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Sachverhalt und Anträge 

Die Anmelderjn hat am 4. Juni 1992 die Internationale 

Anmeldung PCT/EP 92/01252 eingereicht. 

Anspruch 1 dr genannten PCT-Anmeldung lautet in 

verkUrzter Form, wie folgt: 

'Unter Abspaltung von Alkoholen zu Elastorneren 

vernetzbare Organo(poly)siloxanmassen, hersteilbar unter 

Verwendung von 

(A) 	a, (-Dihydroxyorgano(po1y)si1oxan, 

(B) 	Organosiliciurnverbindung der ailgemeinen Forrnel 

(I) 	..... 

sowie gegebenenfalls 

(C) 	Organosiliciuxnverbindung der aligemeinen Forrnel 

(II) 	...... 

Die abhangigen AnsprUche 2 bis 6 betreffen besondere 

AusfQhrungsforrnen der Massen des Anspruchs 1. 

Anspruche 7 und 8 betreffen Verfahren zur Herstellung 

soicher Massen. 

Ein unabhngiger Anspruch 9 betrif ft durch sich 

wiederholende Struktureinheiten definierte 

Organosiliciumverbindungen, die Teilbereiche aus den in 

Anspruch 1 in Mproduct-by-process"-Forrn definierten 

Organo (poly) siloxanen darstellen. 

Unabhàngige AnsprUche 10 bis 13 betreffen 

Organosiliciumverbindungen, wie sie als Komponenten (B) 

oder (C) gemag Anspruch 1 Verwendung finden konnen. 
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III. Am 21. Dezernber 1992 erlieg das Europãische Patentamt, 

handelrid als Internatjonale RecherchenbehOrde (IRB), 

unter Setzung einer 30-tagigen Frist, eine Aufforderung 

zur Zahiung von drei zusátzlichen Recherchengebuhren. Die 

Anrneldung umtasse folgende vier uneinheitliche 

Erfindungen: 

Ansprüche 1 bis 8 und 9, soweit sie sich auf 

vernetzbare Organo(poly)siloxanrnassen, hersteilbar 

unter Verwendung der Komponenten (A) und (B) 

beziehen; 

Ansprüche 1 bis 8, soweit sie sich auf vernetzbare 

Organo(poly)sjloxanrnassen, hersteilbar unter 

Verwendung der Kornponenten (A), (B) und (C) beziehen; 

Anspruche 10 bis 11; und 

AnsprQche 12 bis 13. 

Dies wurde erläutert, wie folgt: 

"Die irn Anspruch 1 erwáhnte Komponente C ist kein 

wesentliches Nerkmal der Erfindung (siehe z. B. die 

WOrter "sowie gegebenenfalls"). 

Es gibt keine Einheitlichkeit "a priori" zwischen den 

Patentanspruchen 1 - 8, soweit sie sich auf vernetzbare 

Organo(poly)siloxanrnassen, herstelibar unter Verwendung 

von aussch1ie11ich (A) und (B) beziehen, und den 

AnsprQchen 12 und 13, die sich auf die Komponente (C) 

beziehen. 

Das von Regel 13.2 PCT verlangte gleiche oder 

entsprechende besondere technische Merkmal ist in diesern 

Fall nicht ersichtlich." 
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Im Anschlug daran wurde eingerurnt, dag der uriabhangige 

Stoffanspruch 9 die Einheitlichkeit zwischen aus (A) , (B) 

und (C) herstelibaren Massen gemag den AnsprUchen 1 - 8 

sowie auch den Stoffanspruchen 10 - 13 an sich begrunden 

kOnnte, falls sein Gegenstand neu ware; da dies aber im 

Hinblick auf ermittelten Stand der Technik nicht der Fall 

sei, zerfalle der Anmeldungsgegenstand 'a posteriori' in 

sieben im eirizelnen aufgefUhrte Erfindungsgruppen. 

Die Anmelderin hat mit Schreiben vom 14. Jarivar 1993 

(eingegangen am 15. Januar 1993) die geforderten drei 

zusatzlichen GebUhren unter Widerspruch entrichtet und 

ihren Widerspruch mit einer BegrUndung versehen. 

Am 13. September 1993 teilte die IRE der Anmelderin das 

Ergebnis der Uberprufung gemA9 Regel 40.2 e) PCT mit, 

wonach die vorangegangene Aufforderung (siehe unter III.) 

in vollern Umfang berechtigt gewesen sei, .und forderte sie 
zur Zahiung einer WiderspruchsgebUhr von DEM 2000,-

innerhaib eines Monats auf. 

Die Anrnelderin hat die WiderspruchsgebQhr durch einen am 

11. Oktober 1993 eingegangenen Abbuchungsauftrag 

entrichtet. Sie beantragt die Ruckzahlung der zusätzlich 

gezahiten RecherchengebQhren und der WiderspruchsgebQhr. - 

Ent s che idungs gründe 

Der Widerspruch ist zulässig. 

Gemag Regel 40.1 PCT sind in der Aufforderung zur Zahiung 

zusatzlicher GebUhren die GrUnde für die darin 

festgestellte Uneinheitlichkeit anzugeben. 
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2.1 	Im vorliegenden Fall verweist die Aufforderung yam 

21. Dezernber 1992 auf GrQnde, die auf einern gesonderten 

Blatt angegeben seien. Dieses gesonderte Blatt enthált 

die folgenden Angaben: 

eine Aufzählung der nach Auffassung der IRB zu 

unterscheidenden vier Erfindungen (erster Absatz) 

die in Abschnitt III, zweiter Absatz, vorliegender 

Entscheidung wOrtlich wiedergegebene ErIãuterung; 

die in Abschnjtt III, dritter Absatz, vorlieger -ider 

Entscheidung referierten Ausführungen. 

Es ist zu untersuchen, ob diese Angaben in ihrer 

Gesamtheit der Begrundungspflicht der Regel 40.1 PCT 

genugen. 

	

2.2 	Für die unter 2.1 (i) referierte Aufzh1ung ist dies 

nicht der Fall. Wie von den Beschwerdekarnrnern des EPA 

schon mehrfach festgestellt wurde, erfüllte eine soiche 

b1oI,e Aufzhlung nur dann die BegrUndungspflicht, wenn 

daraus für den Anrnelder ohne weiteres die Grunde für die 

festgestellte Uneinheitlichkeit entnehnibar wAren 

(erstrnals in W 4/85 "Warrnetauscher/SCHICK, AB1. 

EPA 1987, 63) . Solche F&lle sind, besonders in der 

Chernie, seltene Ausnahmen (W 7/86 Lithiurnsalze/MUCKTER 

AB1. EPA 1987, 67) . Eine soiche liegt hier nicht vor; 

denn das warde eine ins Auge springende chemische 

Verschiedenartigkeit der einzelnen Erfindungen bezuglich 

Struktur und/oder Wirkungserwartungen vorraussetzen, 

weiche hier weder ersichtlich noch in diesem Teil der 

Begrundung auffindbar 1st. 

	

2.3 	Die Aufforderung vom 21. Dezernber 1992 stelit fest, daI! 

vier "a priori" uneinheitliche Erfindungen vorliegen. Im 

Widerspruch dazu bejahen die unter 2.1 (iii) referierten 
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AusfUhrungen eine a priori-Einheitlichkeit für einen Teil 

der genannter. Erfindungen, folgern aber eine 

a posteriori-Uneinheitljchkejt von sieben Erfindungs-

gruppen und haben daher nur den Charakter eines obiter 

dictum, das das Vorliegen von vier a priori 

uneinheitlichen Erfindungen nicht begrunden kann. 

2.4 	Als Begründung für die Feststeliung der Aufforderung vorn 

21. Dezember 1992 kornmt daher nur die unter 2.1 (ii) 

referierte Erlauterung in Frage. Eine Analyse dieser 

Erlauterung ergibt folgendes: 

2.4.1 Ihr erster Satz ist eine an sich richtige Feststeliung, 

die jdoch über die Einheitlichkeit nichts aussagt; denn 

fakultative Merkmale stehen dieser an sich nicht 

entgegen. Es ist hieraus daher nicht ableitbar, warurn 

"Erfindung 1" und "Erfindung 2" der vorausgegangenen 

Aufzhlung uneinheitlich sein sollen. 

2.4.2 Der zweite Satz steilt die Behauptung auf, dag zwischen 

"Erfindung 1" der erwähnten Aufzählung einerseits und 

"Erfindung 4" dieser Aufzh1ung andererseits keine 

Einheitiichkeit bestehe. Der dritte Satz ist nicht ganz 

kiar, wird jedoch von der Karniner so verstanden, daJ 

"Erfindung 1" (A + B) und "Erfindung 4" (C) kein Merkmai 

gemeinsam h&tten; dies ist an sich richtig, aber nicht 

schiUssig, da die BegrQndung dafür fehit, waruin der 

Erfindungsgedanke der AnsprQche 1 bis 8 (A + B + 

gegebenenf ails C) in zwei angeblich uneinheitliche 

Erfindungen aufzuteilen sein soil (vgi. Punkt 2.4.1) 

2.4.3 Schlief1ich fehit jeder Ansatz auch nur eines 

Begründungsversuchs, warum "Erfindung 3" mit den 

"Erfindungen 1, 2 und 4 "  nicht einheitlich sein soil. 

II 
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2.5 	Insgesamt enthált daher das gesonderee Blatt, auf das die 

Aufforderurg vom 21. Dezernber 1992 hinsichtlich der 

GrUnde verweist, keine der Begrundungspflicht der 

Regel 40.1 PCT genugenden Ausfuhrungen. 

	

3. 	Angesichts dessen bleibt zu fragen, ob die dem von der 

IRE am 13. September 1993 abgesandten "Ergebnis der 

UberprUfung" beigefugten GrQnde den festgestellten 

Eegrundungsmangel der Zahlungsaufforderung zu heilen 

vermochten. 

	

3.1 	Nach der neuen Regel 40.2 e) PCT i. V. m. 

Regel 104 a) (3) EPU hat die IRE eine Uberprufung des 

Widerspruchs vorzunehrnen. Angesichts der Tatsache, dag 

hinsichtlich Zahlungsaufforderung und Widerspruch elne 

BegrQndungspflicht ausdrUcklich statuiert wird (R. 40.1, 

40.2 C) PCT), im Gegensatz dazu aber zur Uberprufung 

durch die IRE in der gleichen Regel 40 PCT lediglich von 

der "Mitteilung des Ergebnisses der Uberprufung' die Rede 

1st (R. 40.2 e) PCT), mug man sich daher fragen, ob Zweck 

und Struktur des neugeschaffenen Verfahrens eine 

zustz1iche Eegründung uberhaupt erfordern. 

Sind die zustz1ichen GebUhren unter Widerspruch bezahlt 

worden, so "kann" die IRE nach Regel 40.2 e) PCT 

verlangen, .da1, der Anrnelder eine Widerspruchsgebuhr 

entrichtet. Tut sie dies, so hat sie•gemai, derselben 

PCT-Regel zuvor zu uberprUfen, ob die Zahiungs-

aufforderung berechtigt war. Desweiteren folgt aus dieser 

PCT-Regel, daf, die Zahiung der WiderspruchsgebQhr 

innerhaib eines Monats nach dem Datum der "Mitteilung 

mit der dem Anmelder das Ergebnis der Uberprufung 

mitgeteilt worden ist" zu erfolgen hat. Die darauf 

bezugnehmende neue Regel 104 a) (3) EPU statuiert, da 

das EPA als IRE "unbeschadet der Regein 40.2 Absatz e) 

der AusfUhrungsverordnung' zum PCT, uberpruft, ob die 

Aufforderung zur Zahiung zusätzlicher GebQhren 
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"berechtigt' war. Dies bedeutet zunchst, dag die IRB in 

der UberprQfung ihrer eigenen Zahlungsaufforderung 

insofern frei ist. Darnit ist aber noch nichts uber die 

weitere Struktur des Verfahrens ausgesagt. 

Regel 104 a) (3) EPU sagt weiter, daZ die IRE die 

zusatzlichen Gebühren zurUckerstattet, wenn sie ihre 

Zahlungsaufforderung nicht aufrechthàlt, und dag sie irrL 

gegeriteiligen Fall dern Anmelder Mitteilung rnacht und ihn 

zur zahiung der WiderspruchsgebQhr auffordert und bei 

deren fristgernaIem Eintreffen den Widerspruch der Karnrner 

zur Entscheidung vorlegt. 

3.2 	Aus den genannten Normen geht hervor, dais die IRE ihre 

Zahlungsaufforderung im Lichte des Widerspruchs frei 

uberpruft und den Widerspruch direkt erledigt, falls sie 

zum Ergebnis komrnt, die Zahlungsaufforderung ware nicht 

aufrechtzuerhalten; gegenteiligenfalls wird dem Annielder 

Mitteilung gernacht und der Widerspruch der Beschwerde- 

karnrner vorgelegt. Bei diesem zusãtzlich eingefUgten 

Uberprufungsschritt handelt es sich sornit urn eine von der 

gleichen (IRB-) BehOrde (wenn auch in anderer Besetzung) 

vorzunehrnende Vorab-Uberprufung des Widerspruchs, weiche 

der sogenannten Abhilfe (einer Beschwerde) nach 

Artikel 109 EPU vergleichbar ist, wo die Sache bei 

Festhalten an der gegeñ den Anmelder gerichteten 

Entscheidung ohne weitere Begrundung an die Beschwerde-

kamrner zur Entscheidung weitergeleitet wird. 

Gleiches ergibt sich aus den Vorarbeiten zuxn, Erlag der 

genannten Vorschrif ten. Anlälllich der Verabschiedung der 

neuen Regel 104 a) (3) EPU wurde zurn Ausdruck gebracht, 

dag die Revision von Regel 40 PCT aus GrQnden der 

aligerneinen VerfahrensOkonomie stattfand (vgl. Protokoll 

der 44. Tagung des Verwaltungsrates (CA/PV 44) Nr. 65, 

S. 13). Dem Grundsatz der VerfahrensOkonornie wurde durch 

die Einfuhrung einer GebUhr für die Bearbeitung des 

Widerspruchs und eine Straffung des Verfahrens Rechnung 
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getragen. Das Verfahren blieb dennoch anmelderfreundlich 

ausgestattet, indem der nunmehr gebuhrenpf1ichigen 

Behandlung des Widerspruchs die kostenlose Uberprufung 

bei der IRE vorangestellt wurde. Ein Nachschieben von 

zusätzljchen GrUnden durch die IRB bei Festhalten an der 

Zahlungsaufforderung, was die Einschaltung eines 

zusátzlichen ein1äf1ichen Uberprufungsverfahrens bedeuten 

wQrde, stUnde sornit dern genannten Zweck enegegeri. In 

bezug auf einen derartigen Verfahrensschritt müJte zum 

Zwecke der Wahrung des rechtlichen GehOrs zudem auch 

ohnehin eine Einladung an den Anrnelder zur Stellungnahrne 

zu soicherart nachgeschobenen GrUnden vorgesehen scm. 

Auch soiches findet sich nicht in Regel 40 PCT. 

3.3 	So ist denn eine andere Karnrner im vergleichbaren Falle 

eines Widerspruchs gegen eine Zahlungsaufforderung, 

allerdings eine internationale vorlàufige Prüfung nach 

Regel •68 (3) PCT betref fend, zuin Sch1uf, gekornmen, in den 

PrQfungsrichtljnjen zuxn PCT heife es zwar, die Mitteilung 

des Ergebnisses der UberprQfung sei, wenn negativ, mit 

einer technischen Begründung derselben zu versehen, 

trotzdem habe sich die Karnmer bei der Entscheidung uber 

den Widerspruch auf dessen Prufung und diejenige der 

Zahlungsaufforderung zu beschrnken und a11f11ige 

zusätzliche Gründe auger acht zu lassen. (vgl. W 4/93 vom 

5. November 1993; wird verOffentlicht) . Ein gleich-

lautender, eine Begrundungspflicht nennender Satz findet 

sich audi in Kapitel VII, Ziffer 3c der Richtljnien zur 

PCT-Recherche. Aufgrund des oben Gefundenen erscheint er 

als im Gegensatz zu Wortlaut, Zweck und Struktur der 

PCT-Normen und der darauf bezugnehrnenden Normen des EPU 

stehend. 

Nun sind diese Richtlinien aufgrund von 

Artikel 16 (3) b) PCT in Verbindung mit Artikel 2 der 

Vereinbarung zwischen der EPO und der WIPO nach dem PCT 

vom 7. Oktober 1987 aber für die IRE verbindljch (siehe 
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auch G 1/89, ABi. EPA 1991, 155, Punkt 6, wo angefQgt 

wurde, daZ die Anwendung im Einzelfall weitgehend 

Ermesserissache sei) . In Kapitel 1, Ziffer 3 dieser 

Richtljnjen hei9t es jedoch, dag ihre Anwendung im 

Einzelfall Sache der IRB bleibe und die IRE, falls in 

Ausnahmefl1en notwendig, davon abweichen kOnne. Einen 

solchen Ausnahinefall sieht die Karnrner hier angesichts des 

genannten Gegensatzes zwischen den Normen des PCT und der 

EPU einerseits und dern zitierten Satz der Richtlinien für 

die internationale Recherche andererseits als gegeben an. 

Auch wenn aber auf der Angabe von GrQnden zu bestehen 

ware (vgl. W 04/93), rnQf.te eine zusatzliche Begründung 

der Mitteilung des UberprQfungsergebnisses der IRE 

seitens der Kammer aufgrund des Gesagten und weil sie 

gemai, Regel 40.2 C) PCT und Artikel 154 (3) EPU zur 

Entscheidung uber den Widerspruch gegen die Zahiungs-

aufforderung beruf en ist, gleichwohl unberUcksichtigt 

bleiben (vgl. auch hierzu W 4/93). Die Karnmer laft diese 

Frage jedoch für den Fall der teilweisen Guthei1ung bzw. 

"Abhilfe" des Widerspruchs und der teilweisen RQckzahlung 

der zusatzlich bezahiten GebUhr durch die IRB, der hier 

nicht zu entscheiden ist, offen. 

4. 	Es folgt sornit, dag die Aufforderung der IRB vom 

21. Dezernber 1992 mangels ausreichender BegrQndung 

i. S. V. Regel 40.1 PCT nicht rechtswirksarn ist (vgl. 

auch W 4/85, AEl. EPA 1987, 63). Die bezahlten 

züsàtzlichen RecherchengebQhren und die Widerspruchs-

gebQhr kOnnen daher nicht einbehalten werden. 
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Entscheidungs formel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Rückzahlung der entrichteten zusátzlichen Recherchen-

gebUhren und der Widerspruchsgebuhr wird angeordnet. 

Die Geschàftsstellenbeamtin: 	Der Vorsitzende: 

?F. tOny 
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