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Sachverhalt und Antrage

II.
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Die Anmelderin hat am 29. Mai 1991 die internationale
Anmeldung PCT/DE 91/00 460 eingereicht.

Die Zweigstelle in Den Haag des Europdischen Patentamts
(EPA) hatte als zustandige internationale Recherchen-
behérde (IRB) der Anmelderin in dieser internationalen
Anmeldung bereits mit Mitteilung vom 3. September 1991
eine Aufforderung gemafR Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1
PCT zur Zahlung von zwei zusdtzlichen Recherchengebuhren
zugestellt. Die Anmelderin hat diese zusatzlichen
Recherchengebuhren unter Widerspruch bezahlt. Aufgrund
dieses Widerspruchs hat die Technische Beschwerde-
kammer 3.2.4 die Ruckzahlung dieser Recherchengebuhren
angeordnet (Entscheidung vom 10. Januar 1992 in der Sache
W 44/91).

Mit Mitteilung vom 4. Februar 1992 hat die IRB die
Anmelderin zur Zahlung einer weiteren zusatzlichen
Recherchengebuhr aufgefordert. Die IRB vertritt die
Auffassung, daR neben den in der Mitteilung vom

3. September 1991 genannten Nicht-Einheitlichkeiten eine
weitere Nicht-Einheitlichkeit festgestellt worden sei und
daher die internationale Anmeldung dem Erfordernis der

Einheitlichkeit nicht entspreche.
Diese Auffassung wird folgendermafien begrundet.

"Die im unabhangigen Anspruch 5 genannte, der Erfindung
zugrunde liegende Aufgabe weist keine erfinderische
Tatigkeit auf gegenuber dem aus deutsche Offenlegungs-
schrift, DE-A-3 408 828, bekannten Stand der Technik.

Die ursprungliche einzige allgemeine erfinderische Idee,

die auch den Gegenstand der abhangigen Anspruche
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einschliefft, ist deshalb nicht mehr zuldssig; es mufd
somit erneut festgestellt werden, ob die in den
abhangigen Ansprichen genannten kennzeichnenden Merkmale

technisch zusammenhangen oder zusammenwirken.

Dabei ergibt sich die folgende neue Einordnung unter
verschiedene Sachverhalte, von den jeder eine
unterschiedliche erfinderische Idee verwirklicht, da er
ein eigenstédndiges, unabhangiges technisches Merkmal

darstellt.

1. Anspruiche 5 bis 14 Vorrichtung zur mechanischen
Strahlbehandlung eines Oberflachenbereiches mit

geschlossenem Strahlmittelkreislauf.

2. Anspruche: 15 bis 23 Vorrichtung zur Bewegung eines

Strahlkopfs innerhalb eines Rohres."

Die Anmelderin hat mit Schreiben vom 11. Februar 1992
erneut Widerspruch nach Regel 40.2 c¢) PCT eingelegt und

rechtzeitig die zusatzliche Recherchengebuhr entrichtet.
zur Begrundung ihres Widerspruchs fuhrt sie aus:

“In der Aufforderung gemaf Artikel 17 (3) a) PCT wird die
Feststellung getroffen, dafR die Patentanspriche 5 bis 14
und die Patentanspruche 15 bis 23 unterschiedliche

Erfindungen repréasentieren.

Hierzu wird in gleicher Weise wie in der Aufforderung vom
3. September 1991 lediglich ausgefuhrt, daff die im
unabhangigen Anspruch 5 genannte, der Erfindung
zugrundeliegende Aufgabe keine erfinderische Tatigkeit
gegenuber dem aus der deutschen Offenlegungsschrift
DE-A-3 408 828 bekannten Stand der Technik aufweise.
Daraus folgert die Recherchenbehdérde eine "a posteriori”-

Uneinheitlichkeit dieser beiden Anspruchsgruppen.
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Eine genaue Begrundung dafur, weshalb nach Auffassung der
Recherchenbehdérde der Gegenstand des Patentanspruchs 5
nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe, kann
jedoch der Aufforderung zur Zahlung einer zusétzlichen

Recherchengebihr nicht entnommen werden.

Unter Hinweis auf den in der Entscheidung W 44/91
dargelegten Umfang der Begrundungspflicht, wird daher die
Ruckzahlung der zusdtzlich entrichteten Recherchengebuhr

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

In der zuvor genannten Entscheidung hat die Beschwerde-
kammer bei der Prufung der Uneinheitlichkeit "a priori"

und "a posteriori" festgestellt:

1. daR es sich bei den Gegenstanden der unabhédngigen
Anspriche 1 und 5 sowié der jeweiligen abhangigen
Anspriuchen um zwei Gruppen von Erfindungen handle, die so
zusammenhdngen, daff sie eine einzige allgemeine
erfinderische Idee verwirklichen, n&mlich das Verfahren
zur Dekontamination radioaktiv kontaminierter Oberfl&chen
und die dazugehdrige Vorrichtung so auszubilden, daff die
durch das Verfahren anfallenden Staubpartikel oder
Aerosole die Umgebung nicht verunreinigen (s. Punkt 2.3.5

der Entscheidungsgrunde)

2. daR die IRB keine Begrundung dafir gegeben habe, daR
der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruhe, so da® die Beschwerde-
kammer den Uberlegungen der IRB, die zum Einwand der
Uneinheitlichkeit "a posteriori" zwischen dem Gegenstand
der Anspruche 1, 2 und 4 einerseits und dem Gegenstand
des Anspruchs 3 andererseits fuhrten, nicht zu folgen

vermdge (s. Punkt 2.4 der Entscheidungsgrunde) .

Aufgrund der daraus sich ergebenden Folgerung, namlich

daR die Aufforderung zur Zahlung der zwei zusatzlichen
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Recherchengebihren nicht gerechtfertigt sei, hat die
Beschwerdekammer die Ruckzahlung dieser Recherchen-

geblhren angeordnet.

Entscheidungsgriinde

Der Widerspruch ist zulassig.

Die Priufung der Begrundung der Aufforderung gemaff der

Mitteilung vom 4. Februar 1992 ergibt folgendes:

Die IRB vertritt in der zweiten Aufforderung erkennbar
die Auffassung - wie aus dem obigen Sachverhalt
hervorgeht -, daR mangels einer einzigen allgemeinen
erfinderischen Idee auch zwischen dem Gegenstand der
Anspruche 5 bis 14 und dem Gegenstand der Anspruche 15
bis 23 eine Uneinheitlichkeit "a posteriori" gegeben sei,

da die im Anspruch 5 genannte, der Erfindung zugrunde-
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828 bekannten Stand der Technik keine erfinderische

Tatigkeit aufweise.

Die GrofRe Beschwerdekammer hat in ihrer Entscheidung

G 1/89 (ABl. EPA 1991, 155) festgestellt, daf3 das EPA in
seiner Funktion als IRB in eindeutigen Fallen nach
Artikel 17 (3) a) PCT eine vorléufige Prufung auf Neuheit
und erfinderische Tatigkeit durchfihren und weitere
Recherchengebuhren verlangen kénne, wenn der
internationalen Anmeldung die Einheitlichkeit

"g posteriori" fehle. Aus diesem Grunde war daher die

zweite Aufforderung zulassig.

Die IRB hat jedoch keine Begrundung dafdr gegeben, warum
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®
versaumt, im Sinne der Entscheidung W 0044/91

(s. Punkt 2.4 der Entscheidungsbegrundung) darzulegen:

erstens, welchen Stand der Technik sie als den ansehe,
der im Sinne der Regel 6.3 b) i) PCT die technischen
Merkmale enthalte, die fur die Festlegung des
beanspruchten Gegenstands des Anspruchs 5 notwendig
seien, jedoch - in Verbindung miteinander - zum Stand der

Technik gehéren;

zweitens, welche Aufgabe ausgehend von diesem Stand der
Technik nach ihrer Ansicht durch den Gegenstand des

Anspruchs 5 geldést werde, und

drittens, wo und warum der Fachmann die Lésung der
Aufgabe in dem Stand der Technik gemaff der von ihr

genannten Druckschrift finde.

2010.D

Demnach hat die IRB nicht aufgezeigt, wie die der
Druckschrift DE-A-3 408 828 zu entnehmende Lehre mit der

Lehre des Anspruchs 5 zu verknupfen sei.

Die Beschwerdekammern des EPA haben in verschiedenen
Entscheidungen zum Ausdruck gebracht, daf die Angabe von
Grunden in einer Aufforderung zur Zahlung gemafd

Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 PCT ein wesentliches
Erfordernis fur die Rechtswirksamkeit einer solchen
Aufforderung sei (vgl. z. B. W 04/85 und W 07/86 -

ABl. EPA 1987, 63 und 67; W 09/86 - ABl. EPA 1987, 459;
W 07/85 - ABl. EPA 1988, 211).

Der bloRe Hinweis auf die Druckschrift DE-A-3 408 828 und
die Aufteilung der Anspruche 5 bis 23 in zwei Gruppen
erlauben es deshalb der Kammer und der Anmelderin nicht,
die Uberlegungen der IRB nachzuvollziehen, inwiefern der

Gegenstand des Anspruchs 5 nicht erfinderisch sei.
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Die IRB hat demnach nicht dargelegt, warum die nach ihrer
Ansicht zwischen dem Gegenstand der Anspruche 5 bis 14
und dem Gegenstand der Anspruiche 15 bis 23 vorhandenen
verschiedenen Sachverhalte unterschiedliche erfinderische

Ideen verwirklichen.

Aufgrund der auch in der zweiten Aufforderung zur Zahlung
gemaR der Mitteilung vom 4. Februar 1992 fehlenden
Begrundung vermag die Kammer den Uberlegungen der IRB,
die zu dem Einwand der Uneinheitlichkeit "a posteriori"

fuhrten, nicht zu folgen.

Aus den obigen Darlegungen ergibt sich, daf die
Aufforderung zur Zahlung einer weiteren zusatzlichen

Recherchengebihr ebenfalls nicht gerechtfertigt war.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Ruckzahlung der zusatzlich entrichteten Recherchengebuhr

wird angeordnet.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:
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A. Townend C. Payraudeau



