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Sachverhalt und Antréage
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Di e international e Annel dung PCT/ EP98/ 05736 wurde am
9. Septenber 1998 mt ei nem unabhangi gen Anspruch 1 und

abhangi gen Ansprichen 2 bis 16 eingereicht.

Der unabhéangi ge Anspruch 1 und die hier rel evanten

abhangi gen Anspriche 2 bis 4 und 9 lauten wie folgt:

"1.

Ei nrichtung fir tenperaturenpfindliche Waren, w e
Lebensmttel, mt einer Kuhlvorrichtung

gekennzei chnet durch di e Ausbildung als Behélter
(10), der Mttel (11,12,13,14,15,616) fur den
Transport, Mttel (12,13,14,17,18,19,20) fur die
Prasentation und Mttel (11, 15,17,18,19,20) far
das Be- und Entl aden der \Waren aufwei st.

Ei nrichtung nach Anspruch 1

dadur ch gekennzei chnet,

dall di e Kuhlvorrichtung (22) netzunabh&ngi ge
Mttel (23) zum Bereitstellen einer Kalteleistung
und Mttel (25) zum Regeln der Kalteleistung

auf wei st .

Ei nrichtung nach Anspruch 1 oder 2,

dadur ch gekennzei chnet,

dall di e Kuhlvorrichtung (22) ein Kaltetrager-
reservoir (23) enthalt, in demsich ein Kalte-
tréager befindet.

Ei nrichtung nach ei nem der Anspriche 1 bis 3
dadur ch gekennzei chnet,

dalR der Kaltetrager ein verfllssigtes Gas,
vor zugswei se N, oder CO, i st.
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9. Ei nrichtung nach ei nem der Anspriche 1 bis 8
dadur ch gekennzei chnet,
dall der Behalter (10) eine Doppeltiur aufweist,
di e aus einer &auleren Transporttar (11) fur den
mechani schen und therm schen Schutz der Waren und
m ndestens einer inneren Pré&sentationstur (17),
far den therm schen Schutz und die Préasentation
der Waren besteht.”

Mt Bescheid vom 1. Februar 1999 unterrichtete das EPA
in seiner Eigenschaft als Internationale Recherchen-
behorde (I RB) die Annelderin von seiner Auffassung, dal
di e Annel dung dem Erfordernis der Einheitlichkeit nicht
entspricht, da sie zwei Erfindungen unfasse, namiich
eine erste Erfindung in den Ansprichen 1 bis 8, 11 und
16, und eine zweite Erfindung in den Ansprichen 1, 9, 10
und 12 bis 15, und forderte sie auf, innerhalb von 30
Tagen ei ne weitere Recherchengebihr zu entrichten.

Zur Begrundung fihrte die I RB aus, dall der Gegenstand
der Anspriche 1 bis 3 aus der BE 559 077 bekannt sei und
di e besonderen Merkmal e der weiteren Anspriche 4 und 9
durch kei n genei nsanmes erfinderi sches Konzept verbunden
sei en. Das besondere Merkmal des Anspruchs 4, dal3 der
Kaltetréager ein verflussigtes Gas ist, diene zur

Ver besserung der Kuhl | eistung, wihrend das besondere

Mer kmal des Anspruchs 9, namich di e Doppeltir, den

t herm schen und mechani schen Schutz verbessere.

Die Annel derin hat am 16. Februar 1999 die weitere
Recher chengebihr unter Wderspruch gezahlt. Der Wder-
spruch wurde damt begrindet, dal die internationale
Annel dung das Erfordernis der Einheitlichkeit erfille
und der Betrag der zusatzlichen CGebihr daher "ldberhoht”
sei. Die entsprechenden techni schen Merknal e der
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Anspriuche 4 und 9, namich "verfl lssigtes Gas,
vorzugswei se Stickstoff oder Kohlendioxid, als

Kal tetrager” bzw. "Doppeltir des Behadlters", seien
nam i ch durch ein genei nsanmes erfinderisches Konzept
ver bunden, das darin bestehe, daB mt Hi|fe beider
Mer kmal e di e Kiohlleistung optimert und ei ne

net zunabhangi ge Kihl ung errei cht werde.

Di e Annel derin beantragte di e Rickzahl ung der weiteren
Recher chegebihr.

In ihrer Mtteilung tber die Uberprifung der

Auf f orderung zur Zahl ung zuséat zl i cher Recher chegebihren
auf ihre Berechtigung vom 12. Mai 1999 hat die IRB die
Annel derin unterrichtet, dall die Aufforderung berechtigt
war, und sie aufgefordert, fiur die weitere Uberprufung
des Wderspruchs innerhalb eines Mnats die Wder-
spruchsgebihr zu zahlen. Sie hat hierzu i mwesentlichen
ausgef uhrt, dall beide von der Annel derin genannten
Probl eme bereits von der BE 559 077 angegangen wer den,
da die dort beschriebene Kuhlvorrichtung ebenfalls

net zunabhangi g sei und auch di e all genei ne Aufgabe der
Opti mi erung der Kohlleistung mt Hilfe dieser
Vorrichtung gel st werde.

Di e Wderspruchsgebihr wurde am 7. Juni 1999 bezahlt.

Ent schei dungsgr inde
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Der Wderspruch ist zul &ssig.

GemalR Regel 40.2 c¢) Satz 1 PCT ist dem Wderspruch eine
Begr indung des I nhalts beizufligen, dall die inter-
nati onal e Annel dung das Erfordernis der Einheitlichkeit
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der Erfindung erfiulle oder dalR der Betrag der
geforderten zuséatzlichen Gebihr uberhdht sei. D e

Annel derin kann al so entweder geltend nmachen, dal3 die
Anrel dung einheitlich ist und damt keine zusatzliche
Recher chengebihr anféallt, oder dall zwar mangel nde

Ei nheitlichkeit vorliegt, aber die Zahl der fest-
gestellten Erfindungen oder G uppen von Erfindungen zu
hoch ist. Logi scherweise kann i mer nur eine der beiden
Mogl i chkeiten zutreffen, wobei die zweite Mglichkeit
nur imFalle von nehr als zwei festgestellten (G uppen
von) Erfindungen in Frage komt. Imvorliegenden Fal

wur den von der Annel derin beide Alternativen geltend
gemacht. Von der I RB wurden jedoch nur zwei (G uppen
von) Erfindungen festgestellt, sodalR nur die erste

Al ternative in Frage kormmt. Dal3 di ese geneint war,
ergi bt sich allerdings auch aus der weiteren Begrindung
der Annelderin zur Einheitlichkeit der Erfindung.

Die IRB stutzt ihren E nwand mangel nder Ei nheitlichkeit
auf di e unterschiedlichen besonderen Merkmal e zwei er

G uppen abhangi ger Anspriche imHi nblick auf die bei der
Recherche ermttelte BE 559 077. Es handelt sich al so um
einen "a posteriori"-E nwand i m Sinne von Kap. VII,9 der
Ri chtlinien zur Durchfidhrung der International en
Recherche nach dem PCT. Ein derartiger Ei nwand ist nach
den Entschei dungen der G of3en Beschwerdekamer G 1/89
(ABI. EPA 1991, 155) und G 2/89 (ABI. EPA 1991, 166)

zul assig. Dall das Erfordernis der Einheitlichkeit auch
bei abhangi gen Ansprichen erfillt sein nmul3, ergibt sich
aus Regel 13.4 PCT und entspricht im dbrigen standiger
Recht sprechung der Beschwer dekamrern

Ei n Ei nwand der Ni chteinheitlichkeit "a posteriori”
setzt voraus, dall der CGegenstand eines zwei oder nehrere
Anspriche oder Anspruchsgruppen verbi ndenden Anspruchs
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gegenuber dem Stand der Techni k nicht neu bzw. nicht
erfinderisch ist. Imvorliegenden Fall h&ngen alle
abhangi gen Anspriche 2 bis 16 von dem ei nzi gen
unabhéangi gen Anspruch 1 ab, sodal3 Anspruch 1 in fornaler
Hi nsi cht das einzige Bindeglied zwi schen den Cegen-

st danden der abh&angi gen Anspriche bil det. Der Gegenstand
von Anspruch 1 ist, wi e auch von der Annelderin nicht
bestritten wurde, durch die BE 559077 bekannt. So i st
der insbesondere in Figur 3 gezeigte Wagen als ein auf
Radern fidr den Transport angeordneter Behdlter mt Tdren
(25,26) und seitlichen Offnungen (33) fir die
Préasentati on und das Be- und Entl aden von Fl aschen
ausgebi l det. Die O fnungen (33) sind genaR Seite 7,
Zeilen 17 bis 24, durch Kl appdeckel oder Gumnm di chtungen
verschl ossen. Di e Kuhl vorrichtung besteht aus einer

Kal tequelle (7) und ei nem Luftkreislauf (27,29), in dem
von der Kaltequelle gekuhlte Luft mttels eines
Ventilators (30) zu ei nem Kihl raum (28) zur Kuhlung der
Fl aschen transportiert wird. Damt zeigt diese bekannte
Vorrichtung alle Merkmal e des Anspruchs 1

Da Anspruch 1 damt als verbindendes Elenent fur die

Ei nheitlichkeit nicht beritcksichtigt werden kann, kommt
es fur die Frage der Einheitlichkeit darauf an, ob die
abhangi gen Anspriche so zusamenhdngen, dal sie die in
Regel 13.1 PCT geforderte eine einzige allgeneine
erfinderische Idee verwirklichen. Dies ist in Anwendung
von Regel 13.2 PCT nach den jeweiligen besonderen

t echni schen Merkmal en der abhangi gen Anspriche oder

G uppen von abhangi gen Ansprichen zu beurteilen, die

ei nen Beitrag zum bekannten Stand der Techni k besti nmen.

Die IRB hat hierzu festgestellt, dall die abhangi gen
Anspriche 2 und 3 keinen Beitrag |liefern, da ihr Gegen-
stand ebenfalls aus dem Stand der Techni k bekannt i st,
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und di e weiteren abhéngi gen Anspriche aufgrund ihrer

ver schi edenen besonderen techni schen Merkmal e und
Wrkungen in zwei Guppen von Erfindungen eingeteilt

wer den kdnnen. Der ersten G uppe werden dabei die
Anspriche 4 bis 8, 11 und 16 zugerechnet, die durch die
besonderen Merkmal e und Wrkungen des Anspruchs 4

ver bunden seien, und der zweiten G uppe die Anspriche 9,
10 und 12 bis 15, die durch die besonderen Merknmal e und
W r kungen des Anspruchs 9 verbunden seien. D ese

Ei nteilung erscheint insofern etwas willkdrlich, als

bei de Gruppen jeweils Anspriche enthalten, auf die die
genannt en besonderen Merkmal e und W rkungen ni cht
zutreffen, beispielsweise die Anspriche 6 bis 8, 11 und
16 der ersten G uppe und der Anspruch 15 der zweiten

G uppe. (b dies eine Ausw rkung auf die Frage der

Ei nheitlichkeit hat, kann aber dahingestellt bleiben, da
gemall Regel 40.2 c¢) Satz 2 PCT nur zu priafen ist, ob der
W der spruch begrindet ist, d. h. ob die von der IRB
festgestellten zwei Erfindungen mt den besonderen

t echni schen Merkmal en der Anspriche 4 bzw. 9 vorliegen,
auf grund derer die Aufforderung zur Zahlung ei ner
zuséat zl i chen Recherchegebihr ergangen ist.

Bei der Vorrichtung der BE 559077 kann der Kaltetrager
ein festes CO-Eis oder eine eutektische Mschung sein
(siehe Seite 3, 2. Absatz). GemalR Anspruch 4 der

Annel dung i st der Kaltetrager ein verfllssigtes Gas,

vor zugswei se N, oder CO,. Der Beitrag des CGegenstands des
Anspruchs 4 zum Stand der Technik liegt also in der
Ausbi | dung der Kuhl vorrichtung durch das besondere

t echni sche Merkmal des fl lUssigen Kaltetrégers. In der
bekannten Vorrichtung sind ferner die gekuhlten Facher
28, in denen die zu kuhl enden Waren, in diesem Fal

Fl aschen, angeordnet sind, nach auf3en durch Kl appdeckel
oder kreuzwei se geschlitzte Gumm di chtungen 33, die sich



2725.D

-7 - W 0009/ 00

um den Kopf der eingesteckten Flaschen herum anl egen,
abgedeckt (siehe Seite 7, Zeilen 17 bis 23, der BE
559077). Nach Anspruch 9 ist dagegen hier eine Doppeltdr
mt einer inneren Prasentationstir und einer &ul3eren
Transporttur vorgesehen. Damit |iegt der Beitrag des
CGegenstands des Anspruchs 9 in der Ausbildung der Mttel
far die Prasentation und das Be- und Entl aden der Waren
durch di e besonderen techni schen Merkmal e der Doppel tir.
Strukturell e Genei nsankeiten zwi schen den besonderen

t echni schen Merkmal en bei der Beitrage bestehen damt

of fensichtlich nicht. Da die besonderen techni schen

Mer krmal e des Anspruchs 4 die Kuhlvorrichtung der

Ei nrichtung, insbesondere die Kalteerzeugung im

Behal ter, und di e besonderen techni schen Merkmal e des
Anspruchs 9 den Aufbau des Behélters selbst, ndmlich die
Ausbi | dung der Mttel fir die Prasentation und das Be-
und Entl aden der Waren betrifft, ergibt sich aufgrund

di eser unterschiedlichen techni schen Merkmal e auch noch
kei n techni scher Zusamenhang zw schen den CGegenst anden
der Anspriche 4 und 9.

Al |l erdi ngs sind gemalR st andi ger Rechtsprechung der
Beschwer dekammern (si ehe "Recht sprechung der Beschwer de-
kammern des Europdi schen Patentamts”, 3. Auflage 1998,
Seite 209, Kapitel 6.1, und insbesondere W6/90,

ABl . EPA 1991, 438) zur Beurteilung der Einheitlichkeit
auch di e den Gegenstanden der Anspriche jeweils

zugr undel i egenden Auf gaben bzw. die durch sie erreichten
W r kungen heranzuzi ehen. |Insofern sind die Aufgaben bzw
die Wrkungen den in Regel 13.2 PCT genannten besonderen
t echni schen Merkmal en zuzurechnen, die jeweils einen
Beitrag zum Stand der Techni k bestinren. Hi eraus fol gt

al l erdings, dalR die jeweiligen Aufgaben und W rkungen
nur dann die Einheitlichkeit begrinden kdnnen, wenn sie,
ebenso wi e di e besonderen techni schen Merkmal e, ei nander
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gl eich sind oder sich entsprechen und wenn sie einen
Beitrag zum Stand der Technik liefern, also neu sind.
Nur di e gegenuber dem Stand der Techni k jeweils neuen
Auf gaben und Wrkungen kdnnen daher in Betracht gezogen
wer den.

Das neue techni sche Merkmal des Anspruchs 4 betrifft die
Ver wendung ei nes verfl lssigten Gases, vorzugsweise N,
oder CO,, anstelle des im Stand der Techni k verwendet en
festen CO,-Eises, das ein verfestigtes CO-Gas darstellt,
als Kaltetrager. Die diesem Merkmal zuzuordnende neue
Auf gabe oder Wrkung kann nicht in einer Verbesserung
oder Optim erung der Kuhlleistung |iegen, da

bei spi el swei se fl Ussiges CO, al s Kaltequell e oder

Kal tetrager nicht besser ist, insbesondere kei ne hdhere
Kiuhl kapazitat hat als festes CO-Ei s. Auch hinsichtlich
der auf Seite 3, Zeilen 8 bis 12, und Seite 6, 2. Absatz
der Annel dung angespr ochenen Mglichkeit der direkten
Zuf uhr des verdanpften Gases in den Behél teri nnenraum
ergi bt sich kein Unterschied zw schen fl issi gem und
festem CO, da auch festes CO, in sublimerter Form

di rekt dem Behdal t erraum zugef thrt werden kann. Ein

Unt er schi ed kann aber in der Handhabung des Kaltetréagers
gesehen werden: wahrend beim Stand der Techni k der feste
CO,- Ei sbl ock von Hand durch die Tire 25 in ein Fach 6

ei ngel egt werden nmuf3, was wegen der tiefen Tenperatur

er hebl i che Schut zvor kehrungen erfordert, kann der
flUissige Kaltetrager in der auf Seite 6, zweiter Absatz,
der Annel dung beschri ebenen Wi se uber Fill anschl Gisse
von aulen in einen eingebauten Tank ei n- oder
nachgefil It werden. Dieser Vorteil des vereinfachten

Fal  ens bzw. Nachfiull ens des Kaltetragers kann damt als
di e den besonderen Merkmal en des Anspruchs 4

zuzur echnende Wrkung angesehen wer den.
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Das neue techni sche Merkmal des Anspruchs 9 ist die
Doppeltir mt &uBerer Transporttir und innerer
Prasentationstir. Die Transporttir dient dem

nmechani schen und therm schen Schutz der Waren beim
Transport, wahrend di e Prasentationstir demtherm schen
Schutz und der Préasentation der Waren dient, also

i nsbesondere durchsichtig ist. Damt ist nicht nur bei
der Préasentation der Waren, wenn die Transporttir offen
i st, sondern insbesondere beim Transport mt

geschl ossener zuséatzlicher Transporttir ein erheblich
besserer nechani scher und therm scher Schutz der Waren
al s beim Stand der Techni k ndglich. H erin kann daher
di e dem Anspruch 9 zugrundel i egenden neue Wrkung
gesehen werden.

| m Ergebni s besteht daher zw schen den den besonderen

t echni schen Merkmal en der Anspriche 4 und 9

zuzur echnenden neuen Wrkungen oder Aufgabenstell ungen,
al so der leichteren Nachfill niglichkeit des Kaltetragers
und dem besseren nmechani schen und therm schen Schutz der
Waren, kein Zusammenhang, der ein genei nsames

erfinderi sches Konzept begrinden konnte. D eser kann
auch nicht in den von der Annel derin genannten Vorteilen
der optimerten Kuhlleistung und netzunabhangi gen

Kihl ung gesehen werden, da di ese kei ne gegentber dem
Stand der Techni k neue Wrkungen betreffen. So wird, we
bereits i mPunkt 7.2. ausgefiuhrt, durch die Verwendung
von flissigem Gas als Kaltetrager oder Kaltequelle
gegenuber der Verwendung von festem CO, di e Kihl | ei stung
weder erhoht noch nach irgendwel chen Kriterien
"optimert", und eine netzunabhéngi ge Kuhlung i st
ebenfalls bereits bei der aus der BE 559077 bekannten
Vorrichtung vorhanden, da dort die zur Kihl ung
verwendete kalte Luft von dem festen CO, oder der

eut ekti schen M schung gekihlt und ei nem
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batteriebetri ebenen Ventil ator ungewdl zt wi rd.

Damt kann der nach Regel 13.1 und 2 PCT als

Vor ausset zung fur die Einheitlichkeit geforderte

t echni sche Zusanmenhang zw schen den in den Ansprichen
4 und 9 ausgedruckten besonderen techni schen Merkmal en
weder durch die Merkmal e sel bst noch durch di e dadurch
errei chten oder erreichbaren Wrkungen begrindet werden.
Di e Annel dung erfillt daher nicht das Erfordernis der

Ei nheitlichkeit der Erfindung. Die Aufforderung der |IRB
zur Zahl ung der zusatzlichen Recherchegebihr war somt
berechti gt.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

Dem Antrag auf Rickzahl ung der zuséatzlich gezahlten

Recher chengebihr wird nicht stattgegeben.

Der Geschéaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:

M Dai nese C T. WIson
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