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Sachverhalt und Antrãge 

I. 	Der Aninelder hat am 19. April 1989 die internationale 

Anineldung PCT/EP 89/00418 eingereicht. 

II. 	In einer Aufforderung zur Zahiung zusàtzlicher Gebühren 

geinãi3 Artikel 17 (3) (a) und Regel 40.1 PCT vom 
7. Juli 1989 hat die als Internationale Recherchenbehärde 

(IRB) tãtige Zweigstelle des Europàischen Patentamts in 

Den Haag dein Aninelder mitgeteilt, daB sie der Auffassung 
sei, daB die vorgenannte internationale Anmeldung nicht 

dem Erfordernis der Einheitlichkeit entspreche. Em 

Verfahren gemãB Anspruch 1 und eine Vorrichtung geniãB 

Anspruch 32 seien nämlich aus DE-A-3 724 099 bekannt. Dies 

vorausgesetzt erweise sich daher die Anmeldung als 

uneinheitlich a posteriori. Dabei ergebe sich folgende 

Einordnung der Patentansprüche nach Sachverhalten, von 

denen jedes eine unterschiedliche erfinderische Idee 

verwirkliche: 

Anspruche 1 bis 4, 6 bis 12, 21, 30 bis 42, 49 

Anspruch 5 
Ansprüche 13 bis 20 

Anspruch 22 

Ansprüche 23, 24, 44 bis 47 

Ansprüche 25, 26, 48 

Ansprüche 27 bis 29 

S. 	Anspruch 43 

9. 	Anspruch 50. 

III. 	Der Anmelder hat mit dem am 4. August 1989 eingegangenen 

Schreiben vom 1. August 1989 eine zusãtzliche Gebühr für 

Gruppe 3, entsprechend Ansprüchen 13 bis 20, unter 

Widerspruch entrichtet. 
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IV. 	Ira Widerspruchsschriftsatz macht der Anmelder ira 

wesentlichen folgendes geltend: 

Nach § 102 (b) des tJS-Patentgesetzes seien auf den 

Erfinder zuruckgehende Vorveröffentl ichungen 

innerhaib eines Jahres vor dein Anineldetag nicht 

neuheitsschàdlich (Erfinderschonfrist). Ira 

vorliegenden Fall würden u. a. die USA als 
Bestiramungsstaat genannt; zuinindest für den US-Anteil 

der PCT-Anmeldung sei daher unter Anwendung der 
Erfinderschonfrist DE-A-3 724 099 nicht relevant und 

die von der Recherchenbehôrde getroffenen 
Feststellungen zur a posteriori-Uneinheitlichkeit 
zumindest ira Umfang des tJS-Anteils unzutref fend. Das 

EPA sei verpflichtet, die Besonderheiten des US-

Patentrechts sowie anderer nationaler Bestixnraungen zu 

berucksichtigen. 

Die Beanstandung einer PCT-Anmeldung unter dern 

Gesichtspunkt der a posteriori-Uneinheitlichkeit 

erfordere eine Wurdigung des vorbekannten Standes der 
Technik unter dem Gesichtspunkt der Neuheit und 

erfinderischen Tätigkeit, was über Kapitel I des PCT-

Vertrags hinausgehe und schon aus diesein Grund 

unzulassig sei. 

Die entgegengehaltene DE-A-3 724 099 stelle ira 
Hinblick auf den Gegenstand des Anspruchs 1 keinen 
neuheitsschàdlichen Tatbestand dar, da folgende 

Anspruchsxnerkmale aus dieser Druckschrift nicht 

herleitbar seien: 

(a) zumindest ein Teil der in das Bad eingeleiteten 

Abgase wird beim Durchtritt durch die Badober-

flãche in Schaurnblasen eingeschlossen und mit 
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den Schaunthiasen von der Badoberfläche 
wegtransportiert; 

un Verlauf des Blasentransports werden Schad-
und Geruchsstoffe an der Innenseite der 
Blasenhaut sorptiv gebunden; 

die Schauinblasen werden anschliei3end unter 
Freigabe der gereinigten Abgase und unter 
Mitnahme der Schad- und/oder Geruchsstoffe 
verflüssigt und in dieser Form aufgefangen. 

Entscheidungsgründe  

GemdB Artikel 154 (3) EPU sind die Beschwerdekammuern des 
EPA für Entscheidungen über Widersprüche der Aninelder 
gegen zusãtzliche Recherchengebühren zustàndig, die vont 
EPA aufgrund des Artikels 17 (3) a) PCT festgesetzt worden 
sind. 

Der Widerspruch entspricht den Erfordernissen der 
Regel 40.2 (C) PCT; er ist daher zulässig. 

Die Aufforderung zur Zahiung zusätzlicher Gebühren 
entspricht den Erfordernissen der Regel 40.1 PCT; sie ist 
daher auch zulässig. 

Die IRB hat in ihrer Aufforderung neun Erfindungsgruppen 
genannt (vgl. Punkt II oben); der Arnuelder hat aber nur 
eine zusätzliche Gebühr entrichtet, die zur Recherche der 
Gruppe 3 angewendet werden solite (vgl. Punkt III oben). 
Daher braucht die Kanuner lediglich zu untersuchen, ob die 
Aufforderung hinsichtlich der einzigen zusãtzlich 
entrichteten Recherchengebühr gerechtfertigt wurde oder 
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nicht, wobei eine zu beantwortende Frage ist, ob die 
Erfindungsgruppe 3 einheitlich mit der Erfindungsgruppe 1 

ist oder nicht. 

	

5. 	Nach der Meinung der Kaminer beschreibt DE-A-3 724 099 em 

Verfahren, das alle Merkmale des Anspruchs 1 mindestens 

implizit enthält. Der Anxnelder hat zwar auf drei 

angebliche Unterscheidungsmerkmale hingewiesen, die in 

Absatz IV.3 mit (a), (b) und (C) identifiziert sind. 

Seine Auffassung kann die Kainmer nicht teilen. Was Merknial 

betrif ft ist zu bemerken, daB die Abgase in das Bad 
sowohi in DE-A-3 724 099 in gleichartiger Weise 
eingeleitet werden, so daB eine ähnliche Wirkung zu 
erwarten ist. GeinäB Anspruch 7 in DE-A-3 724 099 wird die 
Stickoxyde von der dichten Schauinxnasse gebunden. Auch 

andere Schad- und Geruchsstoffe gebunden werden müssen, 

weil diese spàter durch Zerdrücken des Schauins im Wasser 

koalieren (Spalte 2, Zeilen 13 bis 18). Auch durch Merkmal 
ist daher kein tJnterschied zu sehen. Die Offenbarung 

in Spalte 2, Zeilen 13 bis 18 entspricht auch dem Merkmal 

(C). 

	

6. 	Der IRB ist daher zuzustimmen, daB die Neuheit des 

Gegenstands des Anspruchs 1 durch DE-A-3 724 099 

vorweggenoininen ist, wodurch sich Uneinheitlichkeit 

a posteriori der restlichen Ansprüche ergibt. In dieser 

Hinsicht wird auf die Entscheidung der GroBen Beschwerde-
kaimner G 1/89 (AB1. EPA 1991, 155) sowie Stellungnahme der 

GroBen Beschwerdekaininer G 2/89 (AB1. EPA 1991, 166) 

hingewiesen, bei den angefuhrt worden ist, daB das EPA in 

seiner Funktion als IRB nach Artikel 17 (3) (a) PCT auch 

weitere Recherchengebühren verlangen kann, wenn der 

internationalen Anmeldung die Einheitlichkeit 

"a posteriori" fehit. Die IRB sei dabei berechtigt eine 

vorlaufige PrUfung auf Neuheit bzw. erfinderische 
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Tätigkeit durchzuführen, damit das in Artikel 17 und 

Regel 40 PCT festgelegte Verfahren durchgefuhrt werden 

kann. 

Da der Gegenstand des Anspruchs 1 als bekannt zu 

betrachten ist, folgt es, daB das den Erfindungsgruppen 1 

und 3 Gemeinsame gehört zum Stand der Technik. GemäJ3 

Erfindungsgruppe 1 soil das Merkmal hinzugefügt werden, 

daB die Schauiubiasen durch Platzen unter Bildung kleiner, 

mit den Schad- und/oder Geruchsstoffen beladenen Träpfchen 

verfiussigt werden. Gemä8 Erfindungsgruppe 3 enthäit der 

Schauinbildung zusãtzlich zu den bekannten Merkmalen em 

ionogenes Tensid. Die Verfahren gemäB Erfindungsgruppe 1 

und 3 verwirklichen foiglich keine einzige aligenteine 

erfinderische Idee mm Sinne von Regel 13.1 PCT. 

Der Anmelder trug liii wesentlichen vor, daB die 

internationale Aniueldung die Vereinigten Staaten ais 

Bestinunungsstaat genannt habe, und daB nach § 102 (b) des 

US-Patentgesetzes eine auf den Erfinder zurückgehende und 

innerhaib von 12 Monaten vor dent Anineldetag US-Patent-

anineldung (entsprechend un vorliegenden Falle der 

Benennung der USA) veräffentlichte Druckschrift dieser 

Anmeldung nicht entgegengehalten werden könne (sogenannte 

Erfinderschonfrist). 

Zwar sei das Dokument DE-A-3 724 099, auf weiche die a 

posteriori Uneinheitiichkeit der internationalen Anmeidurig 

gegrundet werde, vor dent Prioritätsdatum veröffentlicht, 

jedoch weniger als ein Jahr vor diesem und dent 

Anmeldedatum. 

Unter diesen Umständen hätte die Internationale 

Recherchenbehärde (IRB) dieses Dokument, weiches für den 

US-Anteil der Arimeldung nicht relevant sei, nicht 

berücksichtigen dürfen. 
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Nach Ansicht des Anmelders sei die IRB verpflichtet, die 

Besonderheiten des US-Patentrechts bezüglich der 

Erfinderschonfrist zu berücksichtigen da sich sonst im 

Hinblick auf die USA ein unsinniges Recherchen- und 

Prufungsergebnis ergeben wurde. 

Die Beschwerdekammer kann dieser Argumentation nicht 

zustinunen. 

Der PCT-Vertrag ist ein internationaler Vertrag über die 

Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens und solite 

per definitionein nur seine eigenen Bestiinmungen und in 

keinem Fall die Besonderheiten der nationalen Rechte der 

Vertragsstaaten (die widersprüchlich sein kännen) 

berücksichtigen. Die Vertragsstaaten sind im Gegenteil 

verpflichtet, ihre nationalen Patentgesetze an 

verschiedene PCT-Bestiinmungen anzupassen (Artikel 27 (1) 

PCT), obwohl sie die Freiheit zur freien Bestinunung der 

inateriellen Voraussetzungen der Patentfähigkeit behalten 

(Artikel 27 (5) PCT). 

Artikel 27 (5) erwãhnt, daB "jede den Begriff des Standes 

der Technik betreffende Vorschrift dieses Vertrags und der 

Ausführungsordnung ausschlie3lich den Zwecken des 

internationalen Verfahrens (dient) ...". 

Diese Bestimmung bestätigt ausreichend die Eigen-

gesetzlichkeit des PCT-Vertrages gegenüber den nationalen 

Patentrechten mindestens bezüglich der Definition des 

Standes der Technik. 

Artikel 15 (2) PCT bestinunt, daB die internationale 

Recherche der Ermittlung des einschlàgigen Standes der 

Technik dient; dieser Stand der Technik 1st in der 

Regel 33.1 (a) als alles bestimmt, was vor dem 
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internationalen Anmeldedatum der Offentlichkeit zugãnglich 
gemacht worden ist. 

Aus diesem Grund müssen alle vor dem Anmeldedatum 
veröffentlichten einschlägigen Unterlagen ilu 
internationalen Recherchenbericht zitiert werden. 

Die IRB darf deswegen soiche Unterlagen als Grund einer 
Entscheidung auf Uneinheitlichkeit a posteriori verwenden, 
selbst wenn es in einem der genannten Vertragsstaaten 
nicht möglich ware, diese Unterlagen einer entsprechenden 
nationalen Patentanineldung entgegenzuhalten, es sei denn, 
daB diese Unterlagen nach dem für die internationale 
Anmeldung zu Recht beanspruchten Prioritätsdatuin 
veräffentlicht worden sind. 

Der PCT-Vertrag sieht nàmlich in Artikel 8 die Mäglichkeit 
vor, die Priorität einer oder mehreren früheren 
Aniueldungen unter den Voraussetzungen und mit der Wirkung 
zu beanspruchen, die in der Pariser Verbandsübereinkunft 
zum Schutz des gewerblichen Eigentums vorgesehen sind. 

Deshaib bestiinjnen Artikel 33 (3) und Regel 64 PCT, daB der 
mal3gebliche Zeitpunkt bezüglich des Standes der Technik 
für die Zwecke der internationalen vorlàufigen Prufung das 
Anmeldedatum der früheren Anmeldung ist, wenn die 
Priorität dieser früheren Anineldung zu Recht beansprucht 

worden ist (Regel 64 (b) (ii) PCT). 

Es 1st offensichtlich, daB der IRB diese Bestixnmungen des 
PCT-Vertrages auch im Rahmen der internationalen Recherche 
in Betracht ziehen muB, selbst wenn der Wortlaut des PCT-
Vertrages es nicht ausdrücklich vorsieht. 

Mit anderen Worten würde es im Gegensatz zum Geist, wenn 
nicht zum Buchstaben des PCT-Vertrages stehen, auf eine 
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Uneinheitlichkeit a posteriori auf der Basis von zwischen 
dern Prioritàtsdatuiu und dem Anmeldedatuxa der 
internationalen Anmeldung veräffentlichten Unterlagen zu 
entscheiden, auBer in dent Falle, daB die Prioritãt ganz 
offensichtlich nicht zu Recht beansprucht ist. Jedoch 
solite diese Auslegung, die auf Bestinunungen des PCT-
Vertrages gegründet wird, nicht mittels nationaler 
Bestinunungen der Patentgesetze der verschiedenen 
Vertragsstaaten erweitert werden. Diese soilte die IRB, 
wie oben erläutert, nicht berücksichtigen. 

Entscheidungs formel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Der Widerspruch wird zurückgewiesen. 

Der Geschâftsstellenbeamte: 	 Der Vorsitzende: 

P. Martorana 	 E. Turrini 
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