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Leitsatz 

Ein Aninelder, der es bei einer uneinheitlichen Anineldung unterlagt, auf eine 

Aufforderung der Recherchenabteilung nach Regel 46 (1) EPU weitere 

Recherchengebühren zu entrichten, kann diese Anmeldung nicht für einen 

Gegenstand weiterverfolgen, für den keine Recherchengebühren entrichtet 

wurden. Der Arunelder mug vielmehr eine Teilanineldung für diesen Cegenstand 

einreichen, wenn er dafür weiterhin Schutz begehrt. 
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Leitsatz 

Ein Arimelder, der es bei einer uneinheitlichen Anmeldung 
unterlãEt, auf eine Aufforderung der Recherchenabteilung nach 
Regel 46 (1) EPU weitere Recherchengebühren zu entrichten, kann 
diese Anmeldung nicht für einen Gegenstand weiterverfolgen, für 
den keine Recherchengebühren entrichtet wurden. Der Anmelder 
mug vielmehr eine Teilanmeldung für diesen Gegenstand 
einreichen, wenn er dafür weiterhin Schutz begehrt. 
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Zusainmenfassung des Verfahrens 

Der Pràsjdent des EPA hat der Groen Beschwerdekamrner 

gem&S Artikel 112 (1) b) EPU folgende Rechtsfrage 

vorgelegt: 

Kann ein Anmelder, der es bei einer uneinheitlichen 

Anmeldung unter1ã9t, auf eine Aufforderung der 

Recherchenabteilung nach Regel 46 (1) EPU weitere 

RecherchengebUhren zu entrichten, den Gegenstand, für 

den keine Recherchengebuhren entrichtet wurden, in 

diese Anmeldung weiterverfolgen, oder ist er 

gezwungen, für diesen Gegenstand eine Teilanmeldung 

einzuréichen? 

In seiner vorlage hat der Prsident darauf hingewiesen, 

dais die Technischen Beschwerdekamtnern 3.5.1 und 3.2.1 in 

den Beschwerdeverfahren T 178/84 (AB1. EPA 1989, 157) 

bzw. T 87/88 vom 29. November 1991 (zur Veroffentlichung 

im AB1. EPA bestimmt) in der vorgenannten Frage 

voneinander abweichende Entscheidungen erlassen haben. 

In der Vorlage wèrden der Inhalt dieser beiden 

Entscheiungen und das Ausmag erôrtert, in dem sie 

hinsichtlich der Rechtsfolgen für einen Anntelder 

voneinander abweichen, der eine weitere Recherchengebühr, 

zu deren Zahiung er nach Regel 46 (1) EPU aufgefordert 

wurde, nicht entrichtet; es wird auch auf die im EPA in 

dieser Frage Qbliche Praxis verwiesen, die in den 

Richtlinien, C-VI, 3.2a, dargelegt ist und die auf den in 

der Entscheidung T 178/84 aufgestellten Grundst.zen 

beruht. 

In der Entscheidung T 178/84 prufte die Technische 

Beschwerdekamnmer 3.5.1 die Bedeutung der Regel 46 (1) EPU 

in Fallen, in denen zur Zahiung einer weiteren 

Recherchengebühr aufgefordert, diese jedoch nicht 

entrichtet wurde und die Anmeldung daher auf der 
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Grundlage eines teilweisen Recherchenberichts für die 

zuerst in den PatentansprUchen erwhnte Erfindung bis zur 

SachprUfung nach Artikel 96 EPU ordnungsgemäI!, 

weitergefuhrt wurde. Auf der Grundlage der einschlgigen 

Bestimmungen des EPU vertrat diese Karamer die Auffassung, 

dag es generell in der Absicht des EPU liege, dem 

Anxnelder die Entscheidung darüber zu Qberlassen, mit 

weichem Gegenstand eine Patentanmeldung weitergeführt 

werden soll,daZ es aber "eindeutig die Absicht der Regel 

46 (1) EPU ist, von einem Verzicht auf einen Gegenstand 

in einer bestirnmten Patentanmeldung auszugehen, wenn 

die weitere Recherchengebühr für diesen Gegenstand nicht 

innerhalb der ... Frist entrichtet wird". Die Kammer 

erlë.uterte weiterhin: 

"Die Regel 46 (1) EPCJ ware sonst rechtsunwirksam, und 

Erfindungen, für die die erforderliche RecherchengebQhr 

nicht entrichtet worden ist, kOnnten in der 

entsprechenden Patentarirneldung genauso weiterverfolgt 

werden wie Erfindungen, für die diese Gebühr 

ordnungsgemai, entrichtet worden ist. Dies wUrde keinen 

Sinn ergeben und sornit der Absicht der Regel 46 (1) EPU 

zuwiderlaufen". 

Es scheint, dam, der Begriff "Verzicht" in der in dieser 

Entscheidung verwendeten Bedeutung sich nicht auf einen 

sachlichen Verzicht des Anmelders auf Patentschutz für 

diesen Gegenstand bezieht, sondern dais dieser Begriff in 

einem engeren Sinne verwendet wird, urn lediglich darauf 

hinzuweisen, daf, ein Schutz für den betreffenden 

Gegenseand als soichen in dieser Patentanmeldung nicht 

mehr mOglich ist. 

III. Die Bedeutung der Regel 46 (1) EPU wurde auch von der 

Technischen Beschwerdekarnmer 3.2.1 in der Entscheidung 

T 87/88 geprüft. In dein Fall, der Gegenstand dieser 

Entscheidung ist, hatte die Recherchenabteilung die 

Auffassung vertreten, dag die ursprUnglich mit der 

europaischen Patentanrneldung eingereichten 
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PatentansprQche sich entgegen Artikel 82 EPU auf zwei 

getrennte Erfindungen bezOgen, und hatte daher zur 

Zahiung einer weiteren Recherchengebühr nach 

Artikel 46 (1) EPU aufgefordert, die der Anmelder nicht 

entrichtete. Dementsprechend hatte die 

Recherchenabteilung einen Recherchenbericht für die 

zuerst in den PatentansprUchen erwãhnte Erfindung 

erstelit. 

Nach Erhalt des Recherchenberichts hatte der Anrnelder 

zwei weitere Anspruchssàtze in einem Hauptantrag und in 

einem Hilfsantrag eingereicht. Im Anschlug an die PrUfung 

der Anmeldung nach Artikel 96 EPU wies die 

PrQfungsabteilung die Arimeldung nach Artikel 97 EPU mit 

der Begrundung zurUck, dais sich der Gegenstand der 

Patentansprüche des Haupt- oder des Hilfsantrags nicht 

auf dieselbe Erfindung beziehe, die in den ursprunglich 

mit der Amneldung eingereichten PatentansprUchen zuerst 

erwhnt worden und die der einzige Gegenstand des 

europischen Recherchenberichts gewesen sei, so dais der 

Gegenstand des Haupt- oder des Hilfsantrags nur in einer 

Teilanmeldung nach Artikel 76 EPU weiterverfolgt werden 

kOnne. 

In ihrer Entscheidung uber die Beschwerde des Anmelders 

gegen die Entscheidung der PrUfungsabteilung wich die 

Technische Beschwerdekarnmer 3.2.1 ausdrUcklich von den in 

der Entscheidung T 178/84 dargelegten und unter der 

vorstehenden Nuirntter II zitierten Grundstzen 

hauptsãchlich aus folgendem Grund ab: Wenn nach 

Regel 46 (1) EPU beabsichtigt gewesen ware, dag die 

Nichtzahlung weiterer RecherchengebUhren, zu deren 

Zahiung die Recherchenabteilung aufgefordert hatte, für 

den Aninelder den Verlust seines Wahlrechts bedeuten 

solite, namlich zu entscheiden, weichen der in der 

ursprunglichen Arimeldung of fenbarten Gegenstande er in 

dieser Anmeldung beanspruchen wolle, so ware dies 

ausdrUcklich geregelt worden; hingegen bestirnme 
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Regel 46 (1) Satz 3 EPU lediglich, dais die 

Recherchenabteilung infolge der Nichtzahlung der weiteren 

RecherchengebQhren den europäischen Recherchenbericht nur 

für die Teile der Anmeldung erstelit, die sich auf die 

Erfindungen beziehen, für die RecherchengebUhren 

entrichtet worden sind. 

Bagrüridung der Stellungnalune 

1. 	Regel 46 EPU ist Teil des Verfahrenssystems, das in Gang 

gesetzt wird, wenn eine europäische Patentanmeldung 

entsprechend den Erfordernissen des Artikels 78 EN) 

eingereicht und ihr nach Artikel 80 EN) ein Annieldetag 

zuerkannt wird. Artikel 78 (2) EN) schreibt vor, dais für 

jede soiche Anmeldung eine AnmeldegebQhr und eine 

RecherchengebQhr innerhalb eines Monats nach Einreichung 

der Anmeldung zu entrichten sind; bei Nichtzahlung gilt 

die Anmeldung nach Artikel 90 3) EPU als zurückgenommen. 

Steht der Amneldetag einer Anmeldung fest und gilt die 

Anmeldung nicht als zurückgenomrnen, so ersteilt die 

Recherchenabteilung nach Artikel 92 EPt) den europäischen 

Recherchenbericht auf der Grundlage der Patentansprüche 

der Anmeldung (unter angernessener Berücksichtigung der 

Beschreibung und der vorhandenen Zeichnungen) 

Regeln 44 bis 47 EPU enthalten die entsprechenden 

Durchführungsvorschriften. Insbesondere befaft sich Regel 

46 (1) EPtY mit der Situation, die entsteht, wenn die 

Anmeldung nach Auffassung der Recherchenabteilung nicht 

dern Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung gemaI 

Artikel 82 EPU entspricht und somit Gegenstände enthalt, 

die sich auf rnehr als eine Erfindung beziehen. In diesern 

Fall ist ein teilweiser europäischer Recherchenbericht 

für die Teile der Anxneldung zu erstellen, die sich auf 

die zuerst in den PatentanprUchen erwhnte Erfindung 

Coder Gruppe von Erfindungen im Sinne des Artikels 82 

F 
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EPU) beziehen. DarUber hinaus ist dem Amnelder 

mitzutejlen, dag für jede weitere Erfindung innerhaib 

einer bestjrrffnten Frist eine zusatzliche Recherchengebühr 
zu entrichten ist, wenn sich der Recherchenbericht auch 

darauf beziehen soil. Sind zusãtzliche Gebühren 

ordnungsgemag entrichtet worden, so erstelit die 
Recherchenabteilung den Recherchenbericht "für die Teile 

der europischen Anmeldung, die sich auf die Erfindungen 

beziehen, für die RecherchengebQhren entrichtet worden 

sind" 

Nach Regel 86 (1) EPU darf der Anmelder den Inhalt einer 

Anrneldung (mit Ausnabme formaler Mängel nach 

Regel 41 EN)) vor Erhalt des europãischen 

Recherchenberichts nicht àndern. Nach Erhalt des 

europaischen Recherchenberichts und vor Erhalt des ersten 

Bescheids der Prüfungsabteilung kann der Anmelder die 

Anineldung nach Regel 86 (2) EPU jedoch ãndern. 

Mach Veroffentlichung der Anmeldung und des europàischen 

Recherchenberichts gemag Artikel 93 (2) EN) und nach 

Stellung des PrUfungsantrags und Zahiung der 

PrUfungsgebUhr gemaf? Artikel 94 EN) wird die Anmeldung 

von einer Prufungsabteilung daraufhin geprüft, ob sie die 

Erfordernisse des EN) (einschlieillich des Erfordernisses 

der Einheitlichkeit der Erfindung gemAS Artikel 82 EN)) 

erfüllt. War die Recherchenabteilung der Auffassung, da1 

die Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit der 

Erfindung nicht entspreche, und hatte sie zur Zahiung 

einer oder mehrerer zusàtzlicher RecherchengebUhren 

aufgefordert, die dann auch entrichtet wurden, so kann 

der Arimelder nach Regel 46 (2) im Verlauf der Prüfung die 

Erstattung dieser zusatzlichen RecherchengebUhren 

beantragen und diese Erstattung erhalten, wenn die 

Anmeldung nach Auffassung der Prüfungsabteilung (im 

Gegensatz zur Auffassung der Recherchenabteilung) das 

Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach 

Artikel 82 EN) erfüllt. 
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Whrend Regel 46 (1) EPU die MOglichkeit vorsieht, daf 

ein Anmelder für eine bestirnmte Arirneldung mehr als eine 

RecherchengebQhr entrichten kann, ist vorgeschrieben, daf, 

für eine Anmeldung nur eine einzige PrufungsgebQhr 

gezahit wird. 

2. 	Aus dem vorstehend dargesteliten Verfahrenssystem wird 

deutlich, daE eine europàische Patentanmeldung als 

Voraussetzung einer Erteilung PatentansprQche enthalten 

muf,, die sich nur auf eine einzige Erfindung beziehen. 

Bezieht sich eine Anmeldung in der eingereichten Fassung 

nach Auffassung der Recherchenabteilung auf mehr als eine 

Erfindung, so kann im Recherchenstadiurn eine 

Recherchengebühr für jede dieser Erfindungen entrichtet 

werden; der Recherchenbericht wird nur für die 

Erfindungen ersteilt, für die Recherchengebühren 

entrichtet wurden. un Prüfungsstadiurn ist angesichts des 

Erfordernisses der Einheitlichkeit der Erfindung und der 

Tatsache, dais für jede Anmeldung nur eine PrüfungsgebQhr 

zu entrichten ist, auch nur eine Erfindung in jeder 

Anmeldung auf Erfüllung des Erfordernisses der 

Patentierbarkeit und sonstiger Erfordernisse des EPU zu 

prüf en. 

Nach Auffassung der Grofen Beschwerdekarnrner geht aus dern 

vorstehend beschriebenen Verfahrenssystem auch kiar 

hervor, daf, es sich bei der auf Patentierbarkeit zu 

prüfenden Erfindung urn eine Erfindung handein muI, für 

die vor Erstellung des europischen RecherchenberichtS 

eine RecherchengebQhr entrichtet wurde. Wie vorstehend 

dargelegt, sieht der vierte Teil des EPU (der die Artikel 

90 bis 98 EPU betref fend das Ertei1ungsverfahren" 

enthält) vor, dag die Anmeldung nach der Einreichung von 

der Recherchenabteilung an die Prufungsabteilung 

weitergeleitet wird. Regel 46 EPU sieht zur Durchführung 

dieses Verfahrens vor, dag zu jeder einzelnen Anmeldung 

eine Recherche angemessenen Umfangs durchgefQhrt wird, 

DG000292.D 
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bevor sie der PrQfungsabteilung zugeleitet wird. Zu 

diesem Zweck hat der Arimelder auf Aufforderung der 

Recherchenabteilung eine oder rnehrere weitere 

Recherchengebahren für eine oder mehrere weitere 

Erfindungen, auf die sich die Anxneldung bezieht, zu 

zahien, wenn er sicherstellen will, dais eine der weiteren 

Erfindungen Gegenstand der PatentansprUche dieser 

Anméldung werden kann. Diese zutreffende Auslegung der 

Regel 46 (1) EPU ergibt sich aus ihrem Zusammenhang. 

Wie vorstehend unter Nuznmer 1 erOrtert, kann der Anmelder 

im Prufungsstadium die Auffassung der Recherchenabteilung 

hinsichtlich der mangeinden Einheitlichkeit anfechten und 

eine Erstattung nach Regel 46 (2) EPU beantragen; wird 

diesem Antrag von der PrUfungsabteilung (oder ira Falle 

der Beschwerde von einer Beschwerdekammer) stattgegeben, 

so kann der gesarate Gegenstand Gegenstand der 

Patentanspruche bleiben. Bezieht sich die Anmeldung aber 

nach Auffassung der Recherchenabteilung (vorbehaitlich 

einer später moglichen Erstattung aufgrund eines Antrags 

nach Regel 46 (2) EPU) entgegen Artikel 82 EPU auf mehr 

als eine Erfindung, so steilt die Zahiung weiterer 

Recherchengebuhren durch den Anmelder für jede weitere 

Erfindung sicher, dag der Anmelder nach Erhalt des 

europaischen Recherchenberichts im Wege einer Anderung 

nach Regel 86 (2) EPU in den PatentansprUchen dieser 

Anmeldung bestixnmen kann, welche weitere Erfindung er für 

die sptere PrUfung durch die Prufungsabteilung auswãhlt, 

sofern die entsprechende Gebühr entrichtet worden ist, so 

daft der europäische Recherchenbericht für diese Erfindung 

erstelit wurde. 

In dieser Situation kann der Anmelder auch eine 

Teilanmeldung für jede weitere Erfindung einreichen, auf 

die sich die Anmeldung bezieht. Obwohl jede soiche 

Teilanineldung unter anderern der Zahiung einer weiteren 

Recherchengebühr (Art. 76 (3) EPU) unterliegt, kann eine 
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solche weitere RecherchengebUhr nach Artikel 10 

GebQhrenordnung ganz oder teilweise zurQckerstattet 

werden, je nachdem, in weichem Urnfang sich die 

Recherchenabteilung auf den frUheren Recherchenbericht 

für die Starnmanmeldung stützen kann. Daher ist die 

Zahiung weiterer Recherchengebuhren auf Aufforderung der 

Recherchenabteilung nach Regel 46 (1) EPU für den 

Amnelder in keiner Weise von Nachteil. Sie bietet ibm 

vielmehr spãter einen grOtrn6g1ichen Handlungsspielraurn, 

wenn er im Lichte der Ergebnisse des Recherchenberichts 

für eine oder alle weiteren Erfindungen, auf die sich 

seine ursprüngliche Anmeldung bezieht, Schutz begehrt. 

Entscheidet sich der Anmelder dafUr, keine zustz1iche 

Recherchengebuhr für eine weitere Erindung auf die 

Aufforderung der Recherchenabteilung hin zu entrichten, 

so kann er später diese Erfindung nicht zuxn Gegenstand 

der PatentansprQche dieser Anmeldung machen. Diese 

Erfindung kann nur nach Einreichung einer Teilanmeldung 

gem&Z Artikel 76 EPU geschUtzt werden, für die dann em 

weiterer europaischer Recherchenbericht im Verfahren der 

Teilanmeldung zu erstellen ist. 

3. 	Demgemai hátte - unter den im Beschwerdeverfahren T 87/88 

(vorstehend unter Nr. III genannt) geschilderten 

Umstnden - die Tatsache, dais der Anmelder es unterlassen 

hat, auf eine Aufforderung der Recherchenabteilung hin 

die zusätzliche Recherchengebühr zu entrichten, zur Folge 

haben rnQssen, dag der Anrnelder Schutz für die zweite 

Erfindung in einer Teilanmeldung hätte begehren mQssen, 

wovon die Prüfungsabteilung in diesem Fall auch 

ausgegangen ist. Unter diesen Umstãnden steht es nicht in 

Einklang mit einer korrekten Auslegung von Regel 46 EPT.L 

dag die Aufforderung der Recherchenabteilung zur Zahiung 

einer zusãtzlichen Recherchengebühr überprQft wird. 
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Hinzuzufugen ware, dag eine enge Auslegung der 

Regel 46 (1) EPU nach ihrem Wortlaut ohne angemessene 

BerQcksichtigung ihres Kontextes dazu fuhren würde, daJ! 

die Prüfungsabteilung (oder im Falle der Beschwerde eine 

Beschwerdekarnmer) die Sache an die Recherchenabteilung im 

Hinblick auf eine oder mehrere weitere Recherchen 

zurUckzuverweisen hatte, und zwar ohne Zahiung der 

entsprechenden weiteren Recherchengebühren. Dies steht im 

Widerspruch zu dem vorn EPU vorgesehenen Verfahrenssystem, 

wie es vorstehend dargesteilt ist. 

Aus diesan Gründsn b.antwort.t di. Groo B.schw.rd.kamm.z die 

ihr vorg.1.gt. Frag., wis folgt: 

Ein Anmelder, der es bei einer uneinheitlichen Annieldung 

unter1aEt, auf eine Aufforderung der Recherchenabteilung nach 

Regel 46 (1) EPU weitere Recherchengebuhren zu entrichten, kann 

diese Arimeldung nicht für einen Gegenstand weiterverfolgen, für 

den keine Recherchengebühren entrichtet wurden. Der Anmelder 

mug vielmehr eine Teilanmeldung für diesen Gegenstand 

einreichen, wenn er dafür weiterhin Schutz begehrt. 

Der Gescháftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

M. Beer 
	 P. Con 
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Summary of the Proesedinga 

Pursuant to Article 112(1) ( b) EPC, the President of the 

EPO has referred the following question of law to the 

Enlarged Board of Appeal: 

Can an applicant who fails to pay further search 

fees for a non-unitary application when requested 

to do so by the Search Division under Rule 46(1) 

EPC pursue that application for the subject-matter 

in respect of which no search fees have been paid 

or must he file a divisional application for it? 

In his letter of referral, the President has indicated 

that Technical Boards of Appeal 3.5.1 and 3.2.1 have 

given different decisions on the above question, in 

their respective Decisions T 178/84 (OJ EPO 1989, 157) 

and T 87/88 dated 29 November 1991 (to be published in 

OJ EPO). 

The letter of referral discusses the contents of these 

two Decisions and the extent to which they deviate from 

each other as to the consequences of an applicant not 

paying an additional search fee which has been requested 

under Rule 46(1) EPC; reference is also made to the 

current practice within the EPO in this respect, which 

is set out in the Guidelines, C-Vi, 3.2a, and which is 

based upon the principles stated in Decision T 178/84. 

In Decision T 178/84, Technical Board of Appeal 3.5.1 

considered the effect of Rule 46(1) EPC when a further 

search fee has been requested but not paid, and the 

application has therefore duly proceeded to substantive 

examination under Article 96 EPC on the basis of a 

partial European search report for the invention first 

mentioned in the claims. On the basis of relevant 

provisions of the EPC, this Board considered that it is 
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the general intention of the EPC to leave it to the 

applicant to decide with which subject-matter a patent 

application is to proceed, but that it "lies clearly 

within the intentionof Rule 46(1) EPC to regard 

subject-matter as abandoned in a particular patent 

application if ... the further search fee is not paid 

for this subject-matter within the time limit ... ". The 

Board went on to explain that "otherwise Rule 46(1) EPC 

would not have any legal effect and any invention for 

which the required search fee was not paid could be 

pursued in the respective patent application just in the 

same way as an invention for which it was duly paid. 

This would make no sense and therefore be against the 

spirit of Rule 46(1) EPC". 

It seems that the word "abandoned" as used in this 

Decision is not intended to refer to a public 

renunciation of the applicant's desire to obtain patent 

protection for the relevant subject-matter but is used 

in a more narrow sense simply to refer to the fact that 

protection for the relevant subject-matter per se within 
that particular patent application is no longer 

possible. 

III. 	The effect of Rule 46(1) EPC was also considered by 

Technical Board of Appeal 3.2.1 in its Decision 

T 87/88. In the case which is the subject of this 

Decision, the Search Division had regarded the claims 

originally filed with the European patent application as 

relating to two separate inventions contrary to 

Article 82 EPC, and had therefore requested payment of a 

further search fee under Rule 46(1) EPC, which the 

applicant did not pay. Accordingly, the Search Division 

had drawn up a search report on the invention which was 

first mentioned in the claims. 
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After receipt of the search report, the applicant had 

filed two further sets of claims as a main request and 

an auxiliary request respectively. Following examination 

of the application pursuant to Article 96 EPC, the 

Examining Division refused the application under 

Article 97 EPC, on the ground that the subject-matter of 

the claims of such main and auxiliary requests was not 

concerned with the same invention as had been first 

mentioned in the claims originally filed with the 

application, which had been the only subject of the 

European search report, and that the subject-matter of 

such main and auxiliary requests could only be pursued 

in the context of a divisional application pursuant to 

Article 76 EPC. 

In its Decision concerning the applicant's appeal from 

the Examining Division's decision, Technical Board of 

Appeal 3.2.1 expressly disagreed with the principles 

expressed in Decision T 178/84 and quoted in 

paragraph II above, primarily on the basis that if 

Rule 46(1) EPC had intended that the consequence of non- 

payment by the applicant of additional search fees 

requested by the Search Division should be the loss of 

the applicant's right to choose which of the disclosed 

subject-matters in the original application would be the 

subject of the claims in that application, it would have 

said so expressly; on the contrary, however, the third 

sentence of Rule 46(1) EPC simply says that the 

consequence of non-payment of the additional search fees 

is that the Search Division shall draw up the European 

search report only for those parts of the application 

which relate to inventions in respect of which search 

fees have been paid. 

Reacone for the Opinion 
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1. 	Rule 46 EPC is -  part of the procedural system which 

begins when a European patent application is filed in 

accordance with the requirements of Article 78 EPC and 

is accorded a date of filing pursuant to Article 80 EPC. 

Article 78(2) EPC prescribes that each such application 

is subject to the payment of a filing fee and a search 

fee, within one month of filing; in the absence of such 

payment, the application is deemed to be withdrawn 

pursuant to Article 90(3) EPC. 

Provided an application has been accorded a date of 

filing and is not deemed to be withdrawn, Article 92 EPC 

requires that the Search Division shall draw up the 

European search report on the basis of the claims of the 

application (with due regard to the description and any 

drawings). 

Rules 44 to 47 EPC implement this provision. In 

particular, Rule 46(1) EPC is concerned with the 

situation which arises when the Search Division 

considers that the application does not comply with the 

requirement of unity of invention in Article 82 EPC, and 

therefore contains subject-matter relating to more than 

one invention. In this situation, a partial European 

search report has to be drawn up on those parts of the 

application which relate to the invention (or group of 

inventions within the meaning of Article 82 EPC) which 

is first mentioned in the claims. Furthermore, the 

applicant has to be informed that if the search report 

is to cover the other invention or inventions which are 

the subject-matter of the application, an additional 

search fee must be paid for each further invention 

involved, within a fixed period of time. Depending upon 

the additional fees which have been duly paid, the 

Search Division then has to draw up the search report 

"for those parts of the European patent application 

which relate to inventions in respect of which search 

fees have been paid" 
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According to Rule 86(1) EPC, an applicant may not amend 

the contents of an application (except in respect of 

formal deficiencies under Rule 41 EPC) before receiving 

the European search report. Following receipt of the 

European search report and before receipt of a first 

communication from the Examining Division, however, an 

applicant may amend the application pursuant to 

Rule 86(2) EPC. 

Following publication of the application and the 

European search report pursuant to Article 93(2) EPC, 

and following the filing of a request for examination 

and payment of an examination fee pursuant to Article 94 

EPC, the application is then examined by an Examining 

Division as to whether it meets the requirements of the 

EPC (including the requirement in Article 82 EPC for 

unity of invention). If the Search Division had 

previously considered that the application did not 

comply with the requirement of unity of invention, and 

had requested and received payment of one or more 

additional search fees, then during the examination 

stage in accordance with Rule 46(2) EPC, the applicant 

may request and receive a refund of such additional 

search fees if the Examining Division finds (contrary to 

the Search Division) that the application does meet the 

requirement of unity of invention in Article 82 EPC. 

Whereas Rule 46(1) EPC provides for the possibility that 

an applicant may pay more than one search fee in respect 

of a particular application, there is only provision for 

the payment of one examination fee in respect of an 

application. 

2. 	It is clear from the above procedural system that in 

order to proceed to grant, a European patent application 

is required to contain claims relating to one invention 

only. At the search stage, if an application as filed is 
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considered by the Search Division to relate to more than 

one invention, a search fee may be paid for each such 

invention, and the search report will be drawn up only 

in respect of inventions for which search fees have been 

paid. At the examination stage, having regard to the 

requirement of unity of invention and the fact that only 

one examination fee can be paid for each application, 

clearly only one invention in each application is to be 

examined for conformity with the patentability and other 

requirements of the EPC. 

In the view of the Enlarged Board, it is also clear from 

the above procedural system that the invention which is 

to be examined for patentability must be an invention in 

respect of which a search fee has been paid prior to the 

drawing up of the European search report. As outlined 

above, Part IV of the EPC (containing Articles 90 to 98 

EPC which concern the "Procedure up to grant") envisages 

that an application progresses after filing from the 

Search Division to the Examining Division. An object of 

Rule 46 EPC is to implement this procedure by ensuring 

that an appropriate extent of search is completed in 

respect of each individual application before each 

application is examined by the Examining Division. To 

this end, in response to an invitation from the Search 

Division to pay one or more further search fees in 

respect of one or more further inventions to which the 

application relates, an applicant must pay such further 

search fees if he wishes to ensure that one of the 

further inventions could become the subject of the 

claims of that application. That is the proper 

interpretation of Rule 46(1) EPC in its context. 

As discussed in paragraph 1 above, at the examination 

stage the applicant may contest the Search Division's 

opinion as to lack of unity and request a refund under 

Rule 46(2) EPC, and if this request is upheld by the 
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Examining Division (or by a Board of Appeal in any 

appeal), the entire subject-matter may remain the 

subject of the claims. But if the Search Division 

considers (subject to a subsequent possible refund 

following a request under Rule 46(2) EPC), that the 

application as filed relates to more than one invention 

contrary to Article 82 EPC, the payment by the applicant 

of further search fees in respect of each further 

invention ensures that after receipt of the European 

search report, the applicant may put forward in the 

claims of that application, by way of amendment under 

Rule 86(2) EPC, whichever further invention he chooses 

for subsequent examination by the Examining Division, 

provided the respective fee has been paid so that the 

European search report has been drawn up with reference 

to such invention. 

In this situation the applicant also may file a 

divisional application in respect of each further 

invention to which the application relates. Although 

each such divisional application is subject to payment 

of inter alia a further search fee (Article 76(3) EPC), 

such further search fee is refundable fully or in part 

under Article 10 of the Rules relating to Fees, 

depending upon the extent to which the Search Division 

benefits from the earlier search report on the parent 

application. Thus the payment by the applicant of 

further search fees in response to an invitation by the 

Search Division under Rule 46(1) EPC does not prejudice 

the applicant in any way. It simply gives him maximum 

subsequent flexibility in seeking protection for any or 

all of the further inventions to which his original 

application relates, in the light of the results of the 

search report. 

If the applicant chooses not to pay an additional search 

fee in respect of a further invention in response to an 
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invitation from the Search Division, however, he cannot 

thereafter put forward that invention as the subject of 

the claims in that application. Such invention can only 

be protected per se following the filing of a divisional 

application under Article 76 EPC, so that a further 

European search report is drawn up in respect of that 

invention as part of the procedure of the divisional 

application. 

3. 	Consequently, in the circumstances of Decision T 87/88 

(referred to in paragraph III above), the failure by the 

applicant to pay the additional search fee as requested 

by the Search Division should have resulted in the 

applicant being obliged to seek protection for the 

second invention in a divisional application, as held by 

the Examining Division in that case. In such 

circumstances, a review of the correctness of the Search 

Division's request for an additional search fee, even 

though the applicant/appellant has not paid the 

additional search fee and then requested its refund 

before the Examining Division pursuant to Rule 46(2) 

EPC, is not in accordance with Rule 46 EPC on its proper 

interpretation. 

It may be added that a narrow and literal interpretation 

of Rule 46(1) EPC without proper regard to its context 

would result in the Examining Division (or a Board of 

Appeal in any appeal) having to refer the case back to 

the Search Division for one or more further searches, 

without payment of corresponding further search fees. 

This is contrary to the procedural system intended by 

the EPC, as previously discussed. 
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For the above reasona, - th. opinion of the Enlarged Board of 

Appeal is that the referred quest ion should be answered as 

follows: 

An applicant who fails to pay the further search fees 

for a non-unitary application when requested to do so by 

the Search Division under Rule 46(1) EPC cannot pursue 

that application for the subject-matter in respect of 

which no search fees have been paid. Such an applicant 

must file a divisional application in respect of such 

subject-matter if he wishes to seek protection for it. 
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