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Widerspruch gemif Regel €68.3 c) des Vertrages
{iber Internatiocnale Zusammenardbeit auf dem
Gebiet des Patentwesens gegen die
Aufforderung des Europiiischen Patentamts
(Zweigstelle Den Haag) vom 3. Mirz 1993 zur
Einschrinkung der Anspriiche oder zur Zahlung
zusitzlicher Gebilhren (fiir die internaticnale
vorliufige Priifung) gemif Artikel 34 (3) a)
und Regel 68.2 PCT.



Leitsatz:

I. Die in Regel 68.3 e) PCT geforderte Uberprufung der
Berechtigung einer Aufforderung zur Zahlung einer zusatzlichen
Gebuihr fur die internationale vorlaufige Prufung ist
ausschlieflich auf der Grundlage der in der Zahlungs-
aufforderung enthaltenen Grunde im Lichte der von der
Anmelderin in ihrer Widerspruchsbegrindung vorgebrachten
Tatsachen und Argumente durchzufdhren. Dies verbietet das
Nachschieben neuer Grinde und Beweismittel im Zuge der
Mitteilung des Ergebnisses dieser Uberprufung (Punkt 2.1 und
2.2 der Grunde).

II. In der Mitteilung des Ergebnisses der Uberprufung der
Zahlungsaufforderung nach_Regel 68.3 e) PCT ist auf die
Widerspruchsgrinde einzugehen (Punkt 2.3 der Grande).

III. Das Recht des Anmelders, auch mindlich mit der IPEA zu
verkehren (Art. 34(2) a) PCT), beinhaltet keinen Anspruch auf
eine formliche mundliche Verhandlung. Eine formlose Anhdérung
nach Regel 66.6 PCT ist im Widerspruchsverfahren nach

Regel 68.3 c¢) PCT in der Regel nicht sachdienlich (Punkt 9 der -
Grunde) .

EPA Form 3030 10.93
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Sachverhalt und Antrige

I.

2238.D

Mit Bescheid vom 3. Marz 1993 hat das EPA, gemaf
Vereinbarung zwischen der EPO und der WIPO nach dem PCT
vom 7. Oktober 1987 (ABl. EPA 1987, 515) handelnd als mit
der internationalen vorlaufigen Prufung beauftragte
Behorde (im folgenden "IPEA®" genannt), der Anmelderin
mitgeteilt, ihre-“Euro-PCT-Anmeldung PCT/EP92/01590
betreffe vier verschiedene, nicht durch eine einzige
allgemeine erfinderische Idee verbundene Erfindungen.
Gleichzeitig wurde die Anmelderin aufgrund von Artikel 34
{(3) a) in Verbindung mit Regel 68.2 PCT zur Elnschrankung
der Anspriuche oder Zahlung von drei zusatzlichen
Prufungsgebihren in Hohe von insgesamt DEM 89000.-
aufgefordert.

Die genannte Euro-PCT-Anmeldung betrifft ein Verfahren
zur Stabilisierung von wafrigen Zeolithsuspensionen, das
dadurch gekennzeichnet ist, daBiman den Suspensionen
mindestens ein nichtionisches Tensid ausgewdhlt aus der
Gruppe, die wvon

a) Guerbetalkoholpolyethylenglycolethern der Formel (I),
R!-0- (CH,CH,0) ,H ‘ (1) -

in der R! fair einen verzweigten 2Alkylrest mit 16 bis
20 Kohlenstoffatomen und m fir Zahlen von 3 bis 15
steht, - '

b) Fettalkoho;polyethylenglycolethern der Formel (II),

3

R?>-0O- (CH,CH,0) H - (II)

in der R® fur einen aliphatischen Kohlenwasserstoff-
rest mit 12 bis 22 Kohlenstoffatomen und 1, 2 oder 3
Doppelbindungen und n far Zahlen von 1 bis 10 steht,

T



II.

III.
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C) Fettalkoholpolyglycolethern der Formel (IIi).
R’-O-(CH;C(CH;.)HO),,(CHZCHZO)QH (III)

in der R’ fur einen Alkylrest mit 6 bis 10 Kohlen-
stoffatomen p fur Zahlen von 1 bis 5 und q fur zahlen
von 3 bis 15 .steht, und

d) Alkyl- und/oder._Alkenylglykosiden der Formel (IV),
R*-0- (@), (IV)

in der R® fur einen Alkyl- oder Alkenylrest mit 6 bis
22 Kohlenstoffatomen, G fur eine Glykose-Einheit, die
sich von einem Zucker mit 5 oder 6 Kohlenstoffatomen
abléitet, und x fOr eine Zahl zwischen 1 und 10
steht,

gebildet wird, zusetzt.

Die Anmelderin hat am 25. Marz 1993 (Tag der Gutschrift
auf dem Konto des EPA) die zusatzlichen Gebuhren unter
Widerspruch (Regel 68.3 c) PCT) zusammen mit der fur die
Prafung des Widerspruchs durch die Beschwerdekammer
yorgeschriebenen Gebuhr (Rggel €8.3 e) PCT in der ab

1. Juli 1992 geltenden Fassung) entfichtet. Mit Datum vom
11. Mai 1993 ubersandte die IPEA der Anmelderin zusammen
mit einem Bescheid nach Regel 66 PCT den Bericht uber das
Ergebnis der in Regel 68.3 e) PCT vorgesehenen

‘Uberprifung, in dem festgestellt wurde, daf die

Zahlungsaufforderung berechtigt war. Am 26. Mai 1993 hat
die Anmelderin mitgeteilt, daf sie den Widerspruch
aufrechterhélt..

Die IPEA hat in der Zahlungsaufforderung vom 3. Marz 1993
ausgefuhrt, aus Seite 2 und 3 der Anmeldungsbeschreibung
gehe bereits deutlich hervor, daf die Idee, ein
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nichtionisches Tensid zur Stabilisierung wafriger
Zeolithsuspensionen zu verwenden, bekannt war. Daher
kénne der Einsatz der durch die Formeln (I) bis (IV) nach
Anspruch 1 ndher gekennzeichneten vier strukturell
unterschiedlichen Klassen nichtionischer Tenside nicht
mehr als Verwirklichung einer einzigen allgemeinen
erfinderischen Idee betrachtet werden. In der Mitteilung
uber das Ergebnis der Uberprufung des Widerspruchs vom
11. Mai 1993 hat sie diesen Einwand zusatzlich auf 5 in
der Zahlungsaufforderung nicht genannte Dokumente,
darunter

(5) EP-A-0 294 694,
gestuatzt.

Die Anmelderin begrindet ihren Widerspruch in ihren am
25. Marz und 26. Mai 1993 eingegangenen Schriftsatzen
damit, daR der in der Beschreibung gewurdigte Stand der
Technik ausschlieflich die Stabilisierung wafriger
Zeolithsuspensionen mit Gemischen aus nichtionischen
Fettalkoholpolyglycolethern und anionischen Sulfat-
tensiden lehre. Die gemeinsamé erfinderische Idee im
Sinne der Regel 13.1 PCT bestehe daher in der Erkenntnis,
daR die Stabilisierung auch in Abwesenheit der |

‘anionischen Tenside gelinge. Unter Berufung auf die

Entscheidung W 8/87 (ABl. EPA 1989, 123) fuhrt sie ferner
aus, die Zahlungsaufforderung sei nicht rechts-
verbindlich, weil zu ihrer Begrundung in unzuléssiger

" Weise nur die angeblich uneinheitlichen Erfindungen

2238.D

aufgezahlt worden seien. Ferner sei die IPEA gemaf der
Entscheidung W.3/88 (ABl. EPA 1990, 126) grundsatzlich
nicht berechtigt, einen Nichteinheitlichkeitseinwand
*a posteriori®", d. h. gestutzt auf den objektiv
vorhandenen Stand der Technik, zu erheben. Es komme
vielmehr lediglich auf die subjektive Auffassung des
Anmelders bei der Abfassung der Patentanspriche an. Daher

I
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kénne ein Einwand nur erhoben werden, wenn dié
unabhéngigen Anspriche offemnsichtlich nicht durch eine
erfinderische Idee verknupft seien und/oder der gewéhlte
Oberbegriff fur eine Markush-Gruppe willkurlich sei bzw.
erkennbar durch den Stand der Technik neuheitsschadlich
getroffen werde. Die Anmelderin habe jedoch bei Abfassung
der Anmeldung keinen die Neuheit des Anmeldungsgegen-
stands in Frage_stellenden Stand aer Technik gekannt. Bei
Feststellung der Uneinheitlichkeit erst nach Erstellung
des Recherchenberichts sei zwar gegebenenfalls eine
Teilung der Anmeldung erforderlich; jedoch werde hierfur
keine zusatzliche Gebuhr fallig.

Selbst wenn sich die Anmelderin die Auffassung der IPEA
zu eigen machen wurde, so betreffe die Anmeldung -
bestenfalls zwei voneinander unabhangige Erfindungen, da
die nichtionischen Tenside der Formeln I bis III alle

Anlagerungsprodukte von Ethylen- bzw. Propylenoxid an

‘verschiedene Alkohole seien und somit einer einzigen

Verbindungsklasse angehérten.

Die Anmelderin beantragt, dem Widerspruch stattzugeben

und die Rﬁékzahlung sémtlicher unter Widerspruch

entrichteter Gebuihren anzuordnen. Hilfsweise beantragt

sie, zwei der drei zusatzlichen Gebuihren zuruack-
zuerstatten und weiter hilfsweise, *"die Beschwerde

mundlich zu verhandeln".

Entscheidungsgriinde

1.

2238.D

Der Widerspruch ist zulassig.

e

Nach Kenntnis der Kammer ist im vorliegenden Fall
erstmals uber die Begrundetheit eines Widerspruchs zu
entscheiden, bei dem gemaf der seit 1. Juli 1992
geltenden Regel 68.3 e) PCT, die das EPA als IPEA seit
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1. Oktober 1992 anwendet (Regel 104 a) EPU, siehe

ABl. EPR 1992, 342 f., 547), eine Uberprufung der
Berechtigung der Zahlungsaufforderung stattgefunden hat.
Aus dem der Anmelderin am 11. Mai 1993 mitgeteilten
Ergebnis der in Regel 68.3 e) PCT vorgeséhriebenen
Uberprufung ergibt sich, daf die IPEA eine nochmalige
vollstandige Untersuchung der Frage der Einheitlichkeit
vorgenommen hat und dabei weitere, in der Zahlungs-
aufforderung nicht-erwdhnte Grinde und Beweismittel
angefdhrt hat.

Dies veranlaft die Kammer zu dem Hinweis, daf der
Ausdruck *"Uberprifung, ob die Aufforderung zur Zahlung
einer zusdatzlichen Gebuhr berechtigt war® nicht bedeutet,
da die Berechtigung der Einbehaltung dieser Gebuhr
unabhangig von den in der Zahlungsaufforderung
angegebenen Grunden nochmals zu beurteilen ist. Aus der
in Regel 68.2 PCT festgelegten Verpflichtung zur
Begrundung der Zahlungsaufforderung ergibt sich viélmehr,
daf diese nur insoweit *berechtigt® im Sinne der

Regel 68.3 e) PCT sein kann, als sie dieser Begrundungs-
pflicht entsprochen hat (siehe auch W 4/85, ABl. EPA
1987, 63 und W 7/86, ABl. EPA 1987, 67). Gegenstand der
in Regel 68.3 e) festgelegten Uberprufung ist also
;usschlieslich die Berechtigung der Zahlungsaufforderung
im Hinbliék auf die der Anmelderin darin mitgeteilten
Grunde im Lichte der von der Anmelderin in ihrer Wider-
spruchsbegrindung vorgebrachten Tatsachen und Argumente.
Nichts anderes ist auch Aufgabe der Beschwerdekammer im
Rahmen der Prufung des Widerspruchs gemaf Regel 68.3 c)
PCT, denn diese Regel bezieht sich auf die Zahlungs-
aufforderung, nicht aber auf das Ergebnis von deren
Uberprufung gemaf® Regel 68.3 e) PCT. Demgemaf kann die
Kammer bei dieser Prufung von der IPEA verspatet, d. hT
erst im Rahmen der Uberpriufung nach Regel 68.3 e)
vorgebrachte neue Tatsachen und Argumente nicht
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berucksichtigen (siehe auch W 3/93 vom 5. November 1e093,
zur Verdffentlichung im ABl. EPA vorgesehen, Punkt 4 der
Grunde) . '

Ein Nachschieben neuer Grﬁnde und Beweismittel im Zuge
der Mitteilung des Uberprufungsergebnisses verbietet sich
nach Uberzeugung der Kammer auch deshalb, weil der
Anmelder durch die in der Zahlungsaufforderung
angegebenen Grunde in die Lage versetzt werden muf,
daruber zu entscheiden, ob er seine Anspruche einschrankt
oder zusatzliche Gebuhren bezahlt. Hierfur ist es
unerléﬁlich; daf die Grunde fur die Forderung
zusatzlicher Gebﬁhreh in der Zahlungsaufforderung
vollstandig und abschliefend dargelegt werden. Ein
Anmelder, der im guten Glauben auf die Vollstandigkeit
der Begr&ndung in der Zahlungsaufforderung keine
Notwendigkeit zur Einschré&nkung der Anspriche sieht und
daher bei Zahlung der geforderten Gebtihren aufgrund
seiner Gegendarstellung im Widerspruéh mit deren Ruack-

- zahlung rechnen darf, muf sich durch das Nachschieben

neuer Grunde zur Untermauerung der Zahlungsaufforderung
im Uberprufungsverfahren jedenfalls dann getduscht sehen,
wenn ihn die Kenntnis dieser neuen Grunde zur

Einschrankung veranlaft hatte.

Daruber hinaus verfehlt die Uberprufung der erlassenen
Zahlungsaufforderung nach Regel 68.3 e) PCT ihren Zweck,
wenn auf die hiergegen vorgebrachten Widerspruchsgrunde
in der in dieser Regel*vorgeschriebénen Mitteilung uber
das Ergebnis dieser7ﬁberprﬂfung nicht eingegangen wird,
sondern nur, wie_hier, der bereits vorgetragene
Standpunkt wiederholt wird. Es ist vielmehr nach
Uberzeugung der Kammer selbstverstandlich, daR die in
Kaé. VI, 5.7 der am 1. Marz 1993 von dér WIPO -~
verdffentlichten Richtlinien zur Durchfuhrung der
internationalen vorlaufigen Prufung nach dem PCT

geforderte technische Begrindung des Ergebnisses dieser
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Uberprufung diejenigen Grinde enthalten muf, die zur
Aufrechterhaltung der Zahlungsaufforderung im Lichte des
Widerpruchsvorxbringens gefuhrt haben. Die genannten
Richtlinien sind sowohl fur die IPEA als auch fur die
hier als "besondere Instanz" der IPEA im Sinne der

Regel 68.3 c) PCT handelnde Beschwerdekammer verbindlich
(siehe G 1/89, ABl1. EPA 1991, 155). Daher ist in der
genannten Mitteilung auf die wWiderspruchsgrinde
einzugehen. Dies ist in der Mitteilung der IPEA vom

11. Mai 1993 nicht geschehen; dieses Versaumnis beruht
hier mdglicherweise auf dem Rechtsirrtum, eine Antwort
auf die Widerspruchsbegrundung erubrige sich angesichts

‘der neu eingefiuhrten, die Zahlungsaufforderurig stutzenden

Grinde.

Im Hinblick auf das bisherige Fehlen einer Praxis fur das
neu eingefihrte Uberprufungsverfahren und im Interesse
einer zugigen Erledigung des Widerspruchsverfahrens sieht
die Kammer hier davon ab, wegen'dér genannten Mangel des
Oberpriufungsverfahrens eine Zuruckverweisung an die in
Regel 68.3 e) vorgesehene Uberprufungsinstanz zur
Beseitigung dieser Mangel anzuordnen und pruft die
Berechtigung der Zahlungsaufforderung anhand der
dargelegten Kriterien selbst.

Die Kammer entnimmt der Zahlungsaufforderung, daf die
IPEA den Einwand mangelnder Einheitlichkeit nicht darauf
gestutzt hat, daf der geltende unabhidngige Patentanspruch
rein formell die Anwesenheit von anionischen Tensiden
nicht ausschliefit, .sondern davon ausgegangen ist, daf
Gegenstand der Anmeldung nur die Verwendung der im
Anspruch genannten. Tenside und deren Mischungen ist

(siehé Beschreibung, Seite 5, 1. Absatz). Diese

Betrachtungsweise steht im Einkléng mit der Vorschrift-in
Kap. III, 7.6 der genannten Richtlinien zur Durchfuhrung
der internationalen vorlaufigen Prufung nach dem PCT.

Danach soll mangelnde Einheitlichkeit nur in klaren
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Fallen beanstandet werden, wobei kein enger, am Wortlaut
haftender oder akademischer Standpunkt vertreten werden
soll. Auch die Kammer geht daher von dieser durch die
Beschreibung gestutzten Auslegung des geltenden
Anspruchs 1 aus. |

4. Die IPEA hat die Berechtigung der Zahlungsaufforderung
ausschlieflich. darauf gestutzt, die alleinige Verwendung
nichtionischer Tenside zur Stabilisierung wafriger
Zeolithsuspensionen, also das von der Anmelderin geltend
gemachte allen vier in Anspruch 1 enthaltenen
Alternativen gemeinsame erfinderische Konzept, gehdére zum
Stande der Technik, wie er auf den Seiten 2 und 3 der
Beschreibung der vorliegenden Anmeldung dargestellt
worden sei. Den einzigen Sachverhalt, aus dem dies
hergeleitet werden kénnte, findet die Kammer im letzten
Absatz der Seite 2 und im ersten Absatz auf Seite 3. Dort
ist angegeben, gemaf der Lehre der

DE-A-3 423 351 (1a)

kénnten Zeolithsuspensionen u. a auch durch Zusatz von
Polylycolethern, Fettsaurealkanolamiden oder Fettsaure-
monoglyceriden bei pH 9 bis 10 stabilisiert werden. ,
Ferner sei aus der Literatur die‘Verwendung‘von zahl-
réiChén weiteren Stabilisatoren bekannt, beispielsweise
Alkylphenolpolyglycolethern, siehe

DE-A-3 401 861 (6),
Isotridecylpolyglycolethern, siehe
DE-A-3 444 311 (7)

—

und Anlagerungsprodukten von Ethylenoxid an Oxoalkohole,

siehe

2238.D N
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DE-A-3 719 042 (5a).

Bei den genannten Verbindungsklassen handelt es sich
offensichtlich um nichtionische Tenside. Dies wird auch
von der Anmelderin nicht bestritten, die lediglich
vorgetragen hat, die Verwendung solcher Tenside gehore
nicht zur Lehre der in diesem Zusammenhang in der
Beschreibung genannten Druckschrift (1A). Nach Meinung
der Kammer ware es zwar wunschenswert gewesen, wenn die
Zahlungsaufforderung die genannten Fundstellen genau
bezeichnet hatte. Der Hinweis auf die Seiten 2 und 3 der
Beschreibung war aber nach Uberzeugung der Kammer im
vorliegenden Falle hinreichend, um sowohl der Anmelderin,
die diesen Stand der Technik selbst genannt hatte, als
auch der Kammer die Uberprufung der Stichhaltigkeit des
erhobenen Einwands zu ermdglichen. Es trifft also nicht
zu, daf die Zahlungsaufforderung, wie die Anmelderin
meint, nur eine Aufzahlung der verschiedenen
uneinheitlichen Gegenstande enthdlt. Sie enthalt vielmehr
dariberhinaus eine zwar kurze, aber noch verstandliche
Begrundung fur den erhobenen Einwandf Die Zahlungs-
aufforderung leidet daher nicht an einem Begrindungs-
mangel.

Der Widerspruch richtet-sigh nicht gegen eine Forderung
zusatzlicher Recherchengebuhren, sohdern gegen eine
Forderung zusatzlicher Gebihren fir eine Internationale
vorlaufige Priifung gemafl Kapitel II des PCT. Der
vorliegende Sachverhalt. ist daher mit demjenigen, der der
‘- im ubrigen durch die bereits genannte Entscheidung

G 1/89 nicht bestatigten - Entscheidung W 3/88
zugrundelag, nicht vergleichbar. Dem Widerspruch kann
deshalb nicht, wie die Anmelderin meint, schon allein
deshalb stattgegeben werden, weil sie bei Abfassung dex-
Anmeldung subjektiv der Auffassung sein konnte, daf alle
beanspruchten Verfahrensvarianten auf einer einzigen
erfinderischen Idee beruhten. Gema&f Kap. III, 7.5 der



- 10 - W 0004/93

genannten verbindlichen Richtlinien zur Durchfuthrung der
Internationalen vorlaufigen Prufung nach dem FCT ist
vielmehr bei der Prufung der Einheitlichkeit auch der bei
der Recherche ermittelte Stand der Technik in Betracht zu
ziehen. Es ist daher selbstverstandlich, daf auch der in
der Beschreibung der Anmeldung gewirdigte Stand der
Technik berucksichtigt werden muR.

Dies verpflichtet die IPEA allerdings nach Uberzeugung
der Kammer dazu, die Richtigkeit der dort gemachten
Angaben zu uberprufen, bevor darauf Einwande gestitzt
werden, denn zum hier zu berucksichtigenden Stand der
Technik dehdéren nicht ohne weiteres alle Sachverhalte,
die in der Beschreibung subjektiv und moglicherweise
irrtumlich als bekannt dargestellt worden sind, sondern
nur diejenigen, die objektiv bekannt waren. Eine solche
Nachpriufung hat die IPEA hier offensichtlich nicht

vorgenommen, sonst hétte sie feststellen miassen, daf der

" Druckschrift (1a), die eine Zusatzanmeldung zu der in der

2238.D

Beschreibung der vorliegenden Anmeldung ebenfalls
genannten DE-A-3 330 220 ist, die behaupteten Sach-
verhalte nicht zu entnehmen sind. Deshalb kénnen sie auch
nicht die Lehre dieser Druckschrift ausmachen. Nach den
Feststellungen der Kammer hat die Anmelderin in ihrer
Widerspruchsbegrundung vielmehr zutreffend ausgefuhrt,
daR diese Druckschrift ausschlieflich die Verwendung von
Gemischen aus einem nichtionischen Tensid und einem
Aniontensid zur Stabilisierung wafriger Zeolith-
suspensionen lehrt. Der.laut Beschreibung der
vorliegenden Anmelduﬁg angeblich aus Druckschrift (1A)
hervorgehende Sachverhalt stutzt daher die in Regel 68.2
PCT vorgeschriebene Begrindung der Zahlungsaﬁfforderung
nicht. Die Kammer kann also diesen Sachverhalt bei der
Prﬁfung des Widerspruchs, wie dargelegt, nicht beruck- —
sichtigen, auch wenn er sich nachtriglich aus anderen
Dokumenten als bekannt herausgestellt haben sollte. Unter
diesen Umstéanden kann auch nicht unterstellt werden, daR
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sich die IPEA auf den in Druckschrift (1a) in Form von
Vergleichsteispielen angegebenen Stand der Technik
beziehen wollte; denn hierzu hatte es detaillierter
Angaben bedurft, die - unzulassigerweise - erst im
Ergebnis der Uberprifung mitgeteilt worden sind.

In der Beschreibung der Anmeldung auf Seite 3, Zeilen 5
bis 6 wird ferner.auf die Druckschriften (€) und (7)
verwiesen. Von diesen Druckschriften betrifft (6) nach
den Feststellungen der Kammer in Ubereinstimmung mit den
Angaben in der Beschreibung der vorliegenden Anmeldung
die Verwendung von ethoxylierten Alkylphenolen und (7)
die Verweridung von ethoxylierten Isotridecylalkoholen
(diese sind[ wie der Name zum Ausdruck bringt, verzweigt)
zur Stabilisierung von u. a. Zeolith A (siehe jeweils
Anspruche 1 und 4). In Anbetracht dieses Standes def
Technik hat es die Kammer nicht fur erforderlich
gehalten, Druckschrift (5A) noch zu berucksichtigen, da
deren hier relevanter Inhalt nicht uber denjenigen der
Druckschrift (5) hinausgehen kann. Diese Druckschrift, in
der u. a. die Prioritat der Druckschrift (5A) in Anspruch
genommen wird, betrifft die Stabilisierung wafriger |
Suspensionen von u. a. Zeolith A mit Gemischen
ethoxylierter Oxoalkohole mit 10 bis 15 Kohlenstoff-
atomen, deren Alkylgruppen teilweise verzweigt sind
(Anspruche 1 und 4), also einen &hnlichen Sachverhalt wie
Druckschrift (7).

Aus dem genannten, in.der Anmeldungsbeschreibung
gewurdigten Stand der Technik ergibt sich somit, daf das
Problem der Stabilisierung wafiriger Zeolithsuspensionen
mit nichtionischen Tensiden bereits bekannt uhd mehrfach
gelbsz worden war. Das von der Anmelderin geltend
gemachte einigende Band einer gemeinsamen erfinderischen
Idee ist also zerstdrt. Anspruchsgemdaf werden vier
weitere Losungen dieses Problems vorgeschlagen, die

aufgrund der Strukturunterschiede der vorgeschlagenen
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Tensidgrupoven nicht auf einem gemeinsamen Lésungsprinzip
beruhen. Die IPEA hat also in der Zahlungsaufforderung im
Ergebnis zu Recht festgestellt, daR den vier in

Anspruch 1 enthaltenen alternativen Stabilisierungs-
verfahren keine allgemeine erfinderische Idee zugrunde-
liegt. Dem Hauptantrag der Anmelderin, samtliche
zusatzlich geforderte Gebuhren zuruckzuzahlen, kann daher
nicht stattgegeben werden.

Hilfsweise begehrt die Anmelderin die Rﬁckerstattung von
zwei der drei zusatzlich entrichteten Gebuhren fur die
internationale vorlaufige Prufung. Sie vertritt die
Auffassung, daR die Tenside der Formeln (I) bis (III)
strukturell so nahe verwandt seien, daf die Beanspruchung
der Verfahrensvarianten a), b) und ¢) des Anspruchs 1 in

"einer einzigen Anmeldung gerechtfertigt sei. Damit beruft

sie sich offensichtlich auf allgemeine Grundsaitze, nach
denen bei der Beurteilung der Einheitlichkeit eines
Erfindungskomplexes bzw. einer Gruppefvon Erfindungen
eine formale Betrachtungsweise und eine unnodétige
Zerstuckelung der Anmeldung zu vermeiden ist. Diese
Grundsatze sind auch in Kap. III, 7.6 und 7.10 der in
Punkt 2.3 genannten verbindlichen Richtlinien zur
Durchfihrung der internationalen vorlaufigen Prufung nach

dem PCT verankert, denn danach soll eine enge’ und

akademische Beétrachtungsweise vermieden werden und eine

Aufforderung zur Zahlung zusatzlicher Gebuhren dann
unterbleiben, wenn zur vollstandigen Prufung der
Anmeldung nur ein geringer.zusétzlicher Arbeitsaufwand
erforderlich ist.. Offenbar im Hinblick auf diesen

 Hilfsantrag der Anmelderin hat die IPEA als Ergebnis der

Uberpriufung nach Regel 68.3 e) PCT das Argument
nachgeschoben, bei der materiellrechtlichen Prifung der
von Anspruch 1 umfaften Alternativen sei jeweils von -
unterschiedlichen Druckschriften als nachstem Stand der
Technik auszugehen. Es kann aus den in Punkt 2

dargelegten Grunden nicht Aufgabe der Kammer sein, diese
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nachgeschobene Begrundung zu uberprufen. Im ubrigen ist
far die Kammer nicht ersichtlich, warum hier nicht zur
Ermittlung der anmeldungsgemaf bestehenden Aufgabe von
einem einzigen Dokument ausgegangen werden kann. Die
Kammer h&lt es daher im vorliegenden Falle fur gerecht-
fertigt, die drei genannten, durch die enge strukturelle
Verwandtschaft der zu verwendenden Tenside miteinander
verbundenen Verfahren im Hinblick auf ihre technologische
Zusammengehdrigkeit und aus Griunden der Arbeitseffizienz
gemeinsam zu behandeln, um eine unndétige Zerstuckelung
der Anmeldung zu vermeiden. Die Forderung nach drei
zusatzlichen Prufungsgebuhren ist daher hier nicht
gerechtfertigt, sodaf dem Hilfsantrag der Anmelderin
stattgegeben werden kann.

Schliefflich hat dié Anmelderin noch hilfsweise beantragt,
*die Beschwerde mindlich zu verhandeln*®. Nach Artikel 34
(2) a) PCT hat der Anmelder das Recht, auch mindlich mit
der IPEA zu verkehren. Dieses Recht erédffnet jedpch

.keinen Anspruch auf eine férmliche mindliche Verhandlung,

wie sie z. B. in Artikel 116 EPU vorgeseheﬁ ist, sondern
bedeutet lediglich, daf die aAnmelderin der IPEA ihren
Standpunkt auch mindlich vortragen und zu Protokoll geben
darf. Von diesem Recht hat die Anmelderin hier keinen
Gebrauch gemacht. Daruberhinaus steht:es nach Regel 66.6
PCT im Ermessen der IPEA und damit sinngemaf dér hier als
besondere Instanz der IPEA handelnden Kammer, mit dem
Anmelder eine formlose Anhdérung zu vereinbaren. Eine
solche Anhorung ist jedoch im Widerpruchsverfahren nach
Regel 68.3 ¢) PCT, in dem es - anders als bei der Prufung
nach Artikel 33 (1) PCT - lediglich um die Formfrage der
Einhejtlichkeit - und im Zusammenhang damit um die HOhe der
nach dem PCT zu entrichtenden Gebuhren geht, in der Regel
nicﬁt sachdienlich. Der vorliegende Fall rechtfertigt =
keine Ausnahme von dieser Regel, denn die Anmelderin hat
sich in der Widerspruchsbegrindung und ihrer Stellung-
nahme zum Ergebnis der Uberprufung des Widerspruchs durch
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die IPEZ nach Regel 68.3 e) bereits ausfuhrlich zur Sache
geduflert. Sie hat auch nicht dargetan, daff dariber hinaus
zusatzliche, noch nicht schriftlich vorgetragene und eine
Anhérung rechtfertigende Gesichtspunkte-berﬁcksichtigt
werden sollten. Dieser Hilfsantrag der Anmelderin wird

' deshalb abgelehnt.

Entscheidungsformel
Aus diesen Griinden wird entsghieden:

1. Der Antrag auf mindliche Verhandlung wird abgelehnt.

2. Der Hauptantrag wird zuruckgewiesen.
3. Dem Hilfsantrag wird stattgegeben. Die Ruckzahlung von

DEM 6000 wird angeordnet.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

(12

.A. Jahn
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