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Sachverhalt und Antrage

I.

IT.
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Das als zustandige Internationale Recherchenbehdrde (IRB)
eingesetzte Europdische Patentamt, Zweigstelle DEN HAAG,
hat die Auffassung vertreten, daB die internationale
Anmeldung PCT/DE 91/00 875 dem Erfordernis der Ein-
heitlichkeit nicht geniigt, weil sie in den Ansprichen 1
mit 3 einerseits und im Anspruch 4 andererseits zwei
Erfindungen enthdalt. Die IRB hat daher dem Anmelder am

20. Februar 1992 eine Aufforderung zur Zahlung einer
zusatzlichen Recherchengebiihr gemaf Artikel 17 (3) (a) und
Regel 40.1 PCT zugestellt. Die IRB hat ihrer Aufforderung
zur Zahlung der zusatzlichen Recherchengebihr das Ergebnis
einer sich auf die Anspriche 1 mit 3 beziehenden Teil-
recherche beigefiigt, die insgesamt 11 Druckschriften
auffuhrt, von denen vier Druckschriften von der IRB
zumindest bezliglich des Anspruchs 1 in der Kategorie "X"
(Veréffentlichung von besonderer Bedeutung; die
beanspruchte Erfindung kann nicht als neu oder auf
erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden)
eingestuft wurden.

Der Anmelder hat die angeforderte zusdtzliche
internationale Recherchengebihr entrichtet und gleich-
zeitig schriftlichen Widerspruch nach Regel 40.2. c) PCT
eingelegt.

Zur Begrindung seines Widerspruchs fuhrt der Anmelder aus,
daB die Anspriuche sich auf die elektrische Isolierung
eines Leistungsbausteins beziehen, wobei auf der Rickseite
seiner Befestigungs- und Kihlfahne als Isoliermittel ein
thermisch gut und elektrisch schlecht leitendes Keramik-
plattchen aufzubringen ist. Es sei besonders vorteilhaft,
dieses Keramikplattchen aufzukleben, weil dadurch auf
einfache Weise eine unlésbare starre Verbindung zwischen
Leistungsbaustein und Isoliermittel erzielt werde. Hierbei
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handle es sich nicht um eine eigenstandige Erfindung,
sondern um eine Weiterbildung der im Oberbegriff des
Anspruchs 1 bereits beanspruchten Aufklebung, fur die aber
ein eigenstandiger Schutz nicht beansprucht werde.

Ferner bemdngelt der Anmelder, daB die im Recherchen-
bericht auf Formblatt PCT/ISA/206 vorgenommene Wertung des
Anmeldungsgegenstandes den Anforderungen an den
Internationalen Recherchenbericht nach Regel 43.9 PCT
entgegenstehe.

Der Anmelder beantragt aus den genannten Grinden die
Ruckerstattung der unter Widerspruch bezahlten
zusatzlichen Recherchengebuhr.

Entscheidungsgrunde

1. Die IRB ist der Auffassung, daB der Gegenstand der
Anspriche 1 und 2 im Hinblick auf die im Bericht uber
die Teilrecherche mitgeteilten Druckschriften nicht auf
einer erfinderischen Tatigkeit beruht. Der Anmelder hat
die diesbezliglichen Ausfihrungen der IRB nicht angegriffen
und die Beschwerdekammer sieht keinen Grund, weshalb den

Feststellungen der IRB nicht zuzustimmen ware.

GemdR der Entscheidung der Grofien Beschwerdekammer G 1/89
vom 2. Mai 1990, verdffentlicht im Amtsblatt 1991,

Seiten 155 ff, muB eine internationale Anmeldung nicht nur
"a priori" sondern auch "a posteriori", d. h. nachdem der
relevante Stand der Technik in Betracht gezogen worden
ist, dem Erfordernis der Einheitlichkeit genigen.
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Folglich beziehen sich nach Wegfall der Anspriche 1 und 2
die noch verbleibenden abhdangigen Anspriche 3 und 4 auf
zwei verschiedene Gegenstande, namlich

- einerseits die Ausbildung des Keramikplattchens, das
aus Al,03 bestehen soll

- andererseits auf die Ausbildung des warmeleitfahigen
Klebers, der bei Bestrahlungmit UV-Licht ausharten
soll.

Diese beiden Gegenstidnde (Al;03-Material des Plattchens:
UV-Aushartung des Klebers) sind weder von der Aufgabe noch
von der Wirkung her durch eine einzige allgemeine
erfinderische Idee verbunden.

Im vorliegenden Fall ist ohne weiteres klar ersichtlich,
daB sich die von der IRB definierten Anspruchsgruppen nach
Wegfall eines ibergeordneten Anspruchs auf unter-
schiedliche Erfindungen beziehen, die das Erfordernis der
Einheitlichkeit nicht erfullen.

Die Aufforderung der IRB zur Zahlung einer zusatzlichen
Recherchengebihr ist somit zu Recht ergangen.

Auch der vom Anmelder geltend gemachte Mangel, daB die im
Recherchenbericht auf Formblatt PCT/ISA/206 vorgenommene
Wertung des Anmeldungsgegenstandes gem&f den Anforderungen
an den Internationalen Recherchenbericht nach Regel 43.9
PCT nicht statthaft sei, trifft nicht zu. Es handelt sich
namlich bei besagtem Formblatt nicht um den
Internationalen Recherchenbericht nach Artikel 18 PCT,
sondern um eine Anlage zur Aufforderung zur Zahlung einer
zusatzlichen Recherchengebihr, in der das Ergebnis einer
Teilrecherche mitgeteilt wird. Dieses Ergebnis der
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Teilrecherche bildet zumindest teilweise die Basis zur
Begrundung der behaupteten Uneinheitlichkeit
"a posteriori" der Anmeldung. Auf diesen Sachverhalt wird
in der Anlage zum Formblatt PCT/ISA/206, in dem das
Ergebnis der Teilrecherche mitgeteilt wird, ausdricklich
hingewiesen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Der Widerspruch wird zurickgewiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

M. Beer G.D. Paterson

00264



