
BESCIWERDEKAMMERN BOARDS OF APPEAL 
DES EUROPAISCHEN OF THE EUROPEAN 
PATENTANTS PATENT OFFICE 

I Veroffentlichung im Amtsblatt Xa/ Nein 

Aktenzeichen: V 8/91 - 3.2.2 

Anmeldenuinmer: PCT/DE 90/00 619 

cHAHBRES DE RECOURS 
DE L'OFFICE EUROPEEN 
DES BREVETS 

Veroffentlichungs -Nr.: 

Bezeichnung der Erfindung: Druckeinrichtung 

Kiassifikation: B41J 29/02 

ENTSCHEIDUNG 
vom 26. Februar 1992 

Anmelder: 	Siemens AG et al 

Stichwort: 

PCT 	Artikel 17 (3) a), Regeln 13.4, 40.1 

Schlagwort: 	"Uneinheitlichkeit "a posteriori" - nicht begründet" 

Orientierungssatz: 	"Abhangige Ansprciche sind par excellence einheitlich mit 
- 	Hauptanspruch, es sei denn, daZ die zugefugte Komponente 

die Funktion des Hauptgegenstandes vollig ausschalten" 

Leitsatz 



Europäisches 	European 	Office européen 
Li) 	 Patentamt 	Patent Office 	des brevets 

- 	 Beschwerdekammem 	Boards of Appeal 	Chambres de recours 

Alctenzeichen: V 8/91 - 3.2.2 
Internationale Anmeldung PCT/bE 90/00 619 

ENTSCHEIDUNG 
der Technlschen Beschwerdekaer 3.2.2 

vom 26. Februar 1992 

Anmelderin: 	 SIEMENS AG 
Postfach 22 16 34 	 - 
V - 8000 Müncheñ 22 (DE) 

Vertreter: 	 Mayer 
Siemens AG 
Postfach 22 16 34 
W - 8000 München 22 (IDE) 

Gegenstand der Entscheidung: Widerspruch geniA& Regel 40.2(c) des Vertrages 
iTher Internationale Zusaimnenarbeit auf dezn Gebiet 
des Patentwesens gegen die Aufforderung des 
Europaischen Patentamts (Zweigstelle Den Haag) 
vom 28. November 1990 zur Zahiung einer 
zusAtzlichen RecherchengebiThr. 

Zusammensetz'ung der Kaiwner: 

Vorsitzender: C. Szabo 
Mitglieder: 	M. Noel 

J. Van Moer 



1 
	

W 8/91 

Sachverhalt und Antrãge 

Die Arunelderin hat die internationale Aruneldung 

PT/DE 90/00 619 eingereicht. 

Die Zweigstelle in Den Haag des Europãischen Patentamts 

(EPA) hat als zustãndige internationale Recherchenbehörde 

(IRB) der Anmelderin mit Mitteilung vom 28. November 1990 

eine Aufforderung gemâB Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 

PCT zur zahiung einer zusãtzlichen Recherchengebühr 

zugestelit. Die IRB vertritt die Auffassung, daB die 

internationale Ariineidung dem Erfordernis der Einheitlich-
keit "a posteriori" nicht entspreche. urBegründung wird 

ausgeführt: 

"Die im unabhãngigen Arispruch 1 genannte, der Erfindung 

zugrundeliegende Aufgabe weist keine erfinderische 

Tãtigkeit gegenüber dein aus EP-A-0 226 326 und US-A- 

4 848 941 bekannten Stand der Technik auf. 

Die ursprungliche einzige ailgemeine erfinderische Idee, 

die auch den Gegenstand der abhängigen Anspruche 

einschlieSt, ist desha].b nicht mehr zulãssig; es muB somit 

erneut festgeste].lt werden, ob die in den abhãngigen 

Ansprücheri genannten kennzeichnenden Merkmale technisch 

zusamnienhãngen oder zusanmenwirken. 

Dabei ergibt sich die folgende neue Einordnung unter 

verschiedene Sachverhalte, von denen jeder eine 

unterschiedliche erfinderische Idee verwirklicht, da er 

ein eigenständiges, unabhãngiges technisches Nerkmal 

darsteilt. 

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

schwenkbar montiertem 

Druckerbock 
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2. Patentansprüche 4-7: 	Die Lagerzapfen. U  

III. Die Anmelderin hat an 21. Dezember 1990 Widerspruch nach 

Regel 40.2 c) PCT eingelegt und rechtzeitig die 
zusãtzliche Recherchengebühr entrichtet. Zur BegrUndung 
ihres Widerspruchs fthrt sie sinngemá8 aus, daB der 

Gegenstand des Anspruclis 1 neu sei und auf einer 
erfinderischen Tátigkeit beruhe. Dainit das Erfordernis der 

Einheitlichkeit der Erfindung erfüllt ist, sei es jedoch 

nicht notwendig, daB die Aufgabe neu und erfinderisch sei, 
sondern die Patentansprüche müBten nach Aufgabe und Lôsung 
unter einem einheitlichen Erfindungsgedanken subsumierbar 

C' 	sein. 

Entscheidungsgründe 

Der Widerspruch 1st zulassig. 

In ihrer Entscheidung G 1/89 (AB1. EPA 1991, 155) hat die 
GroSe Beschwerdekaamer festgestellt, daB das EPA in seiner 

Funktion als IRB in eindeutigen Fallen nach Artikel 17 (3) 

a) PCT sine vorläufige Prüfung auf Neuheit und 

erfinderische Tátigkeit durchführen und weitere 

Recherchengebühren verlangen kônne, wenn der inter-
nationalen Anmeldung die Einheitlichkeit "a posteriori" 
fehie. Angesichts der Tatsache, daB bei einein solchen 

Verfahren der Anmelderin keine Gelegenheit zur Stellung-

nabme erhalte, wird empfohlen, bei der Beurtei].ung von 

Neuheit und erfinderischer Tátigkeit Zurückhaltung zu üben 

und in Grenzfãllen nicht davon auszugehen, daB eine 

Azuneldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der 
Erfindung vegen mangeinder Neuheit oder erfinderischer 

Tätigkeit nicht erfülle. 
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Zurn Nachweis dafür, daB ein eindeutiger Fall vorliegt, 
bedarf es aber auch einer deutlichen und ausreichenden 
Begründung in der Aufforderung zur Zahlung, so daB es der 
Annielderin inôglich 1st, den zum Einwand der Uneinheitlich-
keit führenden Uberlegungen der IRB ohne Schwierigkeiten 
fo].gen zu können. 

Der Hinweis auf die beiden Druckschriften und die 
Aufteilung der Ansprüche in zwei Gruppen erlauben es der 
Xainmer und der Aninelderin jedoch nicht, die Uberlegungen 
der IRB nachzuvollziehen, inwiefern der Gegenstand des 
Anspruchsl nicht neu oder erfinderisch sei. 

Die IRB hat deninach nicht dargelegt, warum der nach ihrer 
Ansicht zwischen dem Gegenstand der AnsprUche 1 bis 3 und 
8 bis 9 einerseits und dein Gegenstand der Ansprüche 4 bis 
7 andererseits bestehende Unterschied Veranlassung zu zwei 
unterschiedlichen erfinderischen Ideen gibt. 

3. 	Ferner sind die Ansprüche 2 bis 9 der Anineldung säintlich 
fornial abhângig von Anspruch 1. GeinàB Regel 13.4 PCT 1st 
es zulàssig, abhãngige Ansprüche in einer internationalen 
Arinieldung aufzunelunen, tauch  dann, wenn die Merkinale des 
abhângigen Anspruchs für sich genonnien als unabhangige 
Erfindung angesehen werden kônnten". Eine soiche formale 
Abhangigkeit gewãhrleistet Eirtheitlichkeit, uriter der 
Voraussetzung, daB auch das Erfordernis der Regel 13.1 PCT 
durch die Ansprüche erfü].lt wird ("... die Gruppe von 
Erfiridungen so zusainmenhängen, daB sie eine einzige 
aligeineine erfinderische Idee verwirklichen"). Gelegent-
lich kônnen zusätzliche Nerkinale zu einer vollstândig 
anders funktionierenden und unabhãngigen Erfindung 
führen. 

Wenn aber der durch eine solche Aggregation von Merkinalen 
gebi].dete Gegenstand mm wesentlichen inuner noch die 
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gleiche Funktion erfüllt vie der Gegenstand des 

Anspruchs 1, dann liegt es an der IRB, bei formaler 
Abhángigkeit der Ansprüche ausdrücklich zu begründen, 

varurn diese Ansprüche überhaupt das Erfordernis der 

Einheitlichkeit nicht erfüllen. In diesem Fall ist es 

nicht ausreichend, nur einen Hinweis zu geben, daB die von 

der IRB definierten Anmeldungsgegenstánde die Uneinheit- 

lichkeit unmittelbar zeigen würden. Es vird hierzu 
verwiesen auf die Entscheidung W 30/89 der Beschwerde- 
kammer 3.2.2 vom 7. Juni 1990, Punkt 9 (unverôffent-
licht). 

4. 	Urn Nichteinheitlichkeit "a posteriori" in Fall eines 
Anspruchssatzes mit einern einzigen unabhangigen Anspruch 
zu beweisén, ware seitens der IRB notwendig gewesen 
zu bestinunen: 	 - 

- 	daB der einzige Anspruch 1 wegen deutlich mangeinder 
Neuheit oder erfinderischer Tátigkeit gegenüber dem 
zitierten Stand der Technik nicht mehr aufrecht-
erhalten werden konnte; 

- 	wenn das der Fall ware, müBte man noch zusátzlich 

zeigen, daB die in der Aufforderung zur Zahiung von 

der IRB aufgelistete, noch verbleibende Gruppe von 

Ansprüchen (unter)einander nicht mehr in der Weise 

verbunden waren, daB sie eine einzige ailgeineine 
erfinderische Idee verwirk].ichen. 

Die Anerkennung einer einzigen aligemeinen Idee setzt 

mithin voraus, daB zwischen den in einer Anmeldung 

enthaltenen Lehren eine gewisse Teilidentitàt 

besteht, die ihren Ursprung in den strukturellen 

Xer)a1en der beanspruchten GegenstAnde und/oder in 

den mit diesen Gegenstánden verknüpften Wirkungen 

oder Ergebnissen hat. Hierzu vird auf die 

w 
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Entscheidung W 6/90, AB1. EPA 1991, 438, Punkt 3.2, 
verwiesen. 

Im vor].iegenden Fall ist die Eirtheitlichkeit zusãtzlich zu 
der erkennbaren rein strukturellen Abhängigkeit der 
Bautei].e, auch durch die entsprechenden gemeinsamen 
Grundwirkungen gestützt. 

Die Druckeinrichtung gem&B Anspruch 1 besteht aus einem 
Gehãuse und einem Druckerbock, wobei der Druckerbock so 
schwenkbar gelagert ist, daB die Gehãuseklappe den von dern 
Gehâuseboden weggeschwenkten Druckerbock abstützt. 	 - 

Die abhangigen Ansprüche 4 bis 7 der zweiten Gruppe 
entha].ten Merkinale, die sich auf Lagerzapfen beziehen, die 
für die un Anspruch 1 aufgefuhrte Schwenkbarkeit des 
Druckerbocks dienen. 

Durch das schwenkbare Lagern des Druckerbocks in den 
Gehäuse der Druckeinrichtung ist der Druckerbock an jeder 
Seite für Montage, Service und Prüfung frei zugãnglich, 
was der Aufgabe der zugrundeliegenden Erfindung 
entspricht. 

Daher sind die Ansprüche 1 bzw. 4 bis 7 formell und 
sachlich durch eine von Regel 13.1 PCT geforderte einzige 
aligeineine erfinderische Idee miteinander verbunden und 
genügen nithin dein Erfordernis der Eirtheitlichkeit der 
Erfindung. 

Aus den oben darge].egten Grunden folgt, daB die 
Aufforderung zur zahiung unter Verstol3 gegen die 
Begründungspflicht gemaB Regel 40.1 PCT ergangen 1st und 
inithin nicht als rechtswirksain angesehen werden kann. 
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Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Rückzahlung der zusátzlich entrichteten Recherchengebühr wird 

angeordnet. 

Der GeschAftsste].lenbeamte: 
	Der Vorsitzende: 

S. Fabiani 
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