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Die am 24. Oktober 1996 zusamren mt der

Beschwer debegr tindung unter gl ei chzeitiger Zahlung der
vor geschri ebenen Gebuhr ei ngegangene Beschwerde der
Pat ent anmel derin Bayer AG richtet sich gegen die am
26. August 1996 ergangene Entschei dung der

Pruf ungsabteilung, mt der die am1. Mirz 1993

ei ngerei chte Patentannel dung Nr. 93 103 215.5

zur uickgew esen wur de.

Der angefochtenen Entschei dung | agen der am

13. Februar 1996 eingereichte Anspruch 1 sowi e die
urspringlichen Anspriuche 2 bis 8 zugrunde. D e

Zur uckwei sung wurde damt begrindet, dalR sich die

Annel derin nach Feststellung der mangel nden

Ei nheitlichkeit nicht entsprechend der Vorschrift der
Regel 46 EPU verhal ten habe, da sie keine Recherchen-
gebuhr fur die beiden weiteren i mAnspruch 1 enthaltenen

Erfindungen entrichtet habe.

I n der Beschwer debegr indung machte die

Beschwer def Ghrerin gel tend:

(i) Einziger Zuruckwei sungsgrund sei die N chtzahlung der
Recher chengebuhr fur zwei weitere angeblich vom
Cegenstand des Anspruchs 1 mtunfaldte
Erfi ndungen. Dies sei sachlich jedoch nicht
richtig, da der Gegenstand der Erfindung nicht
unei nheitlich sei. Auch |iege de facto keine
Teil recherche vor, da der Recherchenbericht die

i mAnspruch 1 definierte Erfindung in ihrer



0066. D

(i)
Giii)
(iv)
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Gesant heit unf asse

Regel 46 EPU enthielte keine Angaben dariber, we
di e Recherchenabteilung zu ei ner "Auffassung"
tuber die Einheitlichkeit gelange und keine
Angaben, wi e sich der Annel der damt ausei nander -
setzen kobnne. Es konne ni cht angehen, dald die
Recher chenabteilung wi I | kdrlich und ohne irgend
ei ne AuBerungs- und Ei nwi rkungsnibgli chkeit des
Annel ders dber die Einheitlichkeit einer

Annel dung befinde. Der Annel der niisse genal3
Artikel 113 EPU ni ndestens gehort werden.

D e Beschwerdef ihrerin habe ohne Zahl ung der
geforderten zuséatzlichen Recherchegebihren kei ne
Mogl i chkeit gehabt, sich zur Frage der

Unei nheitlichkeit zu auBBern. Die "Feststellung"
der Uneinheitlichkeit durch die Recherchen-
abteilung | asse sich erst spater i m Rahnmen der
Regel 46 (2) EPU anfechten und verursache durch
die fruhzeitig erforderliche Zahl ung dieser
Gebuhr zuséatzliche fiar den Annel der unzunut bare

Kost en.

Al's Hi|fsantrag werde ei ne neue Fassung des

Pat ent anspruchs 1 eingereicht.

Di e Beschwerdefdhrerin beantragte,

di e angefocht ene Ent schei dung aufzuheben und die

Annel dung zur weiteren Prifung des Gegenstandes von

Anspruch 1 an di e Priufungsabteil ung zuridckzuverwei sen
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hi | f swei se beantragte sie die Entschei dung aufzuheben
und di e Annel dung zuridckzuverwei sen mt der Auflage, die
Prufung auf der G undl age des mt der Beschwerde-

begr indung ei ngerei chten Anspruchs 1 fortzusetzen, wobei
i hr das Recht auf Ausschei dung nicht mehr beanspruchter
Teil e erhalten bl ei ben solle.
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Ent schei dungsgr inde

1. Di e Beschwerde ist zul assig.

2. Die Regeln 44 bis 47 EPU betreffen Ausfihrungs-
vorschriften zur Erstellung des europai schen
Recher chenberichtes genaR Artikel 92 EPU. Entsprechend
Regel 46 (1), Satz 1 EPU erstellt die Recherchen-
abteilung ei nen teilweisen Recherchenbericht fiar die
Teil e der Annel dung, die sich auf die zuerst in den
Pat ent anspr ichen erwahnte Erfindung i m Si nne des
Artikels 82 EPU beziehen, falls die Annel dung nach
Auf f assung der Recherchenabteil ung nicht den
Anf orderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung
entspricht. D esen Vorgaben entsprach die
Recherchenabteilung in ihrer Mtteilung vom
16. Juni 1993. In dieser Mtteilung setzte sie ferner
die in Regel 46 (1), Satz 2 EPU vorgeschriebene Fri st
zur Entrichtung weiterer Recherchengebihren, falls der
eur opai sche Recherchenbericht die bei den ndher
bezei chneten Erfindungen ebenfalls erfassen soll. Nach
Abl auf dieser Frist erstellte die Recherchenabteil ung am
1. Oktober 1993 die in der Regel 46 (1), Satz 3 EPU
vorgesehene Mtteilung. D eses Vorgehen entsprach somt
genau den in Regel 46 (1) EPU vorgesehenen MaRnahnmen.
Di es wrde von der Beschwerdef Uhrerin auch nicht

bestritten.

3. Nachdem di e Beschwerdef Uhrerin am 22. April 1994 den
Priaf ungsantrag gestellt hatte, ging die Annel dung an die
zust andi ge Pridfungsabteil ung, die der Beschwerdefihrerin
mt Bescheid vom 27. ktober 1995 das Ergebnis der
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materi el rechtlichen Prufung der recherchierten Erfindung
mtteilte. AuBerdem w es sie die Beschwerdefihrerin
nochmal s darauf hin, dalR Gegenstand der Annel dung i m

Ei nklang mt G 0002/92 (ABI. EPA 1993, 591) nur noch

di ej enige Erfindung sei, fur die die Recherchengebihr
bezahlt wrde. Mt dem H nweis auf die Mglichkeit, die
anderen Erfindungen nach Artikel 76 EPU auszuschei den,
verknupfte sie die Forderung den Gegenstand di eser

Erfi ndungen aus den Unterl agen der recherchierten

Annel dung durch Streichen zu entfernen.

D eser Forderung kam di e Beschwer def Ghrerin nicht nach
We die Prafungsabteilung telefonisch mtteilte (vgl
Tel efonnotiz vom 14. Juni 1996, ubersandt am

1. Juli 1996) verfolgte die Annelderin auch nach der
Unf ormul i erung des Anspruchs 1 weiterhin Gegenstande,
fiar di e keine Recherchengebihr entrichtet wurde. D es
fahrte zur Zuridckwei sung der Annel dung.

Di e Beschwerde richtet sich nicht gegen den durch

Regel 46, Absatz 1 EPU vorgeschriebenen Verfahrensabl auf
al s sol chen, sondern dagegen, dal3 di e Beschwerdefidhrerin
kei ne Gel egenheit bekam mt der Recherchenabteil ung,
spater auch mt der Priafungsabteilung, die Recht-

maRi gkeit des Vorwurfs der mangel nden Ei nheitlichkeit zu

di skuti eren.

Regel 46 (1) EPU bietet fur eine solche Diskussion

j edoch kei nen Raum da die dort erwdhnte Auffassung der
Recher chenabt ei |l ung, die die genannten ordnungs-
politischen Fol gen nach sich zieht, nach Artikel 106 EPU
ni cht beschwerdefdhig ist. Beschwerdeféahig sind erst die

Ent schei dungen der Prif ungsabteil ung, wobei einer
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Uber pr iif ung der Auffassung der Recherchenabt eil ung

hi nsichtlich Einheitlichkeit jedoch nur noch in dem der
Pr uf ungsabt ei | ung vorli egenden Unfang der Annel dung
noglich ist. Der Unfang der Anneldung wird, wie bereits
oben erwdhnt, imEinklang nmit Regel 46 (1), Satz 3 EPU
durch den am 1. Oktober 1993 mitgeteilten Unfang des
Recher chenberi chtes bestimt.

In G 0002/ 92 wurde hierzu ebenfalls festgestellt, dal in
der eingereichten Annel dung nur ein Gegenstand

wei terverfol gt werden kann, fiar den, nach Aufforderung
der Recherchenabteilung nach Regel 46 (1) EPU, eine
Recher chengebihr bezahlt wurde (vgl. den letzten Absatz

der Entschei dung).

In Punkt 5 der Beschwerdebegrindung nmacht die
Beschwer def ihrerin geltend, sie habe kei ne Cel egenheit
gehabt sich zur Frage der Einheitlichkeit zu &uf3ern.
Dies ist insofern richtig als ihr keine Cel egenheit
gegeben wurde, die Frage der Einheitlichkeit mt der
Recher chenabt ei | ung oder der Priufungsabteilung zu
erortern. Dies ist auch nicht zu beanstanden. We

vor stehend bereits ausgef Uhrt wurde, setzt die im
Recher chenst adi um ni cht zu di skuti erende Auffassung der
Recherchenabt ei l ung den in Regel 46 (1) EPU vorgesehenen
Ver f ahrensabl auf in Gang und der Annel der kann nur im
Pr 0f ungsst adi um di e Auf fassung der Recherchenabteil ung
hi nsichtlich der mangel nden Ei nheitlichkeit anfechten
und eine Erstattung der eventuell zuviel gezahlten
Recher chenbebiihr nach Regel 46 (2) EPU beantragen

(ABI. EPA 1993, Seite 596, Zeilen 5 bis 16).

Vor ausset zung hierfir ist jedoch, daB di ese Gegenstande

noch in der der Priafungsabteilung vorliegenden Annel dung
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wei terverfol gt werden kénnen. Dies setzt aber, w e oben
erwdhnt, di e Zahlung der entsprechenden Recherchen-
gebihren voraus. Dies ist hier eindeutig nicht der Fall,
auch wenn di e Aufforderung der Prifungsabteil ung nach
Ausschei dung bzw. Einreichung einer Teilannel dung, die
bis zur endgiltigen Erledigung der weiterverfol gten
Annel dung ndglich ist, den Anschein des Gegenteils

erwecken konnt e.

Zusammenf assend stellt die Kammer fest, daR das EPU die
Mogl i chkeit einer Annel derin sich i mRecherchenverfahren
zur Frage der Einheitlichkeit zu auf3ern nicht vorsieht.
Ei ne Ero6rterung dieser Frage ist erst im

Pr uf ungsver fahren vorgesehen und beschréankt sich auf die
Gegenst ande, fur die eine Recherchengebuhr entrichtet
wurde. Kommt di e Priafungsabteilung zu ei ner anderen

Auf fassung al s di e Recherchenabteilung, so wird nach den
Vor gaben der Regel 46 (2) EPU verfahren. Bestatigt die
Pr if ungsabt ei |l ung di e Auf fassung der Recherchen-
abteilung, so kann der Annelder fir die weiteren

Erfi ndungen Tei |l annel dungen einreichen, falls er sie
weiter verfolgen will. D e von der Beschwerdef Uhrerin
gel tend genmachten Nachteile finanzieller Art sind nicht
rel evant, da der Verfahrensabl auf zw ngend durch

Regel 46 EPU vorgegeben ist. Im ubrigen Uberzeugen sie
auch nicht, da der sicherste Weg zur Vernei dung

unnoti ger Kosten, z. B. durch Einrei chung von

Tei | annmel dungen, di e Befol gung der ordnungspolitischen
Vorschriften der Regel 46 EPU i st.

Aus Vor st ehendem ergi bt sich, daB in der vorliegenden
Pat ent annmel dung nur der Gegenstand weiterverfol gt werden

kann, fir den di e Recherchenabteil ung den Recherchen-
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bericht erstellt hat. Die Frage, ob die Recherche im

Ei nzel fall tatsachlich samliche Erfindungen unfalt,
spielt in diesem Zusammenhang keine Roll e, da der

Ver f ahr ensabl auf ni cht von dem Aufwand bei der
Recherche, sondern durch Regel 46 EPU und danit einzig
und allein durch die Auffassung der Recherchenabteil ung

in Kraft gesetzt wrd.

Der Antrag auf Aufhebung der angefochtenen Entschei dung
und Zur ickverwei sung an di e Prufungsabteilung zur
weiteren Priufung wird zurickgew esen, da von der
Beschwer def ihrerin in dem Antrag ei n Gegenst and
weiterverfolgt wird, der wegen Ni chtzahlung der

Recher chengebihr in der vorliegenden Annel dung ni cht

wei terverfol gt werden kann

Dem Antrag auf Aufhebung der Entschei dung und
Zur uckver wei sung des auf den recherchierten Gegenstand
beschr ankt en Anspruchs 1 mt fol gendem Wortl aut:

"1. Thernopl asti sche Formassen ent hal t end
A. 100 Gew. -Teil e eines thernoplasti schen Honopol yner en
oder Copol yneren von et hyl eni sch ungeséatti gten

Mononer en,

B. 0,1 bis 40 Gew.-Teile eines Additives mt einem
Mol ekul ar gew cht kl ei ner 2000 g/ Mol

und

C. 0,5 bis 15 Gew. -Teil e ei nes Magnesi unt Al um ni um

Silikates mt einem Schittgew cht kleiner 1 g/cnB,

0066. D Y A
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ei nem Tei | chendur chnmesse von 1 bis 5000 um und ei nem
Gehal t an Uber gangnet al | ver bi ndungen kl ei ner 5 %

wel ches bei 700 bis 1100 °C durch das verdanpfende
Kristallwasser expandi ert und danach mt Sauren
behandelt worden ist."

weiteren Prufung wird stattgegeben, da die G Unde
Zur uckwei sung fur ihn nicht nmehr gelten.

Antrag auf Feststellung des Rechtes zur Einreichung
Tei | annmel dungen kann ni cht behandelt werden, da er

ni cht Gegenstand des Beschwerdeverfahrens ist und eine

Ent schei dung hi eridber in der Konpetenz der

Pr uf ungsabteilung |iegt.

D e

D e

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden w rd entschi eden:

angef ocht ene Entschei dung wi rd auf gehoben.

Sache wird zur weiteren Entscheidung an die

Pr uf ungsabt ei | ung zur tdckverw esen

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:
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E. Gorgmaier C. CGérardin
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