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Gegenstand der Entscheidung: Widerspruch gemiaR Regel 40.2(c) des Vertrages
tber Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet
des Patentwesens gegen die Aufforderung des
Europaischen Patentamts (Zweigstelle Den Haag)
vom 1. Juli 1991 zur Zahlung zweier zusdtzlicher
Recherchengebihren.

.

Zusammensetzung -der Kammer:

Vorsitzender: C.T. Wilson
“Mitglieder: F. Brosamle
W. Moser
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Sachverhalt und Antrage -

- II.

Die Anmelder-haben am 22. November 1990 die internationale
Anmeldung PCT/DE 90/00 891 eingereicht.

Mit Bescheid.ﬁom 1. Juli 1991 ("korrigierte Fassung") hat
das Europdische Patentamt in seiner Eigenschaft'als
internationale Recherchenbehdérde (IRB) den Anmeldern,
gestiitzt auf Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe a) und

Regel 40.1 PCT, eine Aufforderung zur Zahlung zweier
zusatzlicher Recherchengebiihren mit dem Hinweis
zugestellt, daB die internationale Anmeldung dem
Erfordernis der Einheitlichkeit nicht entspreche.

Zur Begrundung werden die Patentanspriiche 1 bis 5
folgenden drei Sachverhalten zugeordnet:

Oberflachenglatter fur Kunststoffbeschichtung, der ein
Trennmittel verwéndet, derart, daf ein Teil des

Trennmittels in die Werkstiickbeschichtungsoberflache, die

noch teilfliissig ist, eingearbeitet wird (Anspruche 1 bis
5).

in Sa‘-chvefha'lt‘.xz":',.&i;::..': T LT e Tenli s Tk 0 L R T 2T e 0 A L et o ML, IR

Packungsdeckel mit einem Dichtstoff, der seibsttétig die
Kammern der Packung mit dem angebrochenen Inhalt schutzt,

indem der Werkstoff mit einer Schutzschicht auf dem

Dichtstoff in der Weise wirkt, daB in kleinen Quantitdten

aus dem Werkstoff entweichende flichtige Stoffe die
Schutzschicht auflésen und so zum Anhaften des Dicht-

stoffes -auf -den Packungskammern- fuhren (Anspriche 1, 5).
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Iv.
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Sachverhalt 3:

Klarsichtpackung mit einem Linsensystem, das das
einfallende Licht in der Packung auf Packungen mit zum
Beispiel schon vorgealterten Beschichtungsstoffen lenkt
und so ein weiteres (den Umstanden entsprechendes) Altern
erméglicht (Anspriche 1, 5).

Im einzelnen fihrte die IRB aus, da8 im Anspruch 1 mehrere
Sachverhalte beschrieben seien, die sich voneinander so

stark unterschieden, daf keinerlei technischer Zusammen-

hang oder technische Wechselwirkung festgestellt werden

kénne, durch die eine einzige allgemeine erfinderische

Idee verwirklicht werde. )

Die Zusammenstellung dieser verschiedenen Sachverhalte im
Hauptpatentanspruch mache diesen (Anspruch) so

~kompliziert, daB Artikel 6 PCT nicht mehr erfiillt sei; T

dieser Artikel schreibe vor, daB die Anspriche deutlich
und knapp gefaBt sein miiBten.

Ubersichtlichkeit gehére zu den Voraussetzungen fiir das
Vorliegen einer klar umrissenen einzigen allgemeinen
erfinderischen Idee; da sie hier fehle, miisse zwischen den
vorstehend genannten Sachverhalten 1 bis 3 unterschieden

werden.

Die Anmelder haben daraufhin, vgl. Schreiben vom
14. Mai 1991, eine zusatzliche Recherchengebiihr fir den
"Sachverhalt 3" entrichtet und gleichzeitig Widerspruch
gegen die Zahlungsaufforderung der IRB eingelegt.

Im Widerspruchsschriftsatz wird zur Statzung der

Einheitlichkeit der Anmeldung vorgetragen, -daB bei der
nationalen Anmeldung mit dem Aktenzeichen P 39 38 811.5
vom 23. November 1989 der "Sachverhalt 3" nicht bemdngelt
worden sei.
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‘Entscheidungsgrunde

Gemaf Artikel 154 (3) EPU sind die'Beschwerdekammern far
Entscheidungeh'ﬁber einen Widerspruch des Anmelders gegen
eine vom Europdischen Patentamt fir die internationale
Recherche festgesetzte zusadtzliche Gebihr nach Artikel 17
(3) (a) des Zusammenarbeitsvertrags (PCT) zustédndig.

Nach Artikel 17 (3) (a) PCT hat die IRB den
internationalen Recherchenbericht fir die zusatzliche
Erfindungen betreffenden Teile der internationalen
Anmeldung zu erStellen, fiir die innerhalb der
vorgeschriebenen Frist die Gebihr entrichtet worden ist.

Im vorliegenden Fall hat die IRB eine Frist von 30 Tagen -

fwbegiﬁnend mit dem' Absehdedatum-der Aufforderung zur: -
‘Zahlung zusatzlicher Gebithren - gesetzt, binnen der die

zusatzlichen Gebuhren zu zahlen sind, Regel 40 (3) PCT.

Da fir den "Sachverhalt 3" eine zusatzliche
Recherchengebilhr rechtzeitig bezahlt worden ist, hat die
IRB fir diesen Gegenstand der internationalen Anmeldung,

. der - neben einem weiteren Gegenstand ("Sachverhalt 2") -

als uneinheitlich bezeichnet worden ist, den
internationalen Recherchenbericht zu erstellen.

Regel 40.2 (c) PCT sieht vof, daf der oder die Anmelder
die zusatzliche(n) Gebuihr(en) unter Widerspruch zahlen
kann bzw. koénnen; "dem Widerspruch ist eine Begrindung. des
Inhalts beizufliigen, daB die internationale Anmeldung das
Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung erfille”.
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Daraus folgt, da8 in Fallen in denen die Anmelder die
zusatzliche(n) Gebihr(en) unter Widerspruch zahlen, die
Zahlung der zusatzlichen Gebihr(en) einhergehen muf mit
der Angabe der Grunde, die den Widerspruch stitzen. Da in
Ubereinstimmung mit Artikel 17 (3) (a) und Regel 40.3 PCT
- wie vorstehend ausgefiihrt - die Zahlung innerhalb der
gesetzten Frist erfolgen muB, ist es dariber hinaus klar,
daB der Widerspruch innerhalb dieser selben Frist
einzulegen und zu begrunden ist (vgl. Entscheidungen

W 1/87, ABl. EPA 5/1988, 182 und W/87, ABl. EPA, 11/1988,
425).

Der pauschale Hinweis der Anmelder, vgl. Schreiben vom
14. Mai 1991 Absatz 2, daB im nationalen Verfahren der
Anmeldung P 3 938 811.5 vom 23. November 1989 der
"Sachverhalt 3" nicht bemiangelt worden sei, kann nicht als
Begriundung im Sinne von Regel 40.2 (c) PCT angesehen
werden. "Grinde" waren in diesem Zusammenhang die Angabe
nachprufbarer Tatsachen, wie z. B. die Angabe der den
Sachverhalten 1 bis 3 zugrundeliegenden Aufgaben/Teil-
aufgaben oder die Angabe von technischen Zusammenhangen
etwa dergestalt, daB das Vorliegen einer einzigen
allgemeinen erfinderischen Idee, Regel 13.1 PCT, anhand
des hier vorliegenden Einzelfalles schlissig heraus-
gearbeitet worden ware.

Nach Auffassung der Kammer liegen im vorliegenden Falle
insgesamt gesehen keine Griinde im Sinne von Regel 40 (2)
(c) PCT vor. Der Widerspruch der Anmelder genigt demnach
der vorstehend angegebenen Regel des PCT nicht und ist
allein deshalb als unzulassiqg zu verwerfen.

Bei dieser Sachlage ist in die materiell-rechtliche
Beurteilung des Einzelfalles nicht einzutreten, da - wie
vorstehend ausgefihrt wurde - ein zuladssiger Widerspruch
nicht vorliegt.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griunden wird’entschieden:

-

Der Widerspruch gemdB Regel 40.2 (c)

verworfen.

Der Geschidftsstellenbeamte:

N. Maslin
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PCT wird als unzuldssig

Der Vorsitzende:

C.T. Wilson




