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1 	 W 44/88 

Sachverhalt und Antrãge 

Der Anmelder hat am 18. Mai 1988 die internationale 
Patentanmeldung PCT/EP 88/00 436 eingereicht. 

Die Zweigstelle in Den Haag des als Internationale 
Recherchenbehärde handeinden Europáischen Patentamts hat 
dem Anmelder eine am 12. August 1988 abgesandte Auf for-
derung zur Zahiung von vier zusátzlichen Recherchen-
gebuhren innerhalb von 30 Tagen vom oben genannten 
Absendedatum zugestelit, in der sie die Auffassung 
vertritt, daB die internationale Anmeldung deiu 
Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht 
entspricht. 

Zur Begründung ihrer Aufforderung weist die Inter- 
nationale Recherchenbehörde darauf hin, daB der Gegen-
stand der Ansprüche 1 und 2 der Arnneldung zu dem aus der 
Druckschrift EP-A-O 190 416 bekannten Stand der Technik 
gehore und sich die Anmeldung a posteriori als unein-
heitlich erweise. Insbesondere umfasse sie fünf verschie-
dene Erfindungen, die in folgenden fünf Anspruchsgruppen 
ihren Niederschlag fánden: 

Patentansprüche 1 bis 3, 8, 13, 14 (soweit sich auf 
1 bis 3 beziehend) 

Patentansprüche 4, 8, 13, 14 (soweit sich auf 4 
bez iehend) 

Ansprüche 5 big 7, 8, 13, 14 (soweit sich auf 5 bis 
7 beziehend) 

Ansprüche 9 big 12, 13, 14 (soweit sich auf 9 bis 12 
bez iehend) 

Ansprüche 15 big 18. 

01982 	 .../... 
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Zur Begründung ist insbesondere ausgeführt, daB die 
Gegenstände der 1. Anspruchsgruppe zwar in sich unein-
heitlich seien, von eineni diesbezüglichen Einwand aber 
abgeseheri werde, well diese Gegenstände offensichtlich 
nicht patentfahig seien, und daB die in der 2. Anspruchs-
gruppe beanspruchten Stoffe sich so wesentlich von den in 
den Ansprüchen 2 und 3 genannten unterschieden, daB sie 
ein anderes Lösungsprinzip darsteilten. 

Am 12. September 1988 hat die Internationale Recherchen-
behörde den Annelder telefonisch mitgeteilt, daB die 
Frist zur Zahlung der zusätzlichen Gebühren am 
13. September 1988 abliefe. 

Mit Schreiben von 12. September 1988, das am 
13. September 1988 bei der Internationalen Recherchen-
behärde eingegangen ist, hat der Anmelder eine zusàtz-
liche Recherchengebühr unter Widerspruch gezahit, ohne 
jedoch anzugeben, für weiche Gruppe von Patentansprüchen 
diese zusàtzliche Gebühr bestimint sei. 

Am 13. Dezember 1988 beantragte der Anmelder, die 
Recherche, für welche eine zusätzliche Gebühr bezahit. 
worden ist, auf die zweite Gruppe der Patentansprüche zu 
erstrecken. 

Zur Begr ndung seines Widerspruchs inacht der Aninelder in 
wesentlichen geltend, daB die Erfindung in einer syner-
getisch wirkenden Kombination von folgenden Zusàtzen 
bestehe: 

- oberflächenaktive Substanzen/Verbindungen 

- katalytisch wirkende bzw. schwerznetallbindende 
Substanz en/Verb indungen 
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- alkalisch wirkende Substanzen. 

Daher sei der wesentliche Kern der Erfindung in den 

Patentansprüchen 5, 6, 7, 9, 10, 11 und 12 enthalten. 

Entscheidungsgrunde 

	

1. 	Zulässigkeit der Zahiung der zusätzlichen Gebühr und des 
Widerspruchs. 

	

1.1 	Einhaltung der gem&B Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe a) 
i.V.m. Regel 40.3 PCT gesetzten Frist. 

1.1.1 In Anwendung der Bestinunungen der Regel 80 Absàtze 3 und 

5 PCT ist die von der Internationalen Recherchenbehörde 

in ihrer Aufforderung vom 12. August 1988 gesetzte Frist 

von 30 Tagen am Montag, dem 12. September 1988 abge-
laufen. 

Die zusátzliche RecherchengebUhr und der Widerspruch sind 
bei der Internationalen Recherchenbehórde jedoch erst am 
13. September 1988 eingegangen. 

1.1.2 Die von der Internationalen Recherchenbehôrde am 

12. September 1988 (irrtUmlich) gemachte Mitteilung an 

den Anmelder, daB die Frist erst am 13. September 1988 
ablaufe, kann als Gewáhrung einer Fristenverlàngerung 
ausgelegt werden. 

01982 	 .1... 
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Die Regel 40 Absatz 3 PCT lautet nämlich wie folgt: 

tiDie in Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe a vorgesehene Frist 

wird in jedem Einzeifaii encsprecnena aen umstanaen 

dieses Falles durch die Internationale Recherchenbehórde 

festgesetzt; sie darf nicht kürzer als 15 Tage oder 

gegebenenfalls 30 Tage vom Zeitpunkt der Aufforderung an 

sein, je nachdem der Anmelder seine Anschrift im Sitz-

staat der Internationalen Recherchenbehörde oder in einem 

anderen Staat hat; sie soil 45 Tage nicht übersteigen." 

Die Bestixnmung in Regel 40 Absatz 3 PeT, wonach die Frist 

in jedem Einzelfail entsprechend den Umstànden dieses 

Falies festgesetzt wird, ist so auszulegen, da8 die 

Internationale Recherchenbehãrde auch die Befugnis hat, 

eine ursprüngiich festgelegte Frist zu verlängern, wenn 

es die Umstände rechtfertigen (seibstverständiich unter 

Berucksichtigung der in der Regel 40 Absatz 3 PCT fest-

geiegten Grenze von 45 Tagen). 

Die Entrichtung der zusàtziichen Gebühr und der Eingang 

des Widerspruchs sind deshaib unter den gegebenen 

tJmstànden fristgemaB erfoigt. 

1.2 	Bezeichnung der Anspruchsgruppe, für die die zusàtzliche 

Recherchengebühr entrichtet worden ist. 

1.2.1 Der Anmeider hat die von der Internationaien Recherchen-

behôrde definierte Anspruchsgruppe, für die eine zusätz-

liche Recherche ersteiit werden soilte, nicht gleich bei 

Zahiung der entsprechenden Gebühr bezeichnet, sondern 

erst am 13. Dezember 1988, also drei Monate spater. 

1.2.2 	Nach Auffassung der Kaminer kann das Fehien der Bezeich- 

nung der Erfindungsgruppen, für die ein Recherchenbericht 
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ersteilt werden soil, mangeis einer entsprechenden 

Bestinunung im PCT-Vertrag nicht die Unzuiàssigkeit der 

Zahiung von zusätzlichen Gebühren zur Folge haben. 

1.2.3 	Eine Zieisetzung des PCT-Vertrages 1st es, die 

Veröffentl ichung des internationalen Recherchenberichtes 

inögiichst zusainmen mit der internationalen Anmeldung 

zu eriangen (Regel 48 Absatz 2 Buchstabe a) V) PCT). 

Es 1st daher wichtig, daB die Zusatzrecherchen, die 

bereits wegen der dem Anmelder für seine Antwort gewähr-

ten Frist zeitlich aufgeschoben werden müssen, keine 

weitere Verzögerung erfahren, nur weil der Anmelder nicht 

aile zusàtzlichen Gebuhren bezahit und dabei nicht ange-

geben hat, für weiche Teile seiner Anmeldung eine Zusatz-

recherche ausgefuhrt werden soil. Da gemäB Artikei 17 

Absatz 3 Buchstabe a) PCT der "normaie" Recherchenberjcht 
für die Teile der internationalen Anmeidung, die sich auf 
die in den Anspruchen zuerst erwähnte Erfindung beziehen 

(Haupterfindung), ersteilt wird, vertritt die Kammer die 

Auffassung, daB die erste zusãtzliche Recherche für die 

nächstfoigende, in den Ansprüchen definierte und in der 
Aufforderung der Internationaien Recherchenbehörde 
angegebene Erfindung zu erstelien 1st, wenn der Anmelder 

selbst nicht ausdrUck].ich einen anderen Wunsch geãuBert 
hat. 

Einer Bezeichnung der zusátziich zu recherchierenden 

Erfindung innerhaib der Zahlungsfrist bedurfte es daher 
für die Zuiássigkeit des Widerspruchs nicht. 

	

2. 	BegrUndetheit des Widerspruchs 

	

2.1 	Die Kammer stelit fest, daB der Anmelder in der Begrün- 

dung seines Widerspruchs nicht die Uneinheitlichkeit der 

Gegenstánde der Ansprüche in ihrer eingereichten Fassung 
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bestreitet, sondern lediglich behauptet, da8 der Kern der 

Erfindung in einer Kombination von Merkrnaien bestehe, die 

jedoch, insbesondere infolge zahireicher, in den Ansprü-

chen vorhandener Alternativforrnulierungen, tatsachlich 

voneinander getrennt beansprucht worden sind. 

2.2 	Die Fassung der Ansprüche, aufgrund weicher die inter- 

nationale Recherche geinãB Artikel 15 Absatz 3 PCT durch-

geführt werden soil, kann der Aninelder in volier Freiheit 

wählen. Entschlie8t sich der Anmeider, wie irn vorliegen-

den Fall, nicht iediglich eine Kombination von Merkmaien 

zu beanspruchen, sondern auch deren einzelne Eiexnente, 

kann er sich nicht auf die Einheitlichkeit der gesarnten 

Kombination stützen, urn das Vorhandensein einer einzigen 

ailgerneinen erfinderischen Idee zwischen den einzelnen 

Elernenten darzutun. 

Das weitere Argument des Anmeiders, wonach der wesent-

liche Kern der Erfindung in den Patentansprüchen 5, 6, 7, 

9, 10, 11 und 12 enthalten sei, ist für die vorliegende 

Entscheidung ohne Belang, weil der Gegenstand dieser 

Patentansprüche zu keiner der Erfindungsgruppen, für 

weiche eine Recherchengebühr entrichtet worden ist, 

gehort. 

Unter diesen Urnstànden können die vomn Anmnelder in der 

Begründung seines Widerspruchs vorgetragenen Argumnente 

nicht zumn Erfoig .führen. 

Die Kamnmer hat deshaib von Amnts wegen untersucht, ob die 

Aufforderung zur Zahlung von zusätz lichen Recherchen-

gebühren irn Hinblick auf die, die Einheitlichkeit der 

Erfindung betreffenden Bestimnmungen des PCT-Vertrags 

begründet war. 

S 
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7 	W 44/88 

2.3 	Uneirtheitlichkeit a posteriori 

2.3.1 Die Internationale Recherchenbehärde hat die Einhejtljch-

keit der in den Ansprüchen der internationalen Anmeldung 

definierten Erfindung nicht "a priori" beanstandet. 

Dagegen hat sie die Auffassung vertreten, der Gegenstand 

der Ansprüche 1 und 2 der Anineldung sei im Hinblick auf 
die Druckschrift EP-A-0 190 416 nicht neu, so daB sich 

die ubrigen Ansprüche auf fünf verschiedene Erfindungs- 

gruppen bezógen (Uneinheitlichkeit a posteriori). 

Bevor geprüft wird, ob diese Erfindungsgruppen eine 

einzige ailgemeine erfinderische Idee im Sinne von 

Regel 13 Absatz 1 PCT verwirklichen, ist zunächst zu 
untersuchen, ob die Internationale Recherchenbehörde zur 
Erstellung des internationalen Recherchenberichts 
überhaupt die Befugnis besitzt, eine Aufforderung zur 

Zahiung von zusátzlichen Recherchengebuhren mit einer 

a posteriori gegebenen Uneinheitlichkeit zu begründen. 

2.3.2 	Zahireiche Entscheidungen der gemä8 Artikel 154 (3) EPTJ 

als besondere Instanz im Sinne von Regel 40 Absatz 1 
Buchstabe C) PCT handeinden Beschwerdekaminern haben die 
Befugnis der Internationalen Recherchenbehörde anerkannt, 

die Einheitlichkeit internationaler Aruneldungen aufgrund 

von im Laufe der Recherche ermittelten Druckschriften zu 
beanstanden, die dem Gegenstand eines Hauptanspruches die 
Neuheit oder die erfinderische Tãtigkeit nehinen, wenn die 

davon einzeln abhángigen übrigen Anspruche dann keine 

einheitliche Erfindung mehr definieren. 
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2.3.3 Von dieser früheren Rechtsprechung weicht jedoch eine 
neuere Entscheidung einer Beschwerdekam!ner (W 03/88, wird 
veröffentlicht) ab, die der Internationalen Recherchen-
behärde sowohl die Verpflichtung IS  auch die Befugnis 
abspricht, die Einheitlichkeit einer Anineldung aufgrund 
eines un Laufe der Recherche ermittelten Standes der 
Technik zu beanstanden. 

	

2.3.4 	Geinäi3 Artikel 15 Absatz 1 der Verfahrensordnung der 
Beschwerdekanuuern werden im folgenden die Gründe 
dargelegt, waruin die Kanuner es für notwendig halt, der 
früheren Rechtsprechung der Beschwerdekatnmern zu folgen 
und somit von der oben erwáhnten Entscheidung W 03/88 
abzuweichen. 

	

2.3.5 	Die Entscheidung W 03/88 stützt sich im wesentlichen auf 
folgende Uberlegungen in bezug auf den PCT-Vertrag: 

Die Verpflichtungen der Internationalen Recherchenbehörde 
bezuglich der Anwendung des Artikels 17 PCT seien aus-
schlie8lich auf die Durchführung der internationalen 
Recherche und die Erstellung eines internationalen 
Recherchenberichts beschrãnkt (Punkt 5, vierter Absatz). 

Der Ausdruck "eine einzige allgemeine erfinderische Idee" 
in der Regel 13 Absatz 1 PCT müsse im Rahmen der inter-
nationalen Recherche im Sinne einer einzigen als erf in-
derisch behaupteten Idee ausgelegt werden. Dieser Begriff 
beziehe sich also auf den Gegenstand, den der Aninelder am 
Anmeldedatum und unabhängig von einem später erinittelten 
Stand der Technik als seine Erfindung betrachtet. Anders 
ausgedrückt beziehe sich die aligeineine erfinderische 
Idee un Sinne der Regel 13 Absatz 1 PCT lediglich auf die 
erfinderische Idee dessen, was der Aninelder subjektiv als 
seine Erfindung beansprucht (Punkt 6). 

11 
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Die Internationale Recherchenbehärde habe gemäB dem PCT-
Vertrag weder die Verpflichtung rioch die Befugnis, eine 

sachliche Prüfung der Anmeldung (d. h. eine Prüfung, die 

die Neuheit und/oder die erfinderische Tàtigkeit berück-

sichtigt), die Voraussetzung für eine a posteriori-

Prüfung im Hinblick auf das Erfordernis der Einheitlich-

keit ware, durchzuführen. Eine Untersuchung des der 
Erfindung zugrundeliegenden technischen Problems und 

seiner Lãsung liege au8erhalb der Zustàndigkeit der 
Internationalen Recherchenbehärde, eine derartige Prüfung 
und Analyse entspráchen nicht dem Prinzip des PCT -
Vertrages und dessen besonderen, sich auf die Durch- 

führung der internationalen Recherche beziehenden 
Bestiminungen (Punkt 8). 

2.3.6 Somit führen die obigen Uberlegungen zu einer Auslegung 

des PCT-Vertrages, nach der der in der Regel 13 Absatz 1 

PCT definierte Begriff der erfinderischen Idee für die 

Durchfuhrung einer internationalen Recherche anders 

(behauptete erfinderische Idee) als für die spatere 

Durchfuhrung einer Sachprüfung interpretiert werden 

solite, mit der Begründung, daB die Internationale 

Recherchenbehörde gar nicht die Kompetenz habe, eine 

sachliche Prüfung durchzufuhren. 

2.3.7 Nach eingehender Prufung des PCT-Vertrags, seiner Ausfüh-

rungsordnung, der Richtlinien für die unter dem PCT-Ver-
trag durchzuführende internationale Recherche (PCT/INT/5) 

vom 18. November 1977 und der Vereinbarung zwischen WIPO 

und der EPO vom 7. Oktober 1987 (AB1. EPA 1987, 515) über 

die Aufgaben des Europáischen Patentamts als Internatio-
nale Recherchenbehörde und als mit der internationa].en 
vorláufigen Prufung beauftragte Behôrde nach dem PeT, 

kann sich die Kammer jedoch dieser Auffassung nicht 
anschl ieBen. 

01982 	 . . . / . 
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2.3.8 	Bestinunungen des PCT 

GemáB Artikel 3 Absatz 4 Buchstabe iii) PCT hat die 
internationale Anne1dung den vorgeschriebenen Anfor 

derungen an die Einheitlichkeit der Erfindung zu 
entsprechen. 

GetnäB Artikel 15 Absàtze 2, 3 und 4 dient die internatio-
nale Recherche der Erniittlung des einschlãgigen Standes 
der Technik. 

In Artikel 17 ist das von der Internationalen Recherchen-
behörde anzuwendende Verfahren festgelegt, wobei diese 
geinä8 Absatz 3 Buchstabe a) den Aninelder zur Zahiung von 
zusätzlichen Gebühren aufzufordern hat, wenn nach ihrer 
Auffassung die Anmeldung nicht den Anforderungen an die 
Einheitlichkeit der Erfindung entspricht. 

	

2.3.9 	Soinit 1st im Text des PCT das Prinzip festgelegt, daB die 
internationale Anineldung dem Erfordernis der Einheitlich-
keit genügen inuB, wobei die internationale Recherchen-
behörde die Befugnis hat, die inangeinde Einheitlichkeit 
zu beanstanden, und daB die internationale Recherche dent 
Zweck der Erinittlung des relevanten Standes der Technik 
dient. 

2.3.10 Bestinunungen der Ausführungsordnung zurn PCT 

Die Regel 13 Absatz 1 definiert das Erfordernis der 
Einheitlichkeit der Erfindung, wie es für den gesaxnten 
PCT gilt, d. h. sowohl mm Rahmen der internationalen 
Recherche (Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe a)) als auch mm 
Rahinen der vorlaufigen internationalen Prufung (Artikel 
34 Absatz 3 Buchstabe a)). 

01982 	 .../... 
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In Regel 33 ist festgelegt, was unter dem Begriff em-

schlãgiger Stand der Technik zu verstehen ist, wobei in 

den Absätzen 33.2 und 33.3 der Uxnfang der Recherche 

präzisiert ist, der den gesamten Gegenstand zu erfassen 

hat, auf den die Ansprüche gerichtet sind, oder auf den 

sie, wie vernünftigerweise erwartet werden kann, nach 

einer Anspruchsänderung gerichtet werden könnten. 

In Regel 40 sind die materiellen Bedingungen, denen die 
Aufforderung zur Zah].ung von zusàtzlichen Gebühren 
etwaige Widersprüche genügen müssen, angegeben und die 

Errichtung einer besonderen Beschwerdeinstanz 
vorgesehen. 

In Regel 43 ist angegeben, in weicher Form der inter-

nationale Recherchenberjcht zu erstellen ist. Insbe-

sondere sind Unterlagen von besonderer Bedeutung geinäB 
Regel 43 Absatz 5 Buchstabe C) hervorzuheben. Sind vom 

Anmelder zusätzliche Gebühren gezahit worden, so 1st dies 

gemá8 Regel 43 Absatz 7 im Recherchenbericht anzugeben, 

sowie auch gegebenenfalls für weiche Teile der Anmeldung 

eine internationale Recherche durchgeführt worden ist und 

für welche nicht. Darüber hinaus darf der Recherchen-

bericht (im Gegensatz etwa zur Aufforderung zusãtzliche 

Gebuhren zu entrichten) gemäB Regel 43 Absatz 9 auBer den 
in den Regeln 33.1 (b) und (C), 43.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 44.2 (a) und (b) aufgeführten Angaben und dem Hinweis 
nach Artikel 17 (2) (b) keine Meinungsäu8erungen, 

Begrundungen, Argumente oder Erläuterungen enthalten. 

Bezüglich des Kapitels II des PCT über die internationale 

vorláufige Prufung ist in der Regel 66 das von der mit 

der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten 

01982 	 . . . / . . 
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Behörde anzuwendende Verfahren niedergelegt, während die 
Regel 70 sowohi den Inhalt als die Form des internatio-
nalen vorlãufigen Prüfungsberichtes festlegt, wobei das 
voriàufige Prüfungsverfahren und der Prüfungsbericht 
aufgrund ihres verschiedenen Zwecks von dem internatio- 
nalen Recherchenverfahren und dem internationalen 
Recherchenbericht abweichen. 

2.3.11 Aus den oben erwáhnten Bestinunungen der Ausführungs-
ordnung 1st nach Auffassung der Kamnter eindeutig ersicht-
lich, daB: 

es nur eine Definition der Einheitlichkeit der 
Erfindung sowohi für die Durchführung der inter-
nationalen Recherche als auch für die Durchführung 
der vorlaufigen internationalen Prüfung gibt; 

die Internationale Recherchenbehörde zur Erfüllung 
des Zwecks der Recherche, der gemä8 Regel 33 Absatz 1 
in der Ermittlung des einschlàgigen Standes der 
Technik zu sehen ist, die ailgemeine erfinderische 
Idee des Gegenstandes der Ansprüche zu bestiiimien hat, 
wobei eine derartige erfinderische Idee nur anhand 
einer Untersuchung der Anmeldung im Hinblick auf den 
Stand der Technik (Regel 33 Absatz 2) bestimint werden 
kann, die zwangslãufig eine Beurteilung der Neuheit 
und der erfinderischen Tätigkeit zur Festlegung des 
Umfangs der Recherche erfordert; 

die Recherche aufgrund der Ansprüche durchgeführt 
werden muB (Artikel 15 (3) und Regel 33.3) und die 
Uneinheitlichkeit beanstandet werden muB, wenn sich 
die AnsprUche als verschiedene Erfindungen betreffend 
erweisen, well es für die Erfüllung der Ziele des PCT 
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wesentlich 1st, im Laufe der internatjonalen 
Recherche den Stand der Technik bezüglich aller von 
dern Anmelder beanspruchten Erfindungen, und bezüglich 

der Erfindungen, von denen vernünftigerweise erwartet 
werden kann, daB er sie beanspruchen könnte, nachzu-
weisen, oder zurnindest die Erfindungen, für weiche 
der Stand der Technik nicht recherchiert wurde, zur 
Information Dritter und der nationalen Bestinunungs-
ärnter eindeutig anzugeben; 

der internationale Recherchenbericht selbst, obwohl 
er kurze Angaben über die eingeschãtzte Relevanz der 
zitierten Druckschriften beinhalten rnuB (z. B. "A", 
"Veröffentlichung, die den aligerneinen Stand der 
Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsarn 
anzusehen 1st", "X", "Verdffent].ichung von besonderer 
Bedeutung: die beanspruchte Erfindung kann nicht als 
neu oder auf erfinderischer Tàtigkeit beruhend 
betrachtet werden", "Y", "Veröffentlichung von 
besonderer Bedeutung: die beanspruchte Erfindung kann 
nicht als auf erfinderischer Tàtigkeit beruhend 
betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit 
einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser 
Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese 
Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist"), die 
bereits eine Beurteilung der Neuheit und der erf in-
derischen Tätigkeit des Gegenstandes der Ansprüche 
voraussetzen, keine Begründung dafür enthalten darf, 
warum die Internationale Recherchenbehärde zu diesern 
Sch].uB gekonunen ist, urn einer spáteren Prüfung der 
Patentfáhigkeit nicht vorzugreifen (Regel 43 
Absätze 5 und 9). 

2.3.12 Die Internationale Recherchenbehörde hat demnnach aufgrund 
der Bestintrnungen des PCT und seiner Ausführungsverordnung 
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die Befugnis und die Verpflichtung, die Neuheit und die 
erfinderische Tätigkeit des Gegenstandes der Ansprüche, 
auf deren Basis die Recherche durchgeführt wird, zu 
untersuchen, um festzusteiien, ob die internationale 
Anineldung entweder "a priori" oder im Hinblick auf den un 
Laufe der Recherche erinittelten Stand der Technik 
("a posteriori") deni Erfordernis der Einheitlichkeit 
gemäB Regel 13 PCT entspricht, weil eine solche Fest-
stellung einen unmittelbaren EinfluS auf den tJrnfang der 
durchzuführenden Recherche hat. Andernfalls würden 
entweder nicht einheitliche internationale Anineldungen 
ohne entsprechenden Hinweis mm Recherchenbericht Gegen-
stand einer unvollstándigen internationalen Recherche 
sein, irn Gegensatz zum grundsätzlichen Ziel des PCT, oder 
die Internationale Recherchenbehörde inüBte in ungerecht-
fertigter Weise inehrere Recherchen für eine einzige 
Gebühr durchführen. Dabei darf jedoch nicht übersehen 
werden, daB es sich bei dieser Untersuchung nicht urn eine 
kontradiktorische Patentfähigkeitsprüfung handelt, und 
daB sie lediglich zur Erstellung des Recherchenberichtes 
durchgeführt wird, was auch in dem der Internationalen 
Recherchenbehörde auferlegten Verbot, ihre Auffassung im 
Recherchenbericht selbst zu begründen, semen Nieder-
schiag findet. 

2.3.13 Die obigen Erwägungen der Kainmer führen mm übrigen zu 
einem Ergebnis, das mm Einklang ist mit den Richtlinien 
für die internationale Recherche nach dein Vertrag über 
die internationale Zusammenarbeit auf dern Gebiet des 
Patentwesens (PCT), die mm folgenden als "die 
Richtlinien" bezeichnet werden. 

Aufgrund der in Artikel 56 Absatz 3 Buchstabe i) und ii) 
PCT erwähnten Notwendigkeit der Gewàhrleistung eines 
höchstniöglichen Grades an Einheitlichkeit, insbesondere 

01982 	 •. .1... 



15 	W 44/88 

in den Arbeitsmethoden der verschiedenen, mit der inter-

nationalen Recherche und mit der internationalen vorläu-

figen Prüfung beauftragten Behörden, sind diese Richt- 

linien von besonderer Bedeutung, wie auch in deren 

Kapitel 1.3 aufgefuhrt: 

"Urn eine einheitliche Praxis zu gewãhrleisten, ist die 

internationale Recherchenbehörde aufgefordert, sich nach 

den vorliegenden Richtlinien zu richten, insofern sie 

durch den gemas Artikel 56 des Vertrags geschaffenen 

Ausschul3 für technische Zusammenarbeit weder abgeándert 

noch widerrufen wurden." 

Diese besondere Bedeutung der Richtlinien ist auch in der 

Vereinbarung zwischen der EPO und WIPO nach dem PCT voin 

7. Oktober 1987 hervorgehoben, deren Artikel 2 

"Grundlegende Verpflichtungen" festlegt, daS bei der 

Durchführung der internationalen Recherche die Inter-

nationale Recherchenbehörde nach den Richtlinien vorzu- 

gehen hat ("Die Behörde fuhrt nach MaBgabe ... der 

Verwaltungsrichtlinien ... durch ..."; "The Authority 

shall carry out ..."; "L'Administration procède ..."). 

Daher vertritt die Karniner die Auffassung, daB die 

Internationale Recherchenbehörde verpflichtet ist, sich 

an die Richtlinien zu halten, insbesondere an deren 

Auslegung des PCT. Die Richtlinien wären von der Inter -

nationalen Recherchenbehärde nur dann nicht zu berück-

sichtigen, wenn und soweit sie un Gegensatz zu dem PCT 

oder seiner Ausführungsordnung stünden. 

2.3.14 Die Richtlinien sind jedoch bei richtiger Auslegung des 

PCT und seiner Ausführungsordnung mit diesen in 
Einklang. 
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So sind in den Richtlinien in bezug auf die Notwendigkeit 
für den mit der internationalen Recherche beauftragten 

Prüfer, die Neuheit und die erfinderische Tàtigkeit zu 

beurteilen, folgenden Anweisungen zu linden: 

"Für die Entscheidungen über die Neuheit und die 

erfinderische Tätigkeit sind die Bestiminungsämter 

zuständig. Der mit der Recherche beauftragte PrUfer muB 

jedoch diese Fragen auch berücksichtigen, urn eine 

effiziente internationale Recherche zu gewãhrleisten" 

(Kapitel 111.1.1); 

"Die abhängigen Anspruche sind so auszulegen, als wären 

sie durch alle Merkmale der Anspruche von denen sie 

abhängig sind, eingeschrankt. Daher ist der Gegenstand 

der abhängigen Anspruche als neu zu betrachten, wenn 

derjenige des unabhängigen Anspruchs neu ist. Wenn die 

internationale Recherche die Neuheit und die erf in-

derische Tätigkeit des Gegenstandes des unabhãngigen 

Anspruchs nicht in Frage stelit, ist es nicht notwendig, 

eine zusãtzliche Recherche für den Gegenstand der 

abhãngigen Ansprüche als soiche durchzufUhren" (Kapitel 

III, 3.8). 

"Wenn jedoch die Neuheit oder die erfinderische Tàtigkeit 

des Gegenstandes des unabhàngigen Anspruchs fraglich 

sind, kann es notwendig sein, urn die erfinderische 

Tätigkeit des Gegenstandes eines abhàngigen Anspruchs zu 

beurteilen, zu bestimmen, ob die Merkmale letzteren 

Anspruchs als soiche neu sind, anhand von in mehreren 

zusãtzlichen Einheiten der Kiassifikation durchgeführten 

Recherchen" (Kapitel III, 3.9). 
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"Dann führt der mit der Recherche beauftragte Prüfer die 

internatjona].e Recherche durch, wobei er zwar zunächst 

die Neuheit der Erfindung prüfen solite, den Stand der 

Technik, der einen EinfluB auf die erfinderische Tätig-

keit haben könnte, jedoch auch gleichzeitig berück-

sichtigen soilte" (Kapitel IV, 2.4). 

"Urn die Neuheit zu beurteilen ..." (Kapitel VI, 2). 

"Die erfinderische Tätigkeit wird zu beurteilen sein" 

(Kapitel VI, 7). 

2.3.15 Der Frage der Einheitlichkeit ist ein ganzes Kapitel 

(Kapitel VII) der Richtlinien gewidmet. 

Nachdern die Richtlinien darauf hinweisen, daB die Ent-

scheidung über die Einheitlichkeit der Erfindung der 
Internationalen Recherchenbehörde obliegt (Kapite]. VII, 
4) und die Auslegung der Regel 13 Absätze 2 und 3 PCT 
erläutern, enthalten sie noch folgende Anweisungen: 

"Die mangeinde Einheitlichkeit der Erfindung kann 

entweder unmittelbar a priori offensichtlich sein, d. h. 

bevor die Anspruche im Lichte des Standes der Technik 

untersucht worden sind, oder sie kann erst "a posteriori" 

erscheinen, d. h. nach Berucksichtigung des Standes der 

Technjk; z. B. kann eine irn Laufe der internationalen 
Recherche erinittelte Druckschrift zeigen, daB der Gegen-

stand eines Hauptanspruchs nicht neu ist, wobei zwei oder 

mehrere abhängige AnsprUche ohne gemeinsaine aligerneine 

erfinderische Idee bleiben". 

2.4 	Daher vertritt die Kammer die Auffassung, daB die Inter- 
nationale Recherchenbehãrde irn vorliegenden Fall die 

Befugnis sowie auch die Verpflichtung hatte, zu unter- 

01982 	 • ./. . . 



18 	W 44/88 

suchen, ob der Hauptanspruch 1 der internatjonalen 

Arimeldung im Hinblick auf die Druckschrift EP-A-0 190 416 

als neu zu betrachten war, und, wenn nein, zu bestimmen, 
ob die in den ubrigen, insbesondere abhängigen AnsprÜchen 
angegebenen Erfindungen noch eine einzige aligemeine 

erfinderische Idee verwirklichten. 

2.5 	Ein Vergleich der internationalen Anmeldung mit der 

Druckschrift EP-A-0 190 416 ergibt, daB weder der Gegen-

stand des Anspruchs 1 der internationalen Anmeldung noch 

die Gegenstande der Ansprüche 2, 3, 4 und 6, sowie der 

AnsprUche 8 und 13, soweit sich diese auf die Anspruche 1 

bis 4 und 6 rüc]deziehen, neu sind. 

Aus dieser Druckschrift ist nàinlich bereits ein Verfahren 

zur Herstellung reaktionsfähiger Calciumhydroxide für die 

Gas- und Abgasreinigung bekannt, bei weichein, insbeson-

dere wàhrend des Lóschens, die Reaktionsfàhigkeit des 

Calciunthydroxids steigernde Stoffe zugesetzt werden, 

wobei zur Bindung saurer Schadstoffe Alkalihydrogen-

carbonate wie z. B. Natriumhydrogencarbonat, hydrat-

bildende Verbindungen wie Calciumchlorid, oder Verbin-

dungen wie wasserlösliche Eisensalze, vorzugsweise als 

Chloride, zugesetzt werden, die, insbesondere bei der 

Abscheidung von sauren Schadstoffen (SO2 oder HC1) aus 

Gasen oder Abgasen, katalytisch wirken, wobei die Reini-

gung im Teinperaturbereich von 20 bis 1200°C durchgeführt 

wird (z. B. zwischen 30 und 400°C) und die Abscheidung 

der Feststoffe an Staubabscheidevorrichtungen erfolgt 

(Tuchfilter) (vgl. Druckschrift EP-A-0 190 416, 

insbesondere Seite 8, Zeile 2 bis Seite 9, Zeile 19). 

Daher 1st in den von der Internationalen Recherchen-

behörde in ihrer Aufforderung als erste und zweite Gruppe 

bezeichneten Patentanspruchen lediglich der Anspruch 14 

a. 
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von der genannten Druckschrift nicht neuheitsschãdlich 
getroffen, der auf eine besondere Ausführungsform des 

Verfahrens gerichtet ist, bei dem die Calciumhydroxide 

eine (feste oder bewegte) Schicht bilden, durch die das 

zu reinigende Gas geleitet wird. Im Gegensatz dazu werden 

im bekannten Verfahren die Sorbentien dem zu reinigenden 

Gas zugemischt. 

	

2.6 	Anspruch 14 definiert, jedenfalls soweit er auf die 

Ansprüche 1 bis 4, 6, 8 und 13 der hier ausschlie8lich zu 

prüfenden, in der Zahlungsaufforderung mit 1. und 2. 

bezeichneteri Anspruchsgruppen zurückbezogen 1st, elne 

einheitliche Erfindung; denn er gibt eine Lösung für die 

ihm in Hinblick auf den genannten Stand der Technik 

objektiv zugrundeliegende Aufgabe, nämlich die aus der 

Druckschrift EP-A-0 190 416 bekannten Stoffe auf eine 

andere Weise als dort beschrieben mit den zu reinigenden 

Gasen in Kontakt zu bringen. 

	

2.7 	Die Aufforderung vor Erste].len einer internationalen 

Recherche für die in den Ansprüchen 4, 8, 13 und 14 der 

zweiten Gruppe definierten Erfindungen eine zusàtzliche 

Gebuhr zu entrichten, erging somit zu unrecht. 
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Entscheidungs formel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Rückzahlung der von der Anmelderin entrichteten zusãtzlichen 

Recherchengebühr wird angeordnet. 

Der Geschàftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

F. Klein 	 K. Lederer 
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