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Leitsatz

In einer Aufforderung zur Zahlung zusatzlicher Recherchengebihren muf3 die
Internationale Recherchenbehorde die einzelnen Erfindungen angeben und den zu
zahlenden Betrag nennen. Der Recherchenbericht ist fur diejenigen in der
Aufforderung angegebenen einzelnen Erfindungen zu erstellen, fur die zusatzliche

Gebuhren entrichtet worden sind. Der PCT bietet keine Rechtsgrundlage flr
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mehrere aufeinanderfolgende Aufforderungen zur Zahlung zusatzlicher

Recherchengebihren.

Sachverhalt und Antrage

|. Die Anmelderin reichte eine internationale Patentanmeldung (PCT/US95/12608)
mit 25 Anspriuchen ein. Die Anspriche 1, 23 und 24 hatten folgenden Wortlaut:

"1. Verfahren zur gleichzeitigen Bestimmung der Allele an mindestens zwei Loci

einer oder mehrerer DNA-Proben, das folgendes umfal3t:

a) Gewinnung mindestens einer zu analysierenden DNA-Probe, die mindestens

zwei Loci besitzt, die zusammen amplifiziert werden kénnen,

b) Amplifikation der Short-Tandem-Repeat-Sequenzen der DNA-Probe und

c) Auswertung der amplifizierten Fragmente zur Bestimmung der Allele an jedem

amplifizierten Locus der DNA-Probe"

"23. Verfahren zur gleichzeitigen Bestimmung der Allele an mindestens zwei Loci

einer oder mehrerer DNA-Proben, das folgendes umfalf3t:

a) Ermittlung einer geeigneten Gruppe von Loci mit nicht Gberlappenden Allelen und

entsprechender Primer

b) Gewinnung mindestens einer zu analysierenden DNA-Probe, die mindestens

zwei Loci besitzt, die zusammen amplifiziert werden kdnnen,

c) Amplifikation der Short-Tandem-Repeat-Sequenzen der DNA-Probe und
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d) Auswertung der amplifizierten Fragmente zur Bestimmung der Allele an jedem

amplifizierten Locus der DNA-Probe"

"24. Kit zur gleichzeitigen Analyse von Short-Tandem-Repeat-Sequenzen an

mindestens zwei Loci einer oder mehrerer DNA-Proben, der folgendes umfal3t:

a) Behalter mit Oligonucleotid-Primerpaaren fur jeden der betreffenden Loci und

b) Gebrauchsanweisungen"

Die direkt von Anspruch 1 abhangigen Anspruche 2 bis 6, 9, 10 und 14 betrafen
bestimmte Ausfuhrungsbeispiele fur die Loci. Die Anspriche 7 und 8 waren direkt
oder indirekt von Anspruch 6 abhangig und galten bestimmten Ausfihrungsarten
der Primer. Die Anspruche 11 bis 13 und 16 waren direkt oder indirekt von Anspruch
10 abhangig und ebenfalls auf bestimmte Ausfihrungsarten der Primer gerichtet.
Die direkt von Anspruch 1 abhéangigen Anspriche 15 und 17 bis 22 betrafen
bestimmte Merkmale des Verfahrens. Anspruch 25, der von Anspruch 24 abhing,

bezog sich auf bestimmte Ausflihrungsarten der Primer.

[I. Am 20. Marz 1996 Ubersandte das EPA in seiner Funktion als Internationale
Recherchenbehoérde (ISA) der Anmelderin geman Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1

PCT eine Aufforderung zur Zahlung einer zusatzlichen Recherchengebdihr.

In der Aufforderung stellte die ISA fest, dal3 der Anmeldung die Aufgabe zugrunde
liege, weitere Verfahren zur gleichzeitigen Bestimmung von STR-Allelen fir mehrere
Gruppen von STR-Loci bereitzustellen. Als Lésung werde vorgeschlagen,
gleichzeitig Mehrfachkombinationen der den verschiedenen Loci entsprechenden

Primer zu verwenden.

Die gleichzeitige Bestimmung von Allelen mehrerer STR-Loci (darunter Gruppen,
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die einen der beanspruchten Loci umfal3ten) anhand von Primer-Kombinationen sei
aber bereits durchgefihrt worden, wie beispielsweise im Am. J. Hum. Genet.,

Band 55, 1994, 175 - 179 belegt sei. Die nunmehr beanspruchten Primer seien nicht
durch besondere technische Merkmale miteinander verbunden. Daher liege der

Vielzahl der Erfindungen nicht eine einzige erfinderische Idee zugrunde.

Die ISA unterteilte die Erfindung in zwei Gruppen:

1. Anspriche 1, 6 bis 8, 10 bis 13, 15, 17 bis 24 (ganz), 2 bis 4, 16 und 25

(teilweise):

Verfahren zur gleichzeitigen Bestimmung von Short-Tandem-Repeat-Allelen (STR)
mehrerer Loci im allgemeinen und fir Gruppen, die zumindest die HUMCSF1PO-
Loci umfassen, im besonderen sowie Primer und Kits zur Verwendung in diesem

Verfahren

2. Anspriche 5, 9 und 14 (ganz), 2 bis 4, 16 und 25 (teilweise):

Verfahren zur gleichzeitigen Bestimmung von Short-Tandem-Repeat-Allelen (STR)
mehrerer Loci fir Gruppen von Loci, die die HUMCSF1PO-Loci nicht umfassen,

sowie Kits fir dieses Verfahren

Die ISA fuhrte weiter aus, dal? dieser zweite Anspruchssatz eine Vielzahl
verschiedener gleichzeitig zu testender Loci-Gruppen und damit eine Vielzahl
weiterer Erfindungen umfasse, sah sich jedoch auf3erstande, diese Gruppe von

Erfindungen weiter zu unterteilen, und Gberliel3 dies der Initiative der Anmelderin.

[ll. Die Anmelderin zahlte die zusatzliche Gebihr unter Widerspruch gemali Regel

40.2 c) PCT und begriindete diesen wie folgt:
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Alle beanspruchten Loci seien ahnlich geartet, da sie alle zu einer in der Fachwelt
anerkannten Klasse chemischer Verbindungen, namlich den STR-Loci, gehdrten,
die als Strukturmerkmal gemeinsam héatten, dald sie Short-Tandem-Repeats seien.
Das sie verbindende besondere technische Merkmal bestehe darin, daf3 sie bei der

Gel-Elektrophorese deutlich erkennbare, nicht tberlappende Banden ausbildeten.
IV. Am 22. Juli 1996 bestatigte die Uberpriifungsstelle der ISA die Feststellung
mangelnder Einheitlichkeit und forderte die Anmelderin auf, die Widerspruchsgebuhr
zu entrichten.

V. Am selben Tag Ubersandte die ISA der Anmelderin eine weitere Aufforderung zur
Zahlung einer zuséatzlichen Recherchengebunhr fir die nunmehr in drei Gruppen

unterteilte Erfindung.

VI. Die Anmelderin entrichtete am 21. August 1996 die verlangte Recherchen- und

die Widerspruchsgebuhr.

VII. Am 12. November 1996 erliel3 die ISA eine weitere Aufforderung zur Zahlung
sechs zusatzlicher Recherchengebuhren fur die nun in neun Gruppen unterteilte
Erfindung.

VIIIl. Die Anmelderin entrichtete daraufhin eine zuséatzliche Recherchengebdihr.
Entscheidungsgrinde

Zum Widerspruch

1. Der Widerspruch ist zulassig.

2. Nach Regel 13.1 PCT darf sich die internationale Patentanmeldung nur auf eine
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Erfindung oder eine Gruppe von Erfindungen beziehen, die so zusammenhangen,
daf} sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen. Wie in der
Entscheidung G 1/89 (ABI. EPA 1991, 155) festgestellt wurde, ist die ISA befugt,
einen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit a posteriori, d. h. nach Wirdigung
des Stands der Technik, zu erheben. Ein solcher Einwand kann nur auf eine
vorlaufige Meinung uber die Neuheit und die erfinderische Tatigkeit gestutzt werden,
die fur die Behorden, denen spéater die materiellrechtliche Prifung der Anmeldung

obliegt, in keiner Weise bindend ist (s. Nr. 8.1 der Entscheidungsgrunde).

3. In ihrer Aufforderung zur Zahlung einer zusétzlichen Gebuhr verweist die ISA auf
die Druckschrift Am. J. Hum. Genet., Band 55, 1994, 175 - 189, die ihres Erachtens

fur den Gegenstand der Anspriiche 1 und 2 neuheitsschadlich ist.

4. Diese Druckschrift aus dem Stand der Technik offenbart die Auswertung von 13
STR-Loci zum Zwecke der Personenidentifizierung. Auf Seite 176 heil3t es:
"Standardgruppen dreier Loci wurden routinemalf3ig in ausgewogenen
Triplexreaktionen analysiert. Die Konzentrationen dieser Triplexreaktionen wurden
experimentell bestimmt.” Die Loci werden aus einer Gruppe ausgewahlt, zu der
auch die HUM13A01- und HUMFESPS-Loci gehoren. Eine bevorzugt zu testende
Kombination dreier Loci besteht zumindest aus HUMCSF1PO und HUMTHO1 in

Verbindung mit einem dritten Locus.

5. Die Kammer hat die Ansprtiche 1, 2 und 3 einer vorlaufigen Neuheitsprtfung
unterzogen und ist in Anbetracht der vorstehend umrissenen Lehre zu dem Schluf3
gelangt, dal? das Verfahren gemaf Anspruch 1, seine Anwendung auf die
HUM13A01- und HUMFESPS-Loci gemald Anspruch 2 und seine Anwendung auf
die mindestens die HUMCSF1PO- und HUMTHO1-Loci umfassende Kombination

gemal Anspruch 3 am Anmeldetag bereits bekannt waren.

6. Nach Regel 13.2 PCT ist das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nur
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erfillt, wenn zwischen den Erfindungen ein technischer Zusammenhang besteht,
der in einem oder mehreren gleichen oder entsprechenden besonderen technischen
Merkmalen zum Ausdruck kommt. Unter dem Begriff "besondere technische
Merkmale" sind diejenigen technischen Merkmale zu verstehen, die einen Beitrag
jeder beanspruchten Erfindung als Ganzes zum Stand der Technik bestimmen

(Hervorhebung durch die Kammer).

7. In der Begrindung ihres Widerspruchs hat die Anmelderin geltend gemacht, daf3
das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung erfullt sei, weil die beanspruchten
Loci eine "Markush-Gruppe" darstellten, wobei allen Elementen der Gruppe das
besondere technische Merkmal gemeinsam sei, dal? sie bei der Gel-Elektrophorese

getrennte, klar erkennbare und nicht tberlappende Banden ausbildeten.

8. Wie unter Nummer 4 festgestellt, sind das beanspruchte Verfahren und seine
Verwendung zur Auswertung einiger der Loci gemaf Anspruch 2 und von Loci-
Kombinationen gemald Anspruch 3 bereits aus der Druckschrift 1 bekannt. Daher
kann ein etwaiges, den beanspruchten Loci gemeinsames technisches Merkmal
nicht als "besonderes technisches Merkmal" im Sinne der Regel 13.2 PCT

angesehen werden, da es keinen Beitrag zum Stand der Technik leistet.

9. In Anbetracht des derzeit aktenkundigen Sachverhalts und Vorbringens muf3
somit in diesem Stadium des Verfahrens a posteriori von mangelnder Einheitlichkeit

ausgegangen werden.

Zu den Aufforderungen vom 22. Juli 1996 und 12. November 1996 zur Zahlung

weiterer Recherchengebtihren

10. Wahrend das Verfahren Uber den Widerspruch der Anmelderin gegen die erste
Aufforderung zur Zahlung einer zusatzlichen Recherchengebihr noch anhangig

war, erliel3 die ISA eine zweite und eine dritte Aufforderung zur Zahlung weiterer
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zusatzlicher Recherchengebuihren. Diese Aufforderungen sind nur dann
rechtsgultig, wenn die maRgebenden Bestimmungen eine Rechtsgrundlage fir
weitere Aufforderungen bieten. Die Kammer vermag keine solche Rechtsgrundlage

zu erkennen.

11. Die Frage, ob mehrere Aufforderungen in Folge ergehen durfen, wird zwar in
Artikel 17 (3) a) und Regel 40 PCT nicht ausdrucklich geregelt, wohl aber durch die
PCT-Richtlinien fur die Recherche (PCT-Gazette 1992, 14025) geklart, die nach
Artikel 2 der Vereinbarung zwischen der EPO und WIPO nach dem PCT vom

7. Oktober 1987 fur das EPA als ISA verbindlich sind (s. ABI. EPA 1987, 515; in
bezug auf die Beschwerdekammern s. G 1/89, ABI. EPA 1991, 155, Nr. 6 der
Entscheidungsgrinde). Kapitel VII, 2 Satz 2 dieser Richtlinien schreibt vor, daf3 in
der Aufforderung zur Zahlung zusatzlicher Gebuhren "die einzelnen Erfindungen
anzugeben sind und der zu zahlende Betrag zu nennen ist". Dies ist im
Zusammenhang mit der Bestimmung zu sehen, wonach der Recherchenbericht flr
die Teile der internationalen Anmeldung zu erstellen ist, fur die zusatzliche
Recherchengebthren entrichtet worden sind (letzter Teil desselben Absatzes). Dies
bedeutet, dal3 der Recherchenbericht fiir diejenigen in der Aufforderung
angegebenen einzelnen Erfindungen erstellt werden mul3, fir die zusatzliche
Gebuhren gezahlt wurden. Diese Regelung schliel3t aus, dafd in einer spéateren
Phase des Verfahrens zwecks Erhebung weiterer Recherchengebihren noch
weitere Erfindungen abgegrenzt werden. In Kapitel VII, 10 der PCT-Richtlinien far
die Recherche, wo es um die a posteriori festgestellte Uneinheitlichkeit geht, werden
die vorstehenden allgemeinen Erfordernisse expressis verbis aufgegriffen und sogar
dahingehend prazisiert, dafd die Zahl der zu entrichtenden zusatzlichen

Recherchengebihren angegeben werden muf3.

12. Die Verpflichtung der ISA, in der ersten und einzigen Aufforderung die einzelnen
Erfindungen anzugeben, fur die der Anmelder zusatzliche Gebuhren entrichten

muf3, wenn er einen vollstandigen Recherchenbericht wiinscht, soll gewahrleisten,



-9-
daR’ der Anmelder sachlich fundiert entscheiden kann, ob die Zahlung der

zusatzlichen Gebuhren in seinem Interesse liegt. Voraussetzung hierfir ist, daf® der

Anmelder weil3, welche Gegenleistung er fir die zu zahlenden Gebuhren erhélt.

13. Naturlich kann es sein, dal3 die ISA vor der Recherche noch keinen so
vollstandigen Uberblick hat, daR sie die Einheitlichkeit in jeder Hinsicht beurteilen
konnte. Fur Recherchenzwecke kann die Einheitlichkeit aber ohnehin nur vorlaufig
beurteilt werden, da die materiellrechtliche Prufung nicht in die Zustéandigkeit der ISA
fallt; zusatzliche Gebuhren sollten auch nur in eindeutigen Fallen verlangt werden

(G 1/89, a. a. O., Nr. 8 der Entscheidungsgrinde). Ein solcher eindeutiger Fall liegt
offensichtlich nicht vor, wenn die ISA auch nach einer Recherche fiir einen Teil des
Anmeldungsgegenstands noch nicht in der Lage ist, mehrere einzelne Erfindungen

anzugeben.

14. Die derzeitige Regelung des PCT gestattet es nicht, auf der Grundlage des
endgultigen Recherchenergebnisses zusatzliche Gebuhren zu erheben. Die
Aufforderung zur Zahlung zusatzlicher Gebihren muf3 vielmehr vor Erstellung des
Recherchenberichts ergehen. Insofern besteht immer die Mdglichkeit , daf3 sich aus
der Recherche fiur die Teile der internationalen Anmeldung, fur die Gebuhren
gezahlt worden sind, a posteriori Einwdnde wegen mangelnder Einheitlichkeit
ergeben, die in einer vorherigen Aufforderung zur Zahlung zusétzlicher
Recherchengebtihren nicht geltend gemacht wurden. Da die ISA zudem verpflichtet
ist, den internationalen Recherchenbericht innerhalb von drei Monaten nach
Eingang des Recherchenexemplars bzw. innerhalb von neun Monaten nach dem
Prioritatsdatum zu erstellen (R. 42.1 PCT), bliebe in den meisten Fallen ohnehin
keine Zeit fur mehrere aufeinanderfolgende Aufforderungen zur Zahlung
zusatzlicher Recherchengebihren, die sich auf das zum Zeitpunkt der jeweiligen

Aufforderung vorliegende Recherchenergebnis stltzen.

15. Wie der vorliegende Fall zeigt, konnen mehrere solche Zahlungsaufforderungen
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in Folge dazu fuhren, dal3 die Frage der Einheitlichkeit der Erfindung vor drei
Instanzen gleichzeitig anh&ngig wird: Der Widerspruch gegen die erste Aufforderung
kann schon bei der Beschwerdekammer anhangig sein, wahrend bei der
Uberprifungsstelle der ISA ein weiterer Widerspruch gegen die zweite Aufforderung
vorliegt und die Recherchenabteilung aufgrund der inzwischen vorliegenden
Recherchenergebnisse immer noch weitere Zahlungsaufforderungen erlaf3t. Dies
widersprache den Grundprinzipien des Verfahrensrechts, die auch auf
Widerspruchssachen Anwendung finden (vgl. die unveroffentlichte Entscheidung

W 53/91 vom 19. Februar 1992). Sobald Widerspruch eingelegt worden ist, ist das
EPA als ISA nur noch fiir die vorherige Uberpriifung der Frage zustandig, ob die
bereits ergangene Aufforderung berechtigt war (R. 40.2 e) PCT). Das EPA ist nicht
befugt, die Frage der Uneinheitlichkeit im selben Recherchenverfahren ein zweites
oder sogar weitere Male aufzuwerfen. Ein Beteiligter hat namlich Anspruch darauf,
dafl3 ein und dieselbe Sache in einem einzigen Verfahren entschieden wird und er
nicht gezwungen ist, in derselben Sache in mehreren Verfahren Rechtsmittel
einzulegen. Zu bedenken ist auch, dal3 die Stellungnahme der Beschwerdekammer
in ihrer Entscheidung Uber den Widerspruch unter Umstanden eine etwaige weitere

Feststellung der Uneinheitlichkeit prajudizieren kann.

16. Wenn es der ISA zweckdienlich erscheint, kann sie den Anmelder wie im
vorliegenden Fall auffordern, selbst vorzuschlagen, wie er die einzelnen
Erfindungen abgrenzen wirde. Dies kann jedoch, wie aus den vorstehenden
Ausfihrungen folgt, nur vor Absendung der Aufforderung nach Regel 40 PCT
geschehen. Bei Absendung der Aufforderung muf3 sich die ISA dartber schlissig
sein, fur welche separaten Erfindungen zusatzliche Recherchengebihren erhoben

werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:
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1. Der Widerspruch wird zuriickgewiesen.

2. Die zusatzlichen Recherchengebuhren, die auf die Aufforderungen der ISA vom

22. Juli 1996 und 12. November 1996 hin entrichtet wurden, werden zurtickgezahlt.



