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II.

III.
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Der Anmelder hat am 29. November 1987 beim Deutschen Pa-
tentamt die internationale Anmeldung PCT/DE 87/00558 ein-
gereicht.

Mit Bescheid vom 17. Marz 1988 hat das Europdische Patent-
amt als Internationale Recherchenbehérde dem Anmelder eine
Aufforderung zur Zahlung einer zusatzlichen Recherchenge-
bihr nach Artikel 17 (3) (a) und nach Regel 40.1 .PCT zuge-
stellt, da die internationale Ameldung dem Erfordernis der
Einheitlichkeit nicht entspreche. Zur Begrindung werden
als maBgebliche Anspriche fir jede der beiden Erfindungen
angegeben:

1. Patentanspruche 1-6: Verfahren Figur 1
2. Patentanspriche 7-12: Verfahren Figur 2.

Auf Blatt 2 des Bescheids wird ausgefihrt, dafR eine Nicht-
Einheitlichkeit a priori bestehe, weil die aufgefiihrten,
durch ihre Aufgabe und deren Lésung definierten Verfahren
sich voneinander so stark unterschieden, daB keinerlei
technischer Zusammenhang oder technische Wechselwirkung
festgestellt werden koénne, durch die eine einzige all-
gemeine erfinderische Idee verwirklicht wird (Regel 13.1
PCT).

Der Anmelder hat daraufhin am 14. April 1988 die fur die
Patentanspruche 7 bis 12 aﬁgeforderte zusatzliche inter-
nationale Recherchengebiihr unter Widerspruch entrichtet
und zur Begrundung ausgefuhrt, das8 die Lehren der unab-
héngigen Anspriiche 1 und 7 die gleiche Aufgabe lésen
wirden, namlich bei einem Verfahren zum Herstellen eines
Brunnens eine mehrfache bzw. mehrfach zu verwendende Ab-
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dichtungméglichkeit fir den Ringraum vorzusehen, um nur
einer ganz bestimmten wasserfihrenden Schicht Wasserproben

entnehmen zu kénnen.

Entscheidungsgsrunde

1.

02437

GemaB Artikel 154 (3) EPU sowie Artikel 9 der Vereinbarung
zwischen WIPO und EPO uUber PCT (ABl. EPA 1985, 320) sind
die Beschwerdekammern zustandig, uber den Widerspruch des
Anmelders gegen die Festsetzung zusatzlicher Gebihren zu
entscheiden.

Der Widerspruch entspricht Regel 40.2 (c) PCT; er ist da-
her zulassig.

Die Prifung der Begrindung der Aufforderung nach Arti-
kel 17 (3) (@) und 40.1 PCT ergibt sich folgendes:

Die Beschwerdekammern des EPA haben bereits in verschie-
denen Entscheidungen zum Ausdruck gebracht, daB die Angabe
von Gruinden in einer Aufforderung gemdB Artikel 17 (3) (a)
und Regel 40.1 PCT ein wesentliches Erfordernis fur die
Rechtswirksamkeit einer solchen Aufforderung ist (s.

W 04/85 und W 07/86 - ABl. EPA, 1987, 63 und 67; W 09/86 -
ABl. EPA, 1987, 459; W 07/85 - zur Veroffentlichung vorge-
sehen). Nur in einfachen Fdllen mége es ausreichend sein,
wenn zur Begrindung der Nichteinheitlichkeit die Gegen-
stande der Anmeldung lediglich aufgezahlt wirden.

Im vorliegenden Fall hat die internationale Recherchen-
behérde ausgefuhrt, daB die Verfahren durch ihre Aufgabe
und deren Lésung sich voneinander so stark unterscheiden
wurden, daB keinerlei technischer Zusammenhang oder
technische Wechselwirkung festgestellt werden kénne, durch
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die eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirk-
licht wirde. Sie hat jedoch nicht dargelegt, welche Auf-
gabe geldést werden soll und welche Teile der Erfindung
nicht geeignet sind, zur Lésung der Aufgabe beizutragen,
sowie auf welchen unterschiedlichen Lésungsprinzipien die
beiden aufgefuhrten Verfahren beruhen.

Die der Aufzahlung der Patentanspriiche und dem Hinweis auf
die das jeweilige Verfahren zeigende Figur beigefiigten
weiteren Angaben in der Aufforderung enthalten demnach
keine nachvollziehbare Begriundung, der entnommen werden
kénnte, inwiefern die beiden aufgezdhlten Verfahren
technisch nicht so zusammenhdngen, daB sie eine allgemeine
erfinderische Idee verwirklichen.

Da die Aufforderung somit unter VerstoB gegen die Be-
grundungspflicht gemaB Regel 40.1 PCT ergangen ist, kann
sie nicht als rechtswirksam angesehen werden.

Da der Anmelder somit die zusatzliche Recherchengebiihr
ohne rechtlichen Grund entrichtet hat, kann er sie zurick-
verlangen.

Im vorliegenden Fall ist diese Zusatzgebihr auch deshalb
zuruckzuzahlen, weil nach Auffassung der Kammer die An-
meldung den in Regel 13.1 PCT niedergelegten Kriterien fur
die Einheitlichkeit der Erfindung geniigt. In diesem Zusam-
menhang ist folgendes auszufihren:

Wie der Anmelder in der Beschreibung angibt, hat das aus
der DE-A- 3 512 709 bekannte Verfahren zum Herstellen
eines Brunnens, der unter Bildung eines Bohrlochs abge-
teuft wird, den Nachteil, daB es mit dieser Brunnenbau-
weise nicht méglich sei, die Wasserentnahme in belastungs-
armen wasserfiihrenden Gebirgsschichten durchzufihren, da,
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wenn das Filterrohr in einer mit Schadstoffen belasteten
wasserfihrenden Schichten angeordnet ist, das Aufbohren
des gesamten Bohrlochs notwendig ware. Das erfordere

J
aufgrund der vorhandenen Reibung infolge des in den Ring-
raum zwischen Aufsatzrohr und Bohrlochverwendung einge-
brachten Dichtungsmaterials nicht méglich.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Ver-
fahren zum Herstellen eines Brunnens zu schaffen, bei
welchem in beliebigen Horizonten wiahrend des Abteufens des
Bohrlochs uUberprift werden kann, welche Qualitit die was-
serfihrenden Schichten aufweisen.

Diese Aufgabe wird nach der Lehre des Anspruchs 1 dadurch
geldést, daB nur der Ringréum zZwischen Filterrohr und Bohr-
lochwandung mit einem Filtersand verfillt ist, wogegen der
dariberliegende Ringraum zwischen Aufsatzrohr und Bohr-
lochwandung unverfillt bleibt. Bei Inbetriebnahme der Pum-
pe im Bereich des Filterrohrs wird auch das im Ringraum
zwischen Aufsatzrohr und Bohrlochwandung befindliche Was-
ser abgepumpt, wodurch es infolge des entstehenden Unter-
drucks zu einer Ablagerung von sedimentierenden Feinstof-
fen und zu einem Zusetzen des obersten Bereichs des Fil-
tersands kommt. Danach wird nur noch das aus der am Fil-
terrohr anstehenden Gebirgséchicht nachflieBende Wasser
abgepumpt.

Nach der Lehre des Anspruchs 7 dagegen ist mit dem Bohr-
werkzeug eine ein- oder mehrfache Absperr- und Auffangvor-
richtung verbunden, die den Ringraum verschlieft. Dadurch
wird bei einer Wasserentnahme sichergestellt, da8 nur das
Wasser gefordert wird, das im Bereich des BohrmeiBels un-
terhalb der Absperr- und Auffangvorrichtung aus der an-
stehenden Gebirgsschicht zustroémt.
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4.4 Beim Gegenstand der unabhangigen Anspriche 1 und 7 sowie
der jeweiligen abhangigen Anspriiche handelt es sich dem-
nach um eine Gruppe von Erfindungen, die eine allgemeine
Idee verwirklichen, ndamlich den Ringraum oberhalb der
Schicht, der Wasserproben entnommen werden sollen, ohne
Verfillung mit einem Dichtungsmittel gegeniuber dieser
Schicht so abzudichten, daB aus den in diesem Ringraum
anstehenden Gebirgsschichten kein Wasser in den Bereich
der zu untersuchenden Schicht nachflieBen kann.

5. Aus den in den Kapiteln 3 und 4 dargelegten Griinden folgt,

daB8 die Aufforderung vom 17. Marz 1988 zur Zahlung einer
zusatzlichen Recherchengebihr nicht gerechtfertigt war.

Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Ruckzahlung der zusadtzlich entrichteten Recherchengebihr wird

angeordnet.
Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:
S. Fabiani C. Maus
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