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Sachverhalt und Antrage

I. Die Anmelderin hat die internationale Anmeldung
PCT/DE 90/00 619 eingereicht.

II. Die Zweigstelle in Den Haag des Europdaischen Patentamts
(EPA) hat als zustdndige internationale Recherchenbehérde
(IRB) der Anmelderin mit Mitteilung vom 28. November 1990

. eine Aufforderung gemdB Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1
PCT zur Zahlung einer zusatzlichen Recherchengebihr
zugestellt. Die IRB vertritt die Auffassung, daB die
integnatjgna}e Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlich-
keit "a posteriori" nicht entspreche. Zur Begriindung wird

(- ausgefihrt:

"Die im unabhdngigen Anspruch 1 genannte,'der Erfindung
zugrundeliegende Aufgabe weist keine erfinderische
Tatigkeit gegeniber dem aus EP-A-0 226 326 und US-A-

4 848 941 bekannten Stand der Technik auf.

Die ursprungliche einzige allgemeine erfinderische Idee,
die auch den Gegenstand der abhdngigen Anspriche
einschlieBt, ist deshalb nicht mehr zulassig; es muB somit
erneut festgestellf werden, ob die in den abhangigen
Ansprichen genannten kennzeichnenden Merkmale technisch
zusammenhéhgen oder zusammenwirken.

Dabei ergibt sich die folgende neue Einordnung unter
verschiedene Sachverhalte, von denen jeder eine
unterschiedliche erfinderische Idee verwirklicht, da er
ein eigenstandiges, unabhdngiges technisches Merkmal
darstellt.

1. Patentanspriche 1-3, 8-9: Druckeinrichtung mit

schwenkbar montiertem
Druckerbock
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2. Patentanspriche 4-7: Die lLagerzapfen. "

Die Anmelderin hat am 21. Dezember 1990 Widerspruch nach
Regel 40.2 c) PCT eingelegt und rechtzeitig die
zusdtzliche Recherchengebihr entrichtet. Zur Begrindung
ihres Widerspruchs filhrt sie sinngemas aus, da8 der
Gegenstand des Anspruchs 1 neu sei und auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruhe. Damit das Erfordernis der
Einheitlichkeit der Erfindung erfillt ist, sei es jedoch
nicht notwendig, das die Aufgabe neu und erfinderisch sei,
sondern die Patentanspriiche mifSten nach Aufgabe und Lésung
unter einem einheitlichen Erfindungsgedanken subsumierbar
sein.

Entscheidungsgriinde

1.

2.

02286

Der Widerspruch ist zulassig.

In ihrer Entscheidung G 1/89 (ABl. EPA 1991, 155) hat die
GroBe Beschwerdekammer festgestellt, da8 das EPA in seiner
Funktion als IRB in eindeutigen Fallen nach Artikel 17 (3)
a) PCT eine vorlaufige Prifung auf Neuheit und
erfinderische Tatigkeit durchfihren und weitere
Recherchengebiihren verlangen kénne, wenn der inter-
nationalen Anmeldung die Einheitlichkeit "a posteriori®
fehle. Angesichts der Tatsache, daB bei einem solchen
Verfahren der Anmelderin keine Gelegenheit zur Stellung-
nahme erhalte, wird empfohlen, bei der Beurteilung von
Neuheit und erfinderischer Tatigkeit Zurickhaltung zu iben
und in Grenzfidllen nicht davon auszugehen, daB eine
Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der
Erfindung wegeﬁ mangelnder Neuheit oder erfinderischer
Tatigkeit nicht erfulle.

ceefenn
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Zum Nachweis dafir, daB8 ein eindeutiger Fall vorliegt,
bedarf es aber auch einer deutlichen und ausreichenden
Begrindung in der Aufforderung zur 2Zahlung, so daB es der

“Anmelderin méglich ist, den zum Einwand der Uneinheitlich-
keit fithrenden Uberlegungen der IRB ohne Schwierigkeiten
folgen zu kénnen.

Der Hinweis auf die beiden Druckschriften und die
Aufteilung der Anspriiche in zwei Gruppen erlauben es der
Kammer und der Anmelderin jedoch nicht, die Uberlegungen
~ der IRB nachzuvollziehen, inwiefern der Gegenstand des
e . __Anspruchs 1 nicht neu oder erfinderisch sei.

( ' Die IRB hat demnach nicht dargelegt, warum der nach ihrer
| | Ansicht zwischen dem Gegenstand der Anspriiche 1 bis 3 und
8 bis 9 einerseits und dem Gegenstand der Ansprﬁche 4 bis
7 andererseits bestehende Unterschied Veranlassung zu zwei
unterschiedlichen erfinderischen Ideen gibt.

3. Ferner sind die Anspriiche 2 bis 9 der Anméldung samtlich
= formal abhdngig von Anspruch 1. GemdB Regel 13.4 PCT ist
es zulassig, abhdngige Anspriiche in einer internationalen
“Anmeldung aufzunehmen, "auch dann, wenn die Merkmale des

abhéngigen Anspruchs fiir sich genommen als unabhadngige
Erfindung angesehen werden koénnten". Eine solche formale
Abhingigkeit gewahrleistet Einheitlichkeit, unter der

- Voraussetzung, daB auch das Erfordernis der Regel 13.1 PCT
durch die Anspriche erfillt wird ("... die Gruppe von
Erfindungen so zusammenhdngen, daB8 sie eine einzige
allgemeine erfinderische Idee verwirklichen"). Gelegent-
lich kénnen zusidtzliche Merkmale 2zu einer vollstéandig
anders funktionierenden und unabhdngigen Erfindung
fihren.

Wenn aber der durch eine solche Aggregation von Merkmalen
gebildete Gegenstand im wesentlichen immer noch die

02286 ceefenn
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gleiche Funktion erfiillt wie der Gegenstand des
Anspruchs 1, dann liegt es an der IRB, bei formaler
Abhéngigkeit der Anspriiche ausdriicklich zu begrinden,
warum diese Anspriche iiberhaupt das Erfordernis der
Einheitlichkeit nicht erfillen. In diesem Fall ist es
nicht ausreichend, nur einen Hinweis zu geben, dag die von
der IRB definierten Anmeldungsgegensténde die Uneinheit-
lichkeit unmittelbar zeigen wiirden. Es wird hierzu
verwiesen auf die Entscheidung W 30/89 der Beschwerde-
kammer 3.2.2 vom 7. Juni 1990, Punkt 9 (unverdffent-
licht).

Um Nichteinheitlichkeit "a posteriori" im Fall eines
Anspruchssatzes mit einem einzigen unabhidngigen Anspruch
zu beweisen, ware seitens der IRB notwendig gewesen
zu bestimmen: '

- daB der einzige Anspruch 1 wegen deutlich mangelnder
Neuheit oder erfinderischer Tatigkeit gegeniiber dem
zitierten Stand der Technik nicht mehr aufrecht-
erhalten werden konnte;

- wenn das der Fall ware, miBte man noch zusatzlich
zeigen, daB die in der Aufforderung zur Zahlung von
der IRB aufgelistete, noch verbleibende Gruppe von
Ansprichen (unter)einander nicht mehr in der Weise
verbunden waren, daB8 sie eine einzige allgemeine
erfinderische Idee verwirklichen.

Die Anerkennung einer einzigen allgemeinen Idee setzt
mithin voraus, da8 zwischen den in einer Anmeldung
enthaltenen Lehren eine gewisse Teilidentitit
besteht, die ihren Ursprung in den strukturellen
Merkmalen der beanspruchten Gegenstande und/oder in
den mit diesen Gegenstinden verknipften Wirkungen
oder Ergebnissen hat. Hierzu wird auf die

ceefeen
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Entscheidung W 6/90, ABl. EPA 1991, 438, Punkt 3. 2,
verwiesen.

5. Im vorliegenden Fall ist die Einheitlichkeit zusatzlich zu
 der erkennbaren rein strukturellen Abhdngigkeit der
Bauteile, auch durch die entsprechenden gemelnsamen
Grundwlrkungen gestutzt.

Die Druckeinrichtung gem@8 Anspruch 1 besteht aus einem
Gehduse und einem Druckerbock, wobei der Druckerbock so
schwenkbar gelagert ist, daB die Gehduseklappe den von denm
Gehduseboden weggeschwenkten Druckerbock abstutzt.

' Die abhangigen Anspriche 4 bis 7 der zweiten Gruppe
enthalten Merkmale, die sich auf Lagerzapfen beziehen, die
fir die im Anspruch 1 aufgefiihrte Schwenkbarkeit des
Druckerbocks dienen.

- ' ;Ddfch das schwenkbare Lagern des Druckerbbcks in den

== “Gehause der Druckeinrichtung ist der Druckerbock an jeder .

o Seite far Montage, Service und Prifung frei zuganglich,
was der Aufgabe der zugrundeliegenden Erfindung
‘entspricht.

Daher sind die Anspriche 1 bzw. 4 bis 7 formell und
sachlich durch eine von Regel 13.1 PCT geforderte einzige

- allgemeine erfinderische Idee miteinander verbunden und
genigen mithin dem Erfordernis der Einheitlichkeit der
Erfindung.

6. Aus den oben dargelegten Grinden folgt, daB die
' Aufforderung zur Zahlung unter Verstof gegen die
Begrindungspflicht gem@8 Regel 40.1 PCT ergangen ist und
mithin nicht als rechtswirksam angesehen werden kann.

02286 .../...
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Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Rickzahlung der zusatzlich entrichteten Recherchengebithr wird
angeordnet.

Der Geschiaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

S. Fabiani G abo

o Jef R
t7. €7 92 -t - 92
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