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Sachverhalt und Antrage
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Die Anmelderin hat am 29. Januar 2002 die internationale

Anmeldung PCT/DE 02/00299 eingereicht.

Am 11. Februar 2003 erlieff das Europdische Patentamt als
zustandige Internationale Recherchenbehdrde (IRB) eine
Aufforderung zur Zahlung dreier zusatzlicher
Recherchengeblhren gemaf Artikel 17 (3) a) und

Regel 40.1 PCT. In einer Anlage zu dieser Aufforderung
wurde der Anmelderin mitgeteilt, die IRB sei der
Auffassung, die Anmeldung sei nicht einheitlich im Sinne
von Regel 13 PCT und umfasse vier verschiedene
Erfindungen, die durch folgende Anspruchsgruppen

bestimmt seien:

- 1. Ansprtche 1-10, 12-20, 22-28, 30: in einer
Anordnung zur elektroakustischen Umwandlung wvon
Audiosignalen mit einem flexiblen Element, das eine
mechanische Druckanderung in eine elektrische
Spannungsanderung (Mikrophon) oder eine elektrische
Spannungsanderung in eine mechanische Druckanderung
(Lautsprecher) umsetzt und das mit dem Gewebe wvon
Kleidungsstiicken verbunden ist, weist das flexible
Element eine Vielzahl von Gewebefasern auf, die derart
miteinander verwoben und elektrisch verbunden sind, dafR
sie im Verbund eine mechanische Druckanderung in eine
elektrische Spannungsanderung (Mikrophon) oder eine
elektrische Spannungsanderung in eine mechanische

Druckanderung (Lautsprecher) umsetzen.

- 2. Anspruch 11: Das flexible Element ist derart mit
einem mit dem Audiosignal modulierten

Ultraschallsignal ansteuerbar, daf? ein mit dem



1024.D

-2 - W 0003/04

Audiosignal moduliertes Ultraschallsignal
wiedergegeben wird, wobei das Ultraschallsignal durch
eine akustisch nichtlineare Schicht der Kleidung oder

durch die Ausbreitung in der Luft demoduliert wird.

- 3. Anspruch 21: Das Abspiel- und/oder
Aufzeichnungsgerat flr die Audiosignale ist ein

Personalcomputer.

- 4. Anspruch 29: Klettverschluflsysteme, mit denen das
flexible Element und/oder weitere Elemente abnehmbar
auf dem Kleidungsstlck angeordnet sind, sind derart
ausgebildet, dafR Uber sie der elektrische Kontakt

herstellbar ist.

In ihrer Begrlindung verwies die IRB auf folgende

Dokumente:

D1: US-A-5 309 519
D2: US-A-2 285 083
D3: US-A-5 563 951

Nach vorlaufiger Meinung der IRB sei der Gegenstand des
unabhangigen Vorrichtungsanspruchs 1 nicht neu gegeniiber
jedem der Dokumente D1 bis D3. Ferner sei auch der
Gegenstand des unabhangigen Verfahrensanspruchs 30 nicht
neu gegentber jedem der Dokumente D1 bis D3 und der
Gegenstand der abhangigen Patentanspriiche 2 bis 7, 9, 10,
12 bis 20, 22 bis 28 nicht neu oder beruhe nicht auf

einer erfinderischen Tatigkeit.

Die IRB hat weiterhin den Zusammenhang zwischen den
verbleibenden abhangigen Patentansprlchen 8, 11, 21 und

29 untersucht und festgestellt, es bestlinde zwischen
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ihren Gegenstanden kein technischer Zusammenhang, der in
gleichen oder einander entsprechenden besonderen
technischen Merkmalen, die einen Beitrag zum Stand der
Technik liefern, zum Ausdruck ka&me. Als Stand der
Technik wlrden neben dem allgemeinen Fachwissen auch
diejenigen Druckschriften verstanden, die nach der

Recherche der ersten Erfindung zur Verfiigung stlinden.

Die Anmelderin hat mit Schreiben vom 11. Marz 2003 die
angeforderte zusatzliche Geblhr in Hbhe von EUR 2.835
unter Widerspruch gemafs Regel 40.2 c) PCT zur Abbuchung

angewiesen.

Zur Begrindung ihres Widerspruchs flhrte die Anmelderin
aus, daf3, wenn sich alle abhdngigen Patentansprliche nur
auf den ihnen jeweils vorangehenden Patentanspruch
bezbdbgen, mangelnde Neuheit keine nachtrdgliche
Nichteinheitlichkeit wverursachen kdénne, da in diesem
Falle der erste gewdhrbare abhdngige Patentanspruch den
bisherigen unabhadngigen Patentanspruch ersetzen wirde
und alle restlichen Patentanspriiche von diesem neuen

unabhangigen Patentanspruch abhingen.

Dieser Fall trafe auf die abhadngigen Patentansprliche 21
bzw. 29 zu, die laut IRB Bestandteil der dritten bzw.
vierten Erfindungsgruppe sind, da sie mittelbar Uber die
weiteren abhdngigen Patentansprlche 16 oder 19 und 1 bis
12 bzw. 28, 27 und 1 bis 26 von dem unabhangigen

Patentanspruch 1 abhingen.

Bezliglich des abhangigen Anspruchs 11, der laut IRB
Bestandteil der zweiten Erfindung ist, fihrte die
Anmelderin aus, dafd abhangige Patentanspriiche, die

unmittelbar von einem vorweggenommenen Anspruch abhangen,
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untereinander zwar nicht einheitlich sein kénnten, wenn
es keine erfinderische Verbindung zwischen solchen
Ansprichen gibt, die IRB es jedoch versaumt habe, eine
solche erfinderische Verbindung sorgfaltig zu
untersuchen. Insbesondere wadre nicht untersucht worden,
daf® sich der Patentanspruch 11 auch auf eine Kombination
der Ansprlche 1 und 8 zurlckbeziehen koénne, wodurch eine
erfinderische Verbindung zwischen dem Anspruch 8 und dem

Anspruch 11 bestinde.

Aus diesen Grinden bezdge sich die internationale
Anmeldung gemafd Regel 13.1 PCT nur auf eine Erfindung
bzw. eine Gruppe von Erfindungen, die so zusammenhangen,
daf? sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee

verwirklichen.

Iv. Am 23. April 2003 teilte die IRB der Anmelderin das
Ergebnis einer Uberprifung gemdf Regel 40.2 e) PCT mit,
wonach die Argumente der Anmelderin nicht zutrafen und
somit die wvorangegangene Aufforderung zur Zahlung
zusatzlicher Recherchengeblihren berechtigt gewesen sei,
und forderte die Anmelderin auf, eine Widerspruchsgeblihr

zu entrichten.

V. Am 19. Mai 2003 entrichtete die Anmelderin die

Widerspruchsgeblihr in H&he von EUR 1020.

Entscheidungsgrinde

1. Der Widerspruch entspricht Regel 40.2 c¢) PCT und ist

daher zuléassig.

1024.D
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Nach Regel 13.1 PCT darf sich die internationale
Patentanmeldung nur auf eine Erfindung oder eine Gruppe
von Erfindungen beziehen, die so zusammenhangen, dafy sie
eine einzige erfinderische Idee verwirklichen. Wie in
der Entscheidung G 1/89 (ABl. EPA 1991, 155, Punkt 5)
festgestellt wurde, ist die IRB befugt, einen Einwand
wegen mangelnder Einheitlichkeit a posteriori, d. h.
nach Wirdigung des Standes der Technik, zu erheben. Ein
solcher Einwand sollte jedoch nur in eindeutigen Fallen

erhoben werden (siehe ibidem, Punkte 8.1 und 8.2).

Im vorliegenden Fall hat die IRB vorlaufig festgestellt,
daf? der Gegenstand aller Ansprliche bis auf den der
abhangigen Anspriiche 8, 11, 21 und 29 gegenlber dem
zitierten Stand der Technik D1 bis D3 nicht neu bzw.
nicht erfinderisch sei. Die Anmelderin hat dies nicht
bestritten. Auch die Kammer sieht keine Veranlassung,
dies in Frage zu stellen, und folgt den diesbezlglichen

Argumenten der IRB.

Die IRB hat sich in ihrer Begrlindung zur Aufforderung
zur Zahlung weiterer Recherchengeblhren scheinbar im
wesentlichen darauf beschrankt, flr die erste Erfindung
die Merkmale des Anspruchs 8 in Verbindung mit den
Merkmalen des Anspruchs 1, fir die zweite Erfindung die
Merkmale des Anspruchs 11 ebenfalls in Verbindung mit
den Merkmalen des Anspruchs 1, flUr die dritte Erfindung
die Merkmale des Anspruchs 21 in Verbindung mit den
Merkmalen der AnsprlUche 16 oder 19 und den Merkmalen des
Anspruchs 1 und fir die vierte Erfindung die Merkmale
des Anspruchs 29 in Verbindung mit den Merkmalen der
Ansprliiche 28, 27 und 1 zu untersuchen. Weitere mdégliche

Anspruchskombinationen wurden nicht untersucht.
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Die IRB kommt dann zu dem Ergebnis, daf? die Erfindung
der ersten Gruppe einer Vereinfachung der Verbindung des
flexiblen Elements mit dem Kleidungsgewebe diene, die
Erfindung der zweiten Gruppe die Aufgabe lbése, das
Audiosignal erst am Ohr des Empfangers hdérbar zu machen,
die Erfindung der dritten Gruppe die Aufgabe lbse, bei
der mobilen Nutzung eines Personalcomputers die Hande
freizuhalten, wahrend die Erfindung der vierten Gruppe
dazu diene, das flexible Element und/oder die weiteren
Elemente abnehmbar zu gestalten, ohne dafl beim Abnehmen
oder Anbringen der Elemente Steckkontakte hergestellt

werden miussen.

Die Kammer schlief’t sich dieser Zuordnung der durch die
einzelnen Erfindung zu lbdsenden Aufgaben an. Die

Anmelderin hat sich hierzu nicht weiter gedufiert.

Auch wenn die IRB es in ihrer Begrlindung nicht explizit
klar gemacht hat, ist diese dennoch so zu verstehen, daf
die IRB der Ansicht ist, daf diese unterschiedlichen
Aufgaben als besondere technische Merkmale, die einen
Beitrag zum Stand der Technik im Sinne der Regel 13.2
PCT liefern, aufzufassen sind und daf? diese weder gleich

sind noch sich entsprechen.

Da es im vorliegenden Falle offensichtlich keine
materiellen Merkmale gibt, die als besondere technische
Merkmale, die einen Beitrag zum Stand der Technik im
Sinne der Regel 13.2 PCT liefern, aufgefaft werden
kénnten - jedenfalls kann die Kammer solche nicht
erkennen und auch der Anmelder hat nie dergleichen
vorgebracht -, kann sich die Kammer darauf beschréanken,
den Zusammenhang zwischen den obigen unterschiedlichen

Aufgaben zu untersuchen. Es mag dahingestellt sein, ob
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und unter welchen Umstanden die durch verschiedene
Erfindungen zu ldésenden Aufgaben Uberhaupt als besondere
technische Merkmale im Sinne der Regel 13.2 PCT
betrachtet werden kdénnen. Da das Ergebnis der
vorliegenden Entscheidung von solchen Uberlegungen
jedoch nicht abhangt, geht die Kammer im folgenden nicht

weiter auf diese Frage ein.

Im Hinblick auf diese Aufgaben ist es der Kammer
unmdéglich, eine von Regel 13.2 PCT geforderte Gleichheit
oder Entsprechung zu erkennen. Das wurde auch von der
Anmelderin nicht behauptet. Folglich besteht zwischen
den von der IRB identifizierten Gruppen von Erfindungen,
insoweit sie von den oben identifizierten
Anspruchskombinationen reprasentiert werden, keine

Einheitlichkeit im Sinne der Regel 13.1 PCT.

Die Anmelderin griff in ihren Argumenten nicht die
Feststellungen der IRB hinsichtlich der Patentierbarkeit
einzelner Ansprlche oder der Unterteilung der Anspriche
in einzelne Gruppen an, sondern argumentierte im
Hinblick auf die durch die Patentansprliche 21 und 29
reprasentierten Erfindungen, daf3, wenn sich alle
abhdngigen Patentanspriiche nur auf ihren jeweils
vorangehenden Patentanspruch bezdgen, mangelnde Neuheit
keine nachtragliche Nichteinheitlichkeit verursachen
kénne, da in diesem Falle der erste gewdhrbare abhangige
Patentanspruch den bisherigen unabhangigen
Patentanspruch ersetzen wirde und alle restlichen
Patentansprliche von diesem neuen unabhangigen

Patentanspruch abhingen.

Auch wenn diese Uberlegung richtig sein mag, so treffen

doch im vorliegenden Fall die Voraussetzungen nicht zu.
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So kann sich Anspruch 29 Uber die Ansprlche 28 und 27
auf jeden der Anspriche 1 bis 26 zurlckbeziehen. Nur fir
den Fall, daf? sich Anspruch 29 Uber die Ansprlche 28 und
27 auf Anspruch 21 zuriickbezieht, gilt die Uberlegung

der Anmelderin.

Die Kammer stellt fest, daR® es hinsichtlich der
Berechtigung zur Aufforderung zur Zahlung von
zusatzlichen Recherchengeblhren nicht entscheidend sein
kann, ob vielleicht eine oder mehrere mbgliche
Anspruchsalternativen, die unter die von der IRB
definierten Erfindungen fallen, dem Erfordernis der

Einheitlichkeit genligen.

Es ist auch nicht ndétig, daf? sich die Kammer darlber
ausspricht, ob die Einteilung der einzelnen Erfindungen
und der dazugehdrenden Patentanspriche, wie sie die IRB
durchgefthrt hat, optimal war. Die Kammer hat lediglich
zu entscheiden, ob eine Aufforderung zur Zahlung
weiterer Recherchengeblhren auf Basis dieser
vorgenommenen Einteilung gerechtfertigt und ausreichend

begrindet war.

Hierzu geniigt es, wenn eine einzige der mdglichen
Anspruchsalternativen jeder der Gruppen von
Patentanspriichen, die die einzelnen Erfindungen
reprasentieren, nicht dem Erfordernis der
Einheitlichkeit genigt und daflr von der IRB eine
ausreichende Begrlindung gegeben worden ist. Eine einzige
Anspruchsalternative, die dazu fihrt, daR die mit ihr
verbundene Erfindung nicht einheitlich ist mit weiteren
Erfindungen, erfordert mdéglicherweise eine erweiterte

und weitgehend unabhadngige Recherche und rechtfertigt
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somit die Zahlung weiterer Recherchengeblhren an die IRB.

Dies ist auch im Sinne der Regel 13.3 PCT.

13. Folglich genlgt es, wenn die durch die Anspritiche 21 und
29 reprasentierten Erfindungen fir wenigstens eine der
mdéglichen Anspruchskombinationen nicht einheitlich sind.

Das wurde unter Punkt 9 nachgewiesen.

14. Die vorstehende Auffassung der Kammer findet auch auf
das weitere Argument der Anmelderin, daf® namlich die
durch Anspruch 11 repréasentierte Erfindung bei Rickbezug
auf einen mdglicherweise gewdhrbaren Patentanspruch 8
mit der ersten Erfindung einheitlich ware, Anwendung.
Der Rickbezug des Patentanspruchs 11 auf den
Patentanspruch 8 ist nur eine der mdglichen RlUckbezlge,
die auch einen Rickbezug auf den Patentanspruch 1
umfassen. Die mangelnde Einheitlichkeit des Gegenstandes
des Patentanspruchs 11 unter Ruckbezug auf
Patentanspruch 1 mit den anderen Erfindungen wurde

jedoch schon oben nachgewiesen (siehe Punkt 9).

Entscheidungsformel

Aus diesen Griunden wird entschieden:

Der Widerspruch wird zurlUckgewiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

R. Schumacher A. S. Clelland
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