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Sachverhalt und Antréage
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Di e européi sche Patentannel dung 89 810 394.0 wurde am
26. Mai 1989 unter |nanspruchnahne der Prioritat einer
Schwei zer Vorannel dung vom 1. Juni 1988, fir die das

Eur opéi sche Patentant eine Recherche internationaler Art

durchgef uhrt hatte, eingereicht.

Mt Mtteilung vom21. Marz 1991 informerte die

Recher chenabt ei l ung di e Annel derin, dal3 i hre Annel dung
unei nheitlich sei und forderte sie auf, eine weitere
Recher chengebihr zu entrichten. deichzeitig wrde ein
Tei |l recherchenberi cht Ubersandt, der die Patentanspriche
1, 2 und 3 betraf. Die Aufforderung zur Entrichtung

ei ner weiteren Recherchengebiuhr bezog sich auf die
Anspruche 1 und 4 bis 10. Der Aufforderung kamdie

Annel derin ni cht nach

Am 1. Juni 1992 erging ein erster Prifungsbescheid, mt
dem di e Prifungsabteilung di e fehl ende Neuheit von
Anspruch 1 und die Uneinheitlichkeit der Gegenstande der
abhangi gen Anspriche 2 und 3 und derjeni gen der
Anspriche 4 bis 10 feststellte und die Annel derin darauf
hi nw es, dalR die Annel dung i m H nblick auf die nicht
gezahlte weitere RecherchengeblUhr nur fiur die in den
Anspr ichen zuerst genannte Erfindung weiterbearbeitet
wer de und di e Annel dung auf diese Erfindung zu
beschranken sei. Auf die Mglichkeit der Witerver-

fol gung des zu streichenden Gegenstandes in einer

Tei | annmel dung wur de ebenfal | s hi ngew esen.

Daraufhin reichte die Annel derin neue den Gegenstand der

ursprunglichen Anspriche 4 bis 10 betreffende
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Anspriche 1 bis 8 ein. Sie vertrat die Ansicht, dal sie
wegen der vom EPA fur die Gegenstande der urspringlichen
Anspriche 4 bis 10 durchgef Uhrten Recherche inter-

nati onaler Art ihr Wahlrecht nicht verloren habe und

di ese CGegenstéande folglich in der vorliegenden Annel dung
wei terverfol gen kdnne. Die Prifungsabteilung wies die
Annel dung nach zwei weiteren Prifungsbescheiden mt

Ent schei dung vom 7. Novenber 1995 gemalR Arti kel 97 (1)
in Verbindung mit Artikel 82 und Regel 46 EPU zur lck.

H ergegen hat die Annel derin (Beschwerdef threrin) am
13. Dezenber 1995 Beschwerde ei ngel egt und am gl ei chen
Tag di e Beschwerdegebihr entrichtet. Di e Beschwerde-
begrindung i st am 11. Januar 1996 ei ngegangen.

Di e Beschwerdefihrerin stellt fol gende Antréage:

1. Die Entschei dung der Prifungsabteilung sei aufzuheben
und die Akte an die Prifungsabteilung zurickzu-
verwei sen mt der Anordnung, die Annel dung auf der
G undl age der am 5. Okt ober 1992 ei ngereichten
Unt erl agen sowi e des Recherchenberichtes vom
2. Februar 1989, der zur Prioritatsannel dung erstellt

wur de, zu priufen

2. Hlfsweise wird beantragt, die Merknale des

Anspruchs 2 in den Anspruch 1 aufzunehnen.

3. Es wird die Rickzahl ung der Beschwer degebihr

beant r agt .

4. Hilfsweise wird beantragt, die Anneldung in eine

Tei | annel dung unzuwandel n.
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Zur Begrundung i hrer Antrage macht sie fol gendes
gel tend:

- Die Zuruckwei sung sei nicht haltbar, da sich der
Ei nwand der mangel nden Ei nheitlichkeit nicht gegen
di e geltenden, sondern gegen di e urspringlichen
Anspriche richte, welche gar nicht nehr Gegenstand
des Verfahrens seien. Die geltenden Anspriuche
verstieRen nicht gegen Artikel 82 EPU

T 0319/ 96

- auch sei der Verweis auf Regel 46 unzutreffend, da im

vorliegenden Fall zwei Recherchengebihren gezahlt und

vom EPA fur beide Erfindungen je ein Recherchen-

bericht erstellt worden sei

- die N chtzahlung einer weiteren Recherchengebihr habe

auch nur zur Folge, dalB fur die weitere Erfindung
kei ne Recherche durchgefihrt werde, nicht aber die

Zur ickwei sung der Annel dung, die als Rechtsfolge in

Regel 46 EPU nicht vorgesehen sei

- di e Stellungnahme der G ollen Beschwerdekammrer zu
G 2/92 (ABlI. EPA 1993, 591) sei hier nicht

ei nschl agig, weil in demdort beurteilten Fall trotz

mangel nder Ei nheitlichkeit nur eine Recherchengeblthr

entrichtet und denentsprechend auch nur fir eine der

Er fi ndungen ein Recherchenbericht erstellt worden

sei ;

- di e Ansicht der Pridfungsabteilung, dal die
zusat zl i che Recherche in der konkreten Annel dung
erfol gen misse, sei nicht haltbar, da der

Recherchenbericht internationaler Art die von der

3098. D



- 4 - T 0319/ 96

G oRen Beschwer dekammer aufgestellten Bedi ngungen in
vol I em Unfang erfille;

Regel 86 (4) EPU kénne hier nicht herangezogen
werden, da sie spater als die Aufforderung der
Recher chenabt ei l ung zur Entrichtung einer weiteren
Recher chengebihr in Kraft getreten sei, ganz
abgesehen davon, dal3 die vorliegende Annel dung ihren
Anf or derungen ent spreche;

i m ubrigen kénne die vorliegende Annmel dung auch
deshal b nur auf die zweite Erfindung ei ngeschrankt
werden, weil der ersten die um einen Tag fruiher

ei ngerei chte europai sche Annel dung Nr. 90 810 365.8
gemal Artikel 54 (3) EPU neuheitsschadlich

ent gegenst ehe;

es ware ausgesprochen unbillig, die erneute Zahl ung
der Annel de-, Benennungs-, Recherchen- und
Pr if ungsgebihr zu verl angen, da vom EPA kei ne

ent sprechende Gegenl ei stung zu erbringen sei

schlieB3lich sei auch zu bericksichtigen, dal3 bei

ei ner Anderung der Rechtsprechung di e geanderte

Ausl egung des EPU ni cht zum Nachteil des Annel ders
auf Verfahren angewandt werden dirfe, wel che schon
vor Veroffentlichung der entsprechenden Entschei dung
anhangi g waren; denn bi sher habe der Annel der im

Hi nblick auf die Entscheidung T 87/88 (ABI. EPA 1993,
430) davon ausgehen koénnen, dalR di e Annel dung auch
auf nichtrecherchierte Gegenstande beschrankt werden

konne;
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- die Rickzahlung der Beschwerdegebihr sei geboten,
wei | die Prifungsabteilung den Verfahrensfehler
begangen habe, den den CGegenstand der Anspriche 4 bis
10 betreffenden mt den Annel deunterl agen
ei nger ei chten Recherchenbericht nicht zu berick-
sichtigen und di e Zurickwei sung der Annel dung auf
ei nen nicht nehr vorhandenen Zur ickwei sungsgrund zu

st Ut zen.

\Y/ Die Kammer hat in einem Bescheid der Beschwerdefihrerin
i hre vorl aufige Bewertung des Sachverhalts mtgeteilt,
zu der di e Beschwerdefuhrerin Stellung genomen hat.

Ent schei dungsgr inde

1. Di e Beschwerde ist zul assig.

2. Nach Artikel 82 EPU darf die europii sche Patentanmel dung
nur eine einzige Erfindung enthalten oder eine G uppe
von Erfindungen, die untereinander in der Wise
ver bunden sind, dal3 sie eine einzige allgeneine
erfinderische Idee verwirklichen. D e Beschwerdefihrerin
bestreitet nicht, dall nach Wegfall des Anspruchs 1 wegen
mangel nder Neuheit di e Annel dung uneinheitlich geworden

und in zwei Erfindungen zerfallen ist.

3. Di e von der Beschwerdef Ghrerin daraufhin neu vorgel egten
gel tenden Anspruche 1 bis 8 sind zwar einheitlich, was
auch di e Priafungsabteilung in ihrer angefochtenen
Ent schei dung nicht in Frage gestellt hat, beziehen sich
aber auf die zweite Erfindung, fur die mangels Zahl ung

ei ner Recherchengebtuhr imvorliegenden Verfahren kein
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eur opai scher Recherchenbericht erstellt worden ist.

D e Priufungsabteilung hat nachvol | zi ehbar dargel egt,
warum si e di e Annel dung gemal3 Artikel 97 (1) in
Ver bi ndung nmit Artikel 82 und Regel 46 EPU zur lick-
gew esen hat: da die urspringliche Annel dung genafld
Artikel 82 EPU uneinheitlich war und keine weitere
Recher chengebihr entrichtet wrde, konnte in der
vorl i egenden Annel dung nach Regel 46 (1) EPU nur die
erste Erfindung weiterverfol gt werden. Da die
Beschwer def Uhrerin aber auf der Witerverfol gung der
zwei ten Erfindung beharrte, mul3te di e Annel dung

zur ickgewi esen werden. Artikel 82 EPU war insoweit zu
Recht zitiert.

Di e Beschwerdef ihrerin meint nun, auch auf Regel 46 EPU
sei zu Unrecht verw esen, da sie fur jede der zwei

Erfi ndungen ei ne Recherchengebihr gezahlt habe und zwei
Recher chenberichte vom Ant erstellt worden seien. Gemal
Regel 46 (1) EPU ist fir jede weitere Erfindung eine
Recher chengebiuhr zu entrichten, wenn der européi sche
Recher chenbericht diese Erfindung erfassen soll. Fir den
Cegenstand der zweiten Erfindung wurde aber i m Rahnen

ei nes anderen Verfahrens, namich eines national en
Verfahrens ein Recherchenbericht internationaler Art
gemald Artikel 15 (5) a) PCT erstellt, der den

eur opai schen Recherchenbericht nicht ohne weiteres
ersetzen kann. Denn Regel 46 EPU sieht nicht vor, daR
ei n Recherchenbericht aus ei nem anderen Verfahren an die
Stell e des europai schen Recherchenberichts treten kann.
Vi el mehr ist in der Gebihrenordnung (GebO vorgesehen,
daR ein vom Am aulerhal b des européi schen Erteil ungs-

verfahrens in anderer Funktion aufgrund anderer Vertréage
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fur den gl eichen Gegenstand erstellter Recherchenbericht
i nsof ern Bertcksichtigung findet, als die européische
Recher chengebihr teilwei se oder vollstandig w eder

zur ickgezahlt wird (Artikel 10 (2) GebO). Der Ausgleich
erfol gt also durch Rickabw ckl ung, nicht durch Erlald der
eur opai schen Recher chengebiihr. Deshal b ist Regel 46 EPU
hi er sehr wohl einschl agi g, und di e Beschwerdef idhrerin
hatte, um sich die Miglichkeit der Witerverfol gung der
zweiten Erfindung in dieser Annmeldung zu erhalten, die
wei t ere Recherchengeblihr entrichten missen.

Zu Unrecht neint die Annelderin, dalR die N chtbeachtung
der Regel 46 EPU di e Zur ickwei sung der Annel dung ni cht
zur Fol ge haben koénne.

GemaR Artikel 97 (1) EPU erfol gt die Zuriickwei sung der
eur opai schen Pat ent annel dung, wenn di ese den

Erf or der ni ssen des Uberei nkommens ni cht genugt. Dies war
hi er aus fol genden G inden der Fall:

Di e urspriunglich eingereichte Annel dung verstiel3 gegen
das Gebot der Einheitlichkeit gemaR Artikel 82 EPU. DaR
far jede Erfindung, bevor sie auf Patentierbarkeit
gepriuft wird, ein Recherchenbericht erstellt sein nuf3,
ergi bt sich aus Artikel 92 (1) in Verbindung mt

Artikel 82 und Regel 46 (1) EPU. Zwar bezieht sich

Arti kel 92, der die Erstellung des europdischen

Recher chenberichts betrifft, auf die europai sche

Pat ent annel dung. Da aber ei ne europdi sche Annel dung
gemall Arti kel 82 nur eine Erfindung bzw. eine G uppe von
Er fi ndungen, di e untereinander durch die Verw rklichung
ei ner einzigen erfinderischen |dee verbunden sind,

enthalten darf, ist klar, daR das Erfordernis des

3098.D Y A
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Vor | i egens ei nes Recherchenberichts sich auf die

ei nzel ne zu priufende Erfindung bzw. Erfindungsgruppe
bezi eht. Deshalb ist in Regel 46 die Anforderung
wei t erer Recherchengebihren vorgesehen, wenn das
Vor | i egen nehrerer Erfindungen weitere Recherchen-
berichte erforderlich macht. Regel 46 (1) |egt zudem
fest, dall der Recherchenbericht fur die Teile der

Annel dung zu erstellen ist, die sich auf die zuerst in
den Pat ent ansprtuchen genannte Erfindung oder G uppe von
Erfi ndungen bezieht. Wrd keine zuséatzliche Recherchen-
gebuhr entrichtet, kann die weitere Erfindung in dieser
Annel dung ni cht auf Patentierbarkeit gepriaft werden,
weil es am Erfordernis des Recherchenberichts mangelt.
Di eser Mangel ist nach Artikel 97 (1) EPU zu

ber Gcksi chti gen.

Daher hat die Priufungsabteilung i mvorliegenden Fall die
Annmel dung zu Recht zurickgew esen

Ent gegen der Ansicht der Annelderin ist hier auch die

St el l ungnahnme der G ofRen Beschwer dekamer G 10/92

ei nschl agi g. Denn auch hier ist imRahnmen des

eur opai schen Patenterteil ungsverfahrens nur ein

Recher chenberi cht nach Entrichtung nur einer

Recher chengebihr erstellt worden. We bereits unter
Punkt 5. dargel egt, hat die Bezahlung und Erstellung des
Recherchenberichts internationaler Art durch das EPA im
Rahnen des national en Erteilungsverfahrens nur fur eine
event uel | e Rickzahl ung Bedeutung, d. h., dal zundchst
di e Erforderni sse des Uberei nkonmens erfillt sein
nmissen. Erst dann kénnen | ogi scherwei se di e Voraus-

set zungen ei ner Rickzahl ung gepruft werden. Deshal b kann

i n di esem Verfahrensstadi umdie Erstellung des

3098.D Y A
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Recherchenberichts nach Artikel 15 (5) a) PCT fiar die
Schwei zer Prioritéatsannmel dung nicht in Betracht gezogen
wer den. Deshal b sind auch di e Ausfidhrungen der

Pr af ungsabt ei | ung, dal3 di e zusatzliche Recherche in der
konkr et en europdi schen Annel dung erfol gen niisse,

zut r ef f end.

D e angefochtene Entscheidung stiutzt sich nicht auf die
erst am1. Juni 1995 in Kraft getretene Regel 86 (4)

EPU, die vorschreibt, daR geanderte Patentanspriche sich
ni cht auf nicht recherchierte CGegenstande bezi ehen
durfen, die mt der urspringlich beanspruchten Erfindung
der G uppe von Erfindungen nicht durch eine einzige

al I genei ne erfinderische I dee verbunden sind. Insofern
gehen di e Ausfihrungen der Annelderin ins Leere.
Abgesehen davon entsprechen die hier in Rede stehenden
Gegebenhei t en genau demin Regel 46 EPU zugrunde

gel egten Sachverhalt, nicht aber dem nach Regel 86 (4)
EPU, so daR diese Vorschrift hier unter keinen Unstanden

her anzuzi ehen wére.

Der Unstand, dald die erste der zwei in der vorliegenden
Annel dung ent hal tenen Erfindungen nach Angabe der

Annel deri n neuheitsschadlich durch ei ne um ei nen Tag
friaher eingereichte europdi sche Annel dung getroffen ist,
kann hi er keine Bericksichtigung finden. Die Annel derin
hatte dem durch Entrichtung ei ner weiteren Recherchen-

gebUhr Rechnung tragen konnen.

Ebensoweni g kann di e von der Annel derin bekl agte Zahl ung
wei terer CGeblUhren bei Verfol gung der zweiten Erfindung
al s Teil annel dung zu ei ner anderen Bewertung f Uhren.

Ware di e Annel derin der Aufforderung zur Zahl ung der

3098. D
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Recher chengebihr fur die zweite Erfindung nachgekommen,
hatte sie das Wahlrecht nicht verloren und hatte die nun
fur die erste offensichtlich nicht nmehr interessierende
Erfindung entrichteten Gebiuhren fiur die zweite Erfindung
verwenden koénnen. Di e Fol gen dieser Unterlassung hat die
Annel derin sich sel bst zuzuschrei ben. Unzutreffend ist
di e Behauptung, dall das Ant fur die fir die zweite
Erfindung ggf. einzureichende Teil annmel dung kei ne
CGegenl ei stung erbringe. Fur jede fur eine Erfindung
getatigte Annel dung erbringt das Ant die gleiche

Lei stung. Etwai ge Versaummi sse der Annel derin kdnnen

j edoch nicht dem Ant angel astet werden

Was di e Ausfihrungen der Annel derin zur Anderung der
Recht sprechung anl angt, so ist ihr zuzugeben, dal ei ne
st andi ge Recht sprechung und feststehende Praxis nicht
ohne ei ne entsprechende vorherige Mtteilung geandert
wer den sol |l te.

Ei ne sol che Anderung | ag hier aber nicht vor. Viel nmehr
i st festzuhalten, dall es sich bei der angefihrten
Ent scheidung T 87/88 um ei ne ei nzel ne Ent schei dung
handelte, die der bisherigen, in der Entschei dung
T 178/ 84 (ABlI. EPA 1989, 157) dargel egten Rechtspraxis

ent gegentr at .

Die Entscheidung G 2/92 tat nichts anderes als die
bi sheri ge Rechtspraxis zu bestéatigen. Von einer Anderung
der bisherigen Rechtsprechung durch die Entschei dung

G 2/ 92 kann deshal b ni cht gesprochen werden
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Abgesehen davon kann di e Annel derin sich auch aus

f ol genden G unden nicht auf die Entscheidung T 87/88
berufen. Als die Annelderin die Aufforderung der

Recher chenabt ei | ung zur Zahl ung einer weiteren

Recher chengebihr erhielt, nadmich imMirz 1991, war die
Ent schei dung T 87/88 noch nicht einmal ergangen,
geschwei ge denn veréffentlicht. Wllte sich die

Annel derin an der Rechtsprechung orientieren, stand ihr
nur die Entscheidung T 178/ 84 zur Verflgung.

Dar tber hi naus erschien die Vorl age des Prasidenten an
di e G ol3e Beschwerdekamer bereits etwa ein Jahr vor

Ver 6f fentlichung der Entscheidung T 87/88 im Antshbl att,
nam i ch 1992, 401, die Entschei dung dagegen 1993, 430.
Somt hatte die Annelderin auch nicht darauf vertrauen
kénnen, dall sich die bisherige Praxis andern wirde.

Fol glich kann die Entscheidung T 87/88 hier unter kei nem
Gesi cht spunkt herangezogen wer den.

Dem Haupt antrag der Annelderin nmul3 somt der Erfolg
versagt bleiben. Das Geiche gilt fur den Hi | fsantrag,

die Merkmal e des Anspruchs 2 in Anspruch 1 aufzunehnen.

Mangel s Zahl ung ei ner weiteren Recherchengebihr kann die
zweite Erfindung nicht zum Gegenstand der Patent-

ansprtiche di eser Annel dung gemacht werden.

Hi | fswei se hat die Annel derin die Umandl ung der

Annmel dung in eine Teil annel dung beantragt.
GemalR Artikel 76 (1) sieht das Uberei nkonmen nicht die

Umwandl ung, sondern di e Ei nrei chung von Teil annel dungen
vor. Die Umandl ung i st nach Artikel 136 ff. EPU nur bei
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der Uberfihrung ei ner europai schen Anmel dung in das
nati onal e Verfahren eines Vertragsstaats noglich. D e
Kamrer interpretiert den Antrag der Annmel derin

dahi ngehend, ihr, der Annelderin, die Witerverfol gung
der nunmehr eingereichten Patentanspriche i m Rahnen

ei ner Teil annel dung zu ernbglichen. Hi ergegen bestehen
kei ne Bedenken. Der Unstand, dald die Annel derin
angedeutet hat, die Teilannel dung aus finanziellen

G inden wi eder fallen zu | assen, spricht nicht gegen

i hre Einreichung.

Di e Angel egenheit ist daher unter Aufhebung der

angef ocht enen Ent schei dung zur weiteren Entschei dung an
di e Priufungsabteilung zurickzuverwei sen. Di e Prifungs-
abteilung wird, ggf. unter Fristsetzung, der Annelderin
Cel egenheit geben, eine Teilannmel dung fir die zweite

Er fi ndung ei nzurei chen.

Hi nsichtlich des Antrags auf Rickzahl ung der Beschwerde-
gebuhr ist festzuhalten, dal di e Rickzahl ung dann
erfolgt, wenn der Beschwerde stattgegeben wird und die
Riuckzahl ung wegen ei nes wesentlichen Verfahrensmangel s

der Billigkeit entspricht.

Kei nes der drei Erfordernisse |iegt hier vor. Zwar ist
di e angefocht ene Ent schei dung auf zuheben, aber nur
aufgrund des Hi | fsantrags, der der Prifungsabteil ung

ni cht vorlag. |Insbesondere ist der Priifungsabteil ung
kei n Verfahrensmangel, geschwei ge denn ein wesentlicher,
vor zuwer fen. Dal3 di e Prufungsabteilung den zur
Prioritatsanmel dung ei ngerei chten Recherchenberi cht
internationaler Art im Rahnmen des europdai schen

Erteil ungsverfahren nicht bericksichtigt hat, war, we
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ausf ohrlich dargel egt, sachgerecht und fol gte aus
Regel 46 (1) EPU. Die Frage nach der Billigkeit stellt

sich somt nicht.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G inden wi rd entschi eden:
1. D e angefochtene Entschei dung wi rd auf gehoben.
2. D e Angel egenheit wird zur weiteren Entschei dung an die

Pr uf ungsabt ei | ung zur tdckverw esen.

Der Geschéaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:

N. Maslin C. T. WIson
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