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Sachverhalt und Anträge 

Die Anmelderin hat am 29. Mai 1991 die internationale 

Anmeldung PCT/DE 91/00 460 eingereicht. 

Die Zweigstelle in Den Haag des Europäischen Patentarnts 

(EPA) hatte als zustandige internationale Recherchen-

behOrde (IRE) der Anmelderin in dieser internationalen 

Anineldung bereits mit Mitteilung vom 3. September 1991 

eine Aufforderung gem&Z Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 

PCT zur Zahiung von zwei zusâtzlichen Recherchengebühren 

zugesteilt. Die Anmelderin hat diese zustz1ichen 

RecherchengebQhrefl unter Widerspruch bezahit. Aufgrund 

dieses Widerspruchs hat die Technische Beschwerde-

karnmer 3.2.4 die RQckzahlung dieser RecherchengebQhren 

angeordnet (Entscheidung vom 10. Januar 1992 in der Sache 

W 44/91) 

Mit Mitteilung von 4. Februar 1992 hat die IRE die 

Anmelderin zur Zahiung einer weiteren zusãtzlichen 

Recherchengebuhr aufgefordert. Die IRE vertritt die 

Auffassung, daI, neben den in der Mitteilung von 

3. September 1991 genannten Nicht-Einheitlichkeitefl eine 

weitere Nicht-Einheitlichkeit festgestellt worden sei und 

daher die internationale Anmeldung den Erfordernis der 

Einheitlichkeit nicht entspreche. 

Diese Auffassung wird fo1gendermafen begrundet. 

"Die in unabhangigen Anspruch 5 geriannte, der Erfindung 

zugrunde liegende Aufgabe weist keine erfinderische 

Ttigkeit auf gegenuber dem aus deutsche Of fenlegungs-

schrift, DE-A-3 408 828, bekannten Stand der Technik. 

Die ursprungliche einzige ailgemeine erfinderische Idee, 

die auch den Gegenstand der abhngigen Ansprüche 
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einschliegt, ist deshaib nicht mehr zulassig; es muI 

somit erneut festgestellt werden, ob die in den 

abhangigen Ansprüchen genannten kennzeichnenden Merkmale 

technisch zusammenhngen oder zusarnrnenwirken. 

Dabei ergibt sich die folgende neue Einordnung unter 

verschiedene Sachverhalte, von den jeder eine 

unterschiedliche erfinderische Idee verwirklicht, da er 

ein eigensta.ndiges, unabhãngiges technisches Merkmal 

darsteilt. 

AnsprUche 5 bis 14 Vorrichtung zur mechanischen 

Strahibehandlung eines Oberflãchenbereiches mit 

geschlossenem Strahlmittelkreislauf. 

AnsprQche: 15 bis 23 Vorrichtung zur Bewegung eines 

Strahlkopfs innerhaib eines Rohres." 

III. Die Anmelderin hat mit Schreiben yam 11. Februar 1992 

erneut Widerspruch nach Regel 40.2 c) PCT eingelegt und 

rechtzeitig die zusàtzliche RecherchengebUhr entrichtet. 

Zur BegrUndung ihres Widerspruchs fUhrt sie aus: 

"In der Aufforderung gem&g Artikel 17 (3) a) PCT wird die 

Feststellung getroffen, daZ die PatentansprUche 5 bis 14 

und die PatentansprUche 15 bis 23 unterschiedliche 

Erfindungen reprâsentieren. 

Hierzu wird in gleicher Weise wie in der Aufforderung vom 

September 1991 lediglich ausgefQhrt, daZ die im 

unabhangigen Anspruch 5 genannte, der Erfindung 

zugrundeliegende Aufgabe keine erfinderische Thtigkeit 

gegenuber dem aus der deutschen Of fenlegungsschrift 

DE-A-3 408 828 bekannten Stand der Technik aufweise. 

Daraus folgert die RecherchenbehOrde eine "a posteriori"-

Uneinheitlichkeit dieser beiden Anspruchsgruppen. 
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Eine genaue BegrUndung dafQr, weshalb nach Auffassung der 

RecherchenbehOrde der Gegenstand des Patentanspruchs 5 

nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe, kann 

jedoch der Aufforderung zur Zahlung einer zusätzlichen 

Recherchengebuhr nicht entnomrnen werden. 

Unter Hinweis auf den in der Entscheidung W 44/91 

dargelegten Urnfang der Begrundungspflicht, wird daher die 

RQckzahlung der zusätzlich entrichteten Recherchengebuhr 

in HOhe von DM 2 200,-- beantragt." 

IV. 	In der zuvor genannten Entscheidung hat die Beschwerde- 

kammer bei der Prufung der Uneinheitlichkeit "a priori" 
und "a posteriori" festgestellt: 

dag es sich bei den Gegenstanden der unabhãngigen 

Ansprüche 1 und 5 sowie der jeweiligen abhngigen 

AnsprUchen urn zwei Gruppen von Erfindungen handle, die so 

zusammenhngen, daS sie eine einzige ailgemeine 

erfinderische Idee verwirklichen, nmlich das Verfahren 

zur Dekontamination radioaktiv kontarninierter Oberflächen 

und die dazugehOrige Vorrichtung so auszubilden, daS die 

durch das Verfahren anfallenden Staubpartikel oder 

Aerosole die Urngebung nicht verunreinigen (s. Punkt 2.3.5 

der Entscheidungsgründe) 

dag die IRE keine BegrUndung dafQr gegeben habe, da 

der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf elner 

erfinderischen Tatigkeit beruhe, so dag die Beschwerde-

karniner den Uberlegungen der IRE, die zum Einwand der 

Tjneinheitlichkeit "a posteriori" zwischen dem Gegenstand 

der AnsprQche 1, 2 und 4 elnerseits und dern Gegenstand 

des Anspruchs 3 andererseits führten, nicht zu folgen 

verinOge (s. Punkt 2.4 der EntscheidungsgrQnde). 

Aufgrund der daraus sich ergebenden Folgerung, nämlich 

dai!, die Aufforderung zur Zahiung der zwei zustzlichen 

2010.D 	 . . .1... 



- 4 - 	 W 0006/93 

Recherchengebühren nicht gerechtfertigt sei, hat die 

Beschwerdekarrimer die RQckzahlung dieser Recherchen-

gebuhren angeordnet. 

Ent scheidungsgründe 

Der Widerspruch ist zu1ssig. 

Die Prufung der BegrQndung der Aufforderung gem&Z der 

Mitteilung voni 4. Februar 1992 ergibt folgendes: 

2.1 	Die IRB vertritt in der zweiten Aufforderung erkennbar 

die Auffassung - wie aus dem obigen Sachverhalt 

hervorgeht -, dag mangels einer einzigen ailgemeinen 

erfinderischen Idee auch zwischen dern Gegenstand der 

Anspruche 5 bis 14 und dem Gegenstand der AnsprQche 15 

bis 23 eine Uneinheitlichkeit "a posteriori" gegeben sei, 

da die un Anspruch 5 genannte, der Erfindung zugrunde-

liegende Aufgabe gegenther dem aus der Drukschrift DE-A-

3 408 828 bekannten Stand der Technik keine erfinderische 

Tatigkeit aufweise. 

2.2 	Die Grol,e Beschwerdekainrner hat in ihrer Entscheidung 

G 1/89 (AB1. EPA 1991, 155) festgestellt, daL das EPA in 

seiner Funktion als IRB in eindeutigen Fallen nach 

Artikel 17 (3) a) PCT eine vorlaufige Prufung auf Neuheit 

und erfinderische Tatigkeit durchfQhren und weitere 

RecherchengebQhren verlangen kOnne, wenn der 

internationalen Anmeldung die Einheitlichkeit 

"a posteriori" fehie. Aus diesern Grunde war daher die 

zweite Aufforderung zulassig. 

2.3 	Die IRB hat jedoch keine BegrUndung dafUr gegeben, waruin 

der Gegenstand des Vorrichtungsanspruchs 5 nicht auf 

einer erfinderischen Tatigkeit beruhe. Sie hat es namlich 
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bei der Prufung der Uneinheitlichkeit "a posteriori" 

versurnt, im Sinne der Entscheidung W 0044/91 

(s. Punkt 2.4 der EntscheidungsbegrUndung) darzulegen: 

erstens, weichen Stand der Technik sie als den ansehe, 

der irn Sinne der Regel 6.3 b) i) PCT die technischen 

Merkrnale enthalte, die für die Festlegung des 

beanspruchten Gegenstands des Anspruchs 5 notwendig 

seien, jedoch - in Verbindung rniteinander - zum Stand der 

Technik gehOren; 

zweitens, weiche Aufgabe ausgehend von diesern Stand der 

Technik nach ihrer Ansicht durch den Gegenstand des 

Anspruchs 5 gelOst werde, und 

drittens, wo und warurn der Fachmann die LOsung der 

Aufgabe in dern Stand der Technik gem&Z der von ihr 

genannten Druckschrift finde. 

Demnach hat die IRB nicht pufgezeigt, wie die der 

Druckschrift DE-A-3 408 828 zu entnebmende Lehre mit der 

Lehre des Anspruchs 5 zu verknQpfen sei. 

	

2.4 	Die Beschwerdekarnrnern des EPA haben in verschiedenen 

Entscheidungen zurn Ausdruck gebracht, dag die Angabe von 

GrQnden in einer Aufforderung zur Zahiung gem 

Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 PCT ein wesentliches 

Erfordernis für die Rechtswirksarnkeit einer soichen 

Aufforderung sei (vgl. z. B. W 04/85 und W 07/86 - 

AE1. EPA 1987, 63 und 67; W 09/86 - AB1. EPA 1987, 459; 

w 07/85 - AB1. EPA 1988, 211) 

	

2.5 	Der b1oe Hinweis auf die Druckschrift DE-A-3 408 828 und 

die Aufteilung der AnsprUche 5 bis 23 in zwei Gruppen 

erlauben es deshaib der Kammer und der Anrnelderin nicht, 

die Uberlegungen der IRB nachzuvollziehen, inwiefern der 

Gegenstand des Anspruchs 5 nicht erfinderisch sei. 
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Die IRB hat deinnach nicht dargelegt, warum die nach ihrer 

Ansicht zwischen dem Gegenstand der AnsprQche 5 bis 14 

und dem Gegenstand der AnsprUche 15 bis 23 vorhandenen 

verschiedenen Sachverhalte unterschiedliche erfinderische 

Ideen verwirklichen. 

2.6 	Aufgrund der auch in d.er zweiten Aufforderung zur Zahiung 

gernf. der Mitteilung vorn 4. Februar 1992 fehienden 

Begrundung vermag die Karnrner den Uberlegungen der IRE, 

die zu dem Einwand der Uneinheitlichkeit "a posteriori' 

fQhrten, nicht zu folgen. 

3. 	Aus den obigen Darlegungen ergibt sich, dag die 

Aufforderung zur Zahiung einer weiteren zusâtzlichen 

RecherchengebQhr ebenfalls nicht gerechtfertigt war. 

Entscheidungsforxnel 

Aus diesen GrOnden wird entschieden: 

Die P.uckzàhlung der zustz1ich entrichteten RecherchengebQhr 

wird angeordnet. 

Der Geschäftsstellenbealnte: 
	Der Vorsitzende: 

~'C) L----  
A. Townend 
	 C. Payraudeau 


