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Sachverha]-t und Anträge 

Am 11. Mrz 1993 hat der Anmelder die 18 AnsprUche 

umfassende internationale Anmeldung PCT/EP 93/00560 beirn 

Europàischen Patentamt eingereicht. Der unabhangige 

Anspruch 1 lautet wie folgt: 

11 1. Gehuse zum ballistischen Schutz von -Personen 

und/oder Objekten mit Platten (1) als Gehausewandungen, 

die Uber Prof ilschienen (2) rniteinander verbunden sind, 

dadurch gekennzeichriet, dag die Platten zumindest in dern 

Bereich, der der Aufnahine in die Prof ilschienen (2) 

dient, kompressibel sind, und dag die Prof ilschienen 

zumindest èine jeweils eine Plattenkante umfassende Rinne 

(5) aufweisen, in die diese Plattenkante unter 

Komprimierung des Kantenbereichs eingesetzt ist." 

Der abhngige Anspruch 2 ist auf den unabhängigen 

Anspruch 1 zurückbezogen, wãhrend die abhangigen 

AnsprUche 3 bis 18 jeweils auf einen bestirnmten 

vorstehenden Anspruch oder auf mehrere vorstehende 

AnsprUche zurQckbezogen sind. 

Mit Datum vom 14. Juni 1993 hat das Europàische Patentaint 

als zustãndige Internationale RecherchenbehOrde (IRB) an 

den Anmelder gem&g Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 PCT 

eine Aufforderung zur Zahlurxg einer zustz1ichen 

Recherchengebuhr von DEN 2 400,- gerichtet. Darin hat das 

Amt die Auffassung vertreten, dag die Anmeldung dem 

Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung gemãi 

Regel 13.1 PCT nicht entspreche. 
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Zur BegrUndung ist ausgefQhrt worden, daI, der Gegenstand 

des Anspruchs 1 im Hinblick auf die Druckschriften 

Dl: 	US-A-4 351 558 und 

D2: 	US-A-3 190 408 

keine erfinderische Tátigkeit aufweise. Die abhangigen 

Anspruche 2 bis 18 bildeten zwei Anspruchsgruppen, die 

miteinander nichts weiter gemeinsam hàtten als eben die 

Merkmale des Arispruchs 1 (Nicht-Einheitlichkeit 

a posteriori) . Folgende beiden Anspruchsgruppen wurden 

erwãhnt: die AnsprQche 2 bis 12 und die Anspriiche 13 bis 

18. Gemff, Absatz 3 und 4 der der Aufforderung 

beiliegenden Begrundung erfUlit die Arimeldung "nicht die 

Bedingungen der Regein 13.1 und 13.2 PCT, weil sie keine 

gemeinsame erfinderische Idee hat und weil, nach 

Vergleich mit der Druckschrift Dl = US-A-4 351 558, die 

in den abhngigen Ansprüchen Uberbleibenden.besonderen 

technischen Merkmale v011ig unterschiedlich sind'. 

III. Der Anmelder hat am 28. Juni 1993 die geforderte 

RecherchengebQhr unter Widerspruch gezahlt und die 

Rückerstattung dieser GebQhr beantragt. Er hat zur 

Begrundung geltend gemacht, dag weder der Druckschrift Dl 

noch der Druckschrift D2 entnebxnbar sei, dag es auf die 

Kompressibi1itt der Platte ankommt, urn zu gewahrleisten, 

daZ die Platten in den Profilschienen ausgetauscht werden 

kOnnen. Der Aninelder ist deshaib der Auffassung, dais, der 

Gegenstand des Anspruchs 1 auf einer erfinderischen 

Ttigkeit beruht. Nach Ansicht des Anxnelders ist die 

Einheitlichkeit der Anrneldung gegeben, da es bei ihrem 

Gegenstand urn eine spezielle Verbindungstechnik in 

Kornbination mit der Auswahl von Bauteilen mit speziellen, 

in den abhangigen AnsprUchen näher spezifizierten 

Eigenschaften geht. Dernentsprechend richten sich nach 

Vorbringen des Anxnelders die abhngigen AnsprUche 13 bis 
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18 nicht auf das Material einer Verbundpanzerplatte 

aligernein, sondern sie richten sich auf für die spezielle 

Verbindungstechnik geeignete Platten. 

Am 20. Oktober 1993 teilte die IRB dem Arimelder das 

Ergebnis der Uberprufung gem&g Regel 40.2 e) PCT mit, 

wonach die vorangegangene Aufforderung (siehe-unter II.) 

in vollem Umfang berechtigt gewesen sei, -und forderte ihn 

zur Zahiung einer Widerspruchsgebuhr von DEN 2 000,-

innerhalb eines Monats auf. 

Der Anrnelder beantragt, dem Widerspruch stattzugeben und 

die RUckzahlung srnt1icher unter Widerspruch entrichteter 

Gebühren añzuordnen. 

Ent scheidungsgründe 

Der Widerspruch ist zulàssig. 

Aus der Begrundung der IRB, dais die im unabhngigen 

Anspruch 1 genannte, der Erfindung zugrunde liegende 

allgemeine Idee gegenüber dem Stand der Technik, bekannt 

aus zwei Druckschriften (Dl und D2), keine erfinderische 

Tatigkeit aufweise, sch1ieft die Kaimner, dag die IRB die 

Meinung vertritt, dag aufgrund der Of fenbarung dieser 

Druckschriften die im Anspruch 1 definierte Losung wegen 

mangelnder erfinderischer Tatigkeit zur Bestirrffnung eines 

erfinderischen Konzepts wegfällt, so dag die Gegenstande 

der abhãngigen Ansprüche als mogliche getrennte 

Erfindungen in Betracht zu ziehen sind. Der Einwand der 

IRB betrif ft daher die Nichteinheitlichkeit 

"a posteriori". 

In ihrer Entscheidung G 1/89 (AB1. EPA 1991, 155) hat die 

Grof,e Beschwerdekanmter festgestellt, daI, das EPA in 

seiner Furiktion als IRB eine zustz1iche RecherchengebQhr 
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fordern kOnne, wenn es die internationale Amneldung 

"a posteriori" für uneinheitlich halte. Bei der 

Untersuchung der Erfordernisse der Einheitlichkeit der 

Erfindung durch die IRB sei immer zu berUcksichtigen, daf 

der Anmelder bei dieser Untersuchung nach dem PCT keine 

Gelegenheit zur Stellungnahxne erhalte; die zus.tzliche 

Gebühr nach Artikel 17 (3) a) PCT sei deshaib-nur in 

eindautigen Fallen zu verlangen. Die IRB habe bei 

Beurteilung der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit 

ZurQckhaltung zu Qben; sie solle in Grenzfë.11en nicht 

davon ausgehen, daf. eine Anrneldung das Erfordernis der 

Einheitlichkeit dér Erfindung wegen mangeinder Neuheit 

oder erfinderischer Tätigkeit nicht erfQlle. 

Nach Regel 40.1 PCT sind in der Aufforderung, gemaJ?, 

Artikel 17 (3) a) PCT zusätzliche GebQhren zu zahien, 

"die GrUnde für die Feststellung anzugeben, dag die 

internationale Anrneldung dern Erfordernis der 

Einheitlichkeit der Erfindung nicht entspricht". Das 

bedeutet, daf, mit der Aufforderung zur Zahiung von 

zus&tzlichen Gebühren eine nachvollziehbare BegrUndung 

abgegeben werden mug. In "a posteriori"-Fàllen sind daher 

nicht nur die Gründe anzugeben, weshaib der im 

unabhangigen Anspruch definierte aligerneine Erfindungs-

gedanke (LOsung) nicht neu oder nicht erfinderisch ist, 

sondern auch, warum nach Wegfall dieses aligerneinen 

Erfindungsgedankens zwischen den als nichteinheitlich 

angesehenen Anspruchsgruppen keine Einheitlichkeit mehr 

besteht, falls dies nicht aus dem Wortlaut soicher 

Anspruche heraus ohne weiteres klar ersichtlich ist (vgl. 

Entscheidung W 20/92). 

Aufgrund der Angaben in der Begrundung der "Aufforderung" 

vom 14. Juni 1993 kann zwar verrnutet werden, daZ die IRE 

der Ansicht ist, daI, der Gegenstand des Anspruchs 1 unter 

Beachtung der Druckschriften Dl und D2 keine 

erfinderische Tatigkeit aufweist; diesen Angaben ist kein 
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Hinweis zu entnebmen, ob die auf den Anspruch 1 

ruckbezogenen Ansprüche jeweils als unabhangige AnsprUche 

betrachtet und gepruft worden sind und ob noch eine 

einzige aligexneine erfinderische Idee zwischen alien auf 

den Hauptanspruch rQckbezogenen Anspruchen besteht. In 

den Abschnitten 3) und 4) auf Blatt 3 der Begrundung der 

"Aufforderung" wird lediglich festgestellt, - dag die in 

den AnsprUchen 2 bis 12 einerseits und in den 

Anspruchen 13 bis 18 andererseits ubriggebliebenen 

technischen Merkmale vollig unterschiedlich seien. Diese 

Behauptung führt jedoch nicht zu einer schlQssigen 

Folgerung bezuglich der Frage der Einheitlichkeit, da die 

Begrundung dafUr fehit, warum die nach Ansicht der IRB 

zwischen den Gegenstãnden der genannten Anspruchsgruppen 

bestehenden Unterschiede Veranlassung zu unter-

schiedlichen erfinderischen Ideen geben. Sogar beim Lesen 

der Begrundung in Verbindung mit der "Mitteilung über das 

Ergebnis der Uberprufung der Aufforderung zur Zahiung 

einer zusàtzlichen Recherchengebuhr" (nach Regel 40.2 e) 

PCT) vom 20. Oktober 1993, die zwar nicht Tei1 der 

Begründung ist, wird auf die in der "Aufforderung" 

aufgestellte Behauptung nicht weiter eingegangen und 

daher der Eindruck erweckt, dais es sich hier nicht urn 

einen eindeutigen Fall handelt. 

Das Fehien einer gemeinsamen erfinderischen Idee, soweit 

es die von der IRB angegebenen Arispruchsgruppen betrif ft, 

ist nicht offensichtlich und hãtte deshaib nãher 

begrundet werden müssen. 

6. 	Das Widerspruchsverfahren nach Regel 40.2 c) PCT dient 

der materiell-rechtlichen Uberprüfung der Berechtigung 

der Zahlungsaufforderung; es ist daher lediglich zu 

prUf en, ob in Anbetracht der von der IRB angefUhrten 

Gründe im Lichte des Widerspruchsvorbringens die 

Einbehaltung weiterer RecherchengebUhren gerechtfertigt 

war. Die Karnmer kann daher nicht von Arnts wegen 
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untersuchen, ob ein Einwand mangeinder Einheitlichkeit 

aus anderen als den angegebenen GrQnden gerechtfertigt 

gewesen ware, z. B. nach BerQcksichtigung der bei der 

Recherche gefundenen Druckschriften oder nach einer 

eingehenden Analyse der nach Wegfall des Anspruchs 1 

jeweils verbliebenen und als unabhangigen zu 

betrachtenden AnsprUche. Dementsprechend kOnne in einern 

mOglichen spateren Verfahren nach Kapitel- II PCT der 

Einwand mangeinder Einheitlichkeit mit anderer Begrundung 

erneut erhoben werden. 

7. 	Nach Auffassung der Kairimer fehit daher in den von der IRE 

vorgebrachten Angaben ein wesentlicher Teil der 

Uberlegungén, die für den Nichteinheitlichkeitseinwand 

mal3gebend waren, so dag sie nicht als eine ausreichende 

Begründung im Sinne von Regel 40.1 PCT angesehen werden 

kOnnen. 

Da die "Aufforderung" somit unter Verstog gegen die 

Begrundungspflicht der Regel 40.1 PCT ergangen ist, kann 

sie nicht als rechtswirksam angesehen werden, weshaib die 

Zahiung der zustz1ichen GebUhr und der 

WiderspruchsgebQhr der rechtlichen Grundlage entbehrt. 
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Entscheidungsformel 

AUS diesen Gründen wird entachieden: 

Die Ruckzahlung der entrichteten zusàtzlichen GebQhr sowie der 

Widerspruchsgebühr wird arigeordnet. 

Der Geschãftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

M. Maslin 
	 C.T. Wilson 
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