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Sachverhalt und Antrage

I.

II.

III.

01437

Die Anmelderin hatte am 14. August 1991 die internationale
Anmeldung PCT/EP 91/01 544 eingereicht.

Am 20. Dezember 1991 richtete das Europaische Patentamt
(EPA) als zustandige internationale Recherchenbehérde
(IRB) eine Aufforderung zur Zahlung einer zusatzlichen
Gebihr gemdf Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 PCT an die
Anmelderin.

Aus der Aufforderung ist ersichtlich, daB die Gegenstande
der Anspriche 1 bis 14 und der Gegenstand des Anspruchs 15
nicht als untereinander einheitlich angesehen werden, da
sie einerseits die Verwendung oligomerisierter Carbon-
sduren als Stabilisatoren fir die Emulsions(co)poly-
merisation und ein Verfahren zur Herstellung von stabilen
Polymerdispersionen sowie eine solche Dispersion und
andererseits die Verwendung der Emulsionspolymerisate als
Bindemittel in Druckfarben betreffen.

Am 13. Januar 1992 ging ein Schreiben der Anmelderin ein,
in dem sie unter gleichzeitiger Zahlung der zusatzlichen
Recherchengebiihr Widerspruch nach Regel 40.2 c¢) PCT
eingelegt hat.

Zur Begrundung ihres Widerspruchs fihrt sie im
wesentlichen aus, die unabhdangigen Anspriche betrafen ein
Erzeugnis (Anspruch 13) sowie inhaltlich ein Verfahren zu
seiner Herstellung, obwohl als Verwendungsanspruch
formuliert (Anspruch 1), und Anspruch 12 betreffe
ebenfalls dessen Herstellung, wobei er sich von Anspruch 1
lediglich durch den Zusatz: "... unter zumindest
teilweisem Verzicht auf Tenside und/oder Emulgatoren"
unterscheide, wobei es sich bei den im kennzeichnenden
Teil erwahnten oligomerisierten Carbonsauren um
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Carbonsauren gemaf Anspruch 1 handle. Anspruch 15 betreffe
die Verwendung der stabilisierten Emulsionspolymerisate
als Bindemittel. Es liege daher eine der ausdrucklich

zugelassenen Anspruchskombinationen vor.

Entscheidungsgrande

1.

01437

Der Widerspruch ist zuldssig (vgl. Pkte. II und III).

Der Widerspruch ist auch begrindet, da dem Anmelder keine
rechtswirksame Aufforderung gemaf Artikel 17 Absatz 3
Buchstabe a) PCT zur Zahlung zusatzlicher Gebuhren

zugestellt worden ist.

Die Recherchenbehdérde hat dem Anmelder zwar eine
vordrucksgemaBe Aufforderung gema Artikel 17 Absatz 3
Buchstabe a) PCT und Regel 40.1 PCT zugestellt; diese
Aufforderung enthielt jedoch keine ausreichende Begrindung
fur die Feststellung der IRB, daB die internationale
Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit der

Erfindung nicht entspreche.

Dies gilt auch dann, wenn man den im Vordruck hierfar
vorgesehenen und nicht ausgefiullten Freiraum fir die
"Begrundung unter Angabe der maBgeblichen Anspriiche far
jede Erfindung" durch die Anlage "Weitere Angaben zu
PCT/ISA/206" erganzt. In dieser Anlage sind die unter II
genannten zwei Erfindungen mit den dazugehdrigen
Anspruchen listenartig aufgefiihrt. Weitere Ausfihrungen zu
ihrer Begrundung enthdlt die Aufforderung nicht.

Nach standiger Rechtsprechung der Kammern muf eine
Aufforderung nach Artikel 17 (3) a), um rechtswirksam zu
sein, gemaB Regel 40.1 PCT neben der Angabe des zu
zahlenden Betrages eine eingehende Begriindung fir die
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behauptete Uneinheitlichkeit enthalten. Hier enthidlt die
Aufforderung lediglich die Angabe, es lagen zwei
(listenmaBig bezeichnete) Erfindungen vor. Sie enthilt
jedoch keine Begriindung, warum die IRB die Gegensténde der
Anspriche 1 bis 14 als eine und den Gegenstand des
Anspruchs 15 als eine andere Erfindung ansieht, wobei
diese beiden Erfindungen nicht so zusammenhdngen, daB sie
eine einzige erfinderische Idee verwirklichen (Regel 13.1
PCT) .

Nach Auffassung der Kammer sind im vorliegenden Fall weder
die Anmelderin, noch die Kammer auf Grund der in der
Aufforderung enthaltenen Angaben in der Lage, die die
Entscheidung tragenden Erwagungen zu erkennen. Mit anderen
Worten ist der Aufforderung nicht zu entnehmen, welche
Uberlegungen - im Sinne einer logischen Gedankenkette -fiir
sie maBgeblich waren. Es liegt hier auch kein so einfacher
Fall vor, daB aus der bloBen Aufzahlung der

- Erfindungsgegenstédnde ohne weiteres zu ersehen wire,

,.welche Uberlegungen der Aufforderung zugrundelagen (vgl.
.W 07/86, ABl. EPA 1987, Seiten 67 bis 69).

Damit erfiillt die Aufforderung nicht die Erfordernisse der
Regel 40.1 PCT; sie ist daher rechtsunwirksam. Ist aber
die Aufforderung zur Zahlung rechtsunwirksam, so hat der
Anmelder die zusatzlichen Gebithren ohne rechtlichen Grund
entrichtet. Er kann sie deshalb zuriickverlangen (W 04/85,
ABl. EPA 1987, Seiten 63 bis 66).
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Entscheidungsformel
Aus diesen Grunden wird entschieden:

Die Rickzahlung der vom Anmelder entrichteten zusdtzlichen Gebuhr

wird angeordnet.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

{ G'—.(’/'——_ —
E. G rgm§22£:5 F. Antony
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