
i. 
BESCHWERDEKANMERN 

	
BOARDS OF APPEAL 	CHAI4BRES DE RECOURS 

DES EUROPAISCHEN 
	

OF THE EUROPEAN 	DE L'OFFICE EUROPEEN 
PATENTAI4TS 
	

PATENT OFFICE 	DES BREVETS 

Veroffentlichung im Amtsblatt ft / Nein 

Aktenzeichen: 	W 21/91 - 3.3.2 

Anmeldenunuiier: 	PCT/EP 90/01 648 

Vera ffentlichungs -Nr.: 

Bezeichnung der Erfindung: Synergistische herbizide Mittel 

Kiassifikation: 	A01N 47/36 

E N T S C H E I D U N C 
vom 19. Februar 1992 

Anmelder: 	Hoechst Aktiengesellschaft 

Stichwort: 	Synergistische Herbizide/HOECHST 

PCT 	Artikel 17 (3) a); Regel 13.1, 40.1 und 40.2 c) 

Schlagwort: "Uneinheitlichkeit "a priori" (nein) - zusammenhangende 
Erfindungen" 

La itsatz 

EPA Form 3030 01.91 



jo  va,))  

Europaisches 	European 	Office européen 
Patentamt 	Patent Office 	des brevets 

Beschwerdekammern 	Boards of Appeal 	Chambres de recours 

Aktenzeichen: V 21/91 - 3.3.2 
Internationale Annieldung PCT/EP 90/01 648 

ENTSCHEIDUNG. 
der Technischen lieschwerdekammer 3.3.2 

vom 19. Februar 1992 

Anmelderin: 
	

Hoechst Aktiengesellschaft 
Postfach 80 03 20 
W - 6230 Frankfurt am Main 80 (DE) 

Gegenstand der Entscheidung: Widerspruch gemAR Regel 40.2(c) des Vertrages 
über Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet 
des Patentwesens gegen die Aufforderung des 
EuropAischen Patentamts (Zweigstelle Den Haag) 
vom 8. März 1991 zur Zahiung einer zusAtziichen 
RecherchengebUhr. 

Zusanunensetzung der Kammer: 

Vorsitzender: 	P.A.M. Lançon 
Mitglieder: 	A. Nuss 

C. Holtz 



1 	 W21/91 

Sachverhalt und Antrage 

Die Aninelderin hat beiin Europàischen Patentamt die 
internationale Anmeidung PCT/EP 90/01648 eingereicht. 

Das Europàische Patentaint richtete als zustàndige 
internationale Recherchenbehörde (IRB) an die Anmelderin 
eine Aufforderung zur Zahiung von sechs zusätzlichen 
Recherchengebuhren. Darin vertrat die IRB die Auffassung, 
daB die internationale Anineldung dem Erfordernis der 
Einheitlichkeit nicht entspreche. Die BegrUndung lautete 
wie folgt: 

"Der Anmeldungsgegenstand beinhaltet Kombination einer 
bestimmten Kiasse von Verbindungen der Forniel I mit 
Verbindungen unterschiedlicher Strukturen und Wirkungs-
weise. 

Die einzelnen Koinbinationen einer Verbindung der Forinel I 

mit einzelnen Verbindunger unterschiedlicher Struktur 

müssen als unabhängige Erfindung betrachtet werden. 

Für Patentansprüche 1 bis 10 teilweise: 

1) Verbindungen der Formel I + 

Bi) 3,7-Dichlorchinolin-8-carbonsäure und deren 

Saize, 

2) 	Verbindungen der Forniel I + 

B2) N-(Ethylthio-carbonyl) -azepan oder 

B9) N-(2-Phenyl-prop-2-yl-thiocarbonyl) -piperidin, 

3) Verbindungen der Formel I + 

B3) N, N-Diethyl-carbaminsäure-4-

chlorbenzylthioester, 
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4) Verbindungen der Formel I + 
B4) N- (Butoxymethyl) -2-chlor-N- (2, 6-diethyiphenyl-

acetamid oder 

5) Verbindungen der Formel I + 
B6) 3,5-Big (methylthio-carbonyl) -2-difluormethyl-4-

(2-methylpropyl-6-trifluormethyl-pyridin, 

6) Verbindungen der Formel I + 
2-(1, 3-Benzthiazol-2-yloxy)-N-methyl-acetanilid 
oder 
2-(4-(6-Chlor-benzoxazol-2-yloxo)-phenoxy]-
propion-sáure-ethylester, 

7) Verbindungen der Formel I + 
BlO) NTN-901 (Grãserherbizid)." 

III. 	Die Anntelderin hat daraufhin vier der zusãtzlich 
geforderten Recherchengebuhren unter Widerspruch bezahit 
und zur Begründung im wesentlichen ausgefuhrt, daB alien 
beanspruchten Mittein, Verfahren zur Herstellung und 
Anwendungsverfahren geineinsam sei, daB eine Verbindung der 
aligemeinen Formel (I) enthalten sei bzw. eingesetzt 
wurde, und zwar in Kombination mit einein Herbizid oder 
mehreren Herbiziden, die aile zu einer synergistischen 
Wirkungssteigerung der Verbindungen der Formel (I) 
fuhrten. 

EntscheidungsgrUnde 

1. 	Der Widerspruch ist zuiassig. 

Die Anmeiderin hat lediglich vier der sechs geforderten 
zusätzlichen Recherchengebühren entrichtet, nämiich für 
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die von der IRB definierten Erfindungsgruppen 2 bis 4 und 

6 (siehe Punkt II oben). Daher braucht die Kamnier nur zu 

untersuchen, ob die Aufforderung hinsichtlich der 

zusätzl ich entrichteten Recherchengebühren gerechtfertigt 

ist oder nicht. 

mi vorliegenden Fall hat die - 1RB zur Stützung des Einwands 

der mangeinden Einheitlichkeit der Erfindung nur die 

Gegenstände der Ansprüche in Betracht gezogen; einen 

Verweis auf einen nachgewiesenen relevanten Stand der 

Technik findet sich in der Aufforderung nicht. Die Kanuner 

geht daher davon aus, daB der Einwand der inangeinden 

Einheitlichkeit a priori getàtigt wurde. Zur Analyse der 

beanspruchten Erfindung nach Aufgabe und Lösung ist daher 

auf die Beschreibung der internationalen Anmeldung und 

falls vorhanden auf den darin aus der Sicht des Anmelders 

gewürdigten Stand der Technik zurückzugreifen (vgl. u. a. 

W 16/91 voin 25. November 1991, W 19/91 vom 

- 10. September 1991 und W 11/89 voni 9. Oktober 1989).. 

Gegenstand der vorliegenden Anineldung sind herbizide 

Mittel, gekennzeichnet durch einen wirksainen Gehalt an 

heterocyclisch substituierten Phenoxysul fonylharnstoffen 

der allgenieinen Formel (I) oder deren Salze 

(Verbindungen A) 

-, 	 OSO2NH_C_N_KQ (1) 0~
(Pa) 	 P4 

(worin R 1 bis R5 bzw. I und E niôgliche Substituenten 

symbolisieren) 
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in Kombination mit einer oder mehreren Verbindung(en) aus 
der Gruppe, weiche die Verbindungen 81 bis BlO (siehe 
Punkt II oben) enthàlt. 

Bei alien Verbindungen handelt es sich laut der 
Beschreibung urn bekannte herbizide Verbindungen (siehe 
Seite 5, Zeilen 1 bis 26). 

GemàB den weiteren Angaben in der Beschreibung wurden 
einige herbizide Wirkstoffe gefunden (Verbindungen Bi bis 
BlO), die erfindungsgemãB bei gemeinsamer Anwendung mit 
den Verbindungen A ausgesprochen synergistische 
Eigenschaften hinsichtlich der Effektivität gegen 
Unkräuter haben (siehe Seite 1, Zeilen 21 bis 26 und 
Seite 9, Zeilen 10 bis 13). 

4 	Ausgehend von den bekannten Verbindungen A der ailgemeinen 
Formel (I) 1st die anmeldungsgemaSe Aufgabe darin zu sehen 
wirksamere herbizide Mittel zu finden. 

Als Lösung dieser Aufgabe wurde in der vorliegenden 
Anmeldung eine synergistische Kombination von Herbiziden 
der Formel (I) mit zumindest einer der Verbindungen Bi bis 
BlO beansprucht. 

5. 	Wie aus den vorstehenden Darlegungen ersichtlich, besteht 
die erfindungsgemäBe Lösung der Aufgabe in einer Anzahl 
von synergistischen Herbizidkomnbinationen, derien alien 
gemneinsam ist, daB sie als festen oder unverànderlichen 
Bestandteil eine Verbindung von Typ A enthalten. Der Kern 
der beanspruchten Erfindung liegt somit in der Erkenntnis, 
daB letztere eine geeignete Grundkompontente zur 
Herstellung von erheblich wirksamen herbiziden Mittel 
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darsteilt. liii vorliegenden Fall hat die IRB den Einwand 
der mangeinden Einheitlichkeit der Erfindung a priori 
getätigt, d. h. ohne Bezugnahine auf einen bekannten Stand 

der Technik. Es gibt soinit keine Dokuinente, welche die 
Neuheit der beanspruchten herbiziden Mittel in Frage 
stellen kãnnten, noch gibt es soiche die zeigen, daB 
áhnliche Herbizidzusammensetzungeniiiit einer,  
synergistischen Wirkung bereits bekannt wären. Es ist 

unverkennbar, daB aufgrund der erfindungswesentlichen 
Brückenfunktion der Verbindungen von Typ A ein direkter 
Zusainmenhang besteht zwischen allen beanspruchten 
herbiziden Mitteln weiche die unter Punkt 4 oben genannte 
Aufgabe lósen. Es ist daher die beanspruchte Gruppe von 
Erfindungen insgesamt weiche als Verwirklichung der in der 
Aufgabe zuin Ausdruck gebrachten einzigen allgenieinen 
erfinderischen Idee anzusehen 1st. Der Aufforderung der 

IRB ist nichts zu entnehinen was dies wiederlegen könnte, 
da dort in keiner Weise auf die erfindungsgexnäBe Aufgabe 

• eingegangen wird und auch nicht berücksichtigt wurde, daB 
zwischen den beanspruchten Herbizidkombinationen ein für 
die Frage der Einheitlichkeit der Erfindung relevanter 
Zusammenhang besteht. 

Bei dieser Sachiage inuB die Kanuner davon ausgehen, daB un 

vorliegenden Fall das Erfordernis einer einzigen 
- ailgeineinen erfinderischen Idee liii Sinne der Regel 13.1 

PCT erfüllt ist. 

6. 	Die Aufforderung zur Zahiung zusätzlicher Recherchen- 
gebühren war soinit nicht gerechtfertigt. 

J 
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Entscheidungsformel 

AUS diesen Gründen wird entschieden: 

Die Rückzahlung der vier zusätzlich entrichteten 

Recherchengebuhren wird angeordnet. 

Der Geschãftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

P. Martorana 	 P.A.M. Lançon 
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