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Die Anmelderin hat am 31. Juli 1998 die internationale
Anmeldung PCT/EP 98/04789 eingereicht.

Am 22. Marz 1999 erlieff die Zweigstelle des Europdischen
Patentamts in Den Haag als zustédndige Internationale
Recherchenbehérde (IRB) eine Aufforderung zur Zahlung
einer zusidtzlichen Recherchengebiihr gemifs

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 zwei
verschiédene Erfindungen, die durch folgende

Anspruchsgruppen bestimmt seien:

1. Anspriiche 1 bis 9, 13 bis 15:
Modulationsverfahren und Anordnung damit

Signalpunkte optimal ausgewdhlt werden...

2. Anspriche 10 bis 12:
Zwischenspeicher mit einer

Steuer/Recheneinheit...

Die IRB argumentierte, die erste Anspruchsgruppe beziehe
sich auf ein Verfahren, das eine optimale Nutzung der
Signalenergie von Signalkonstellationen ermdgliche; die
zweite Gruppe beziehe sich auf eine Schaltungsanordnung
mit einem gesteuerten Puffer.

Die Anmelderin hat am 16. April 1999 die angeforderte
zusdtzliche Gebiihr in HShe von DEM 2 198,35 unter
Widerspruch gemdf Regel 40.2 ¢) PCT entrichtet.

In der Begriindung fiihrte der Vertreter aus, daf die
Gegenstédnde der Patentanspriiche 1 bis 9 und 13 bis 15

sowie die Gegenstdnde der Patentanspriiche 10 bis 12,
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‘eine allgemeine erfinderische Idee verwirklichen und

eine gemeinsame Aufgabe l6sen wirden. Hinzu komme noch,
daR die Schaltungsanordnungsanspriche 10 bis 12
eindeutig auf den nicht beanstandeten Schaltungs-

anordnungsanspruch 9 zuriickbezogen seien.

Am 17. Juni 1999 teilte die IRB der Anmelderin das ,
Ergebnis einer Uberpriifung gemidf Regel 40.2 e) PCT mit,

wonach die vorangegangene Aufforderung berechtigt

gewesen sei. Der Vorrichtungsanspruch 10 sei keinesweés
auf Anspruch 9 zuriickbezogen, sondern nehme lediglich:
Bezug auf den Verfahrensanspriiche 1 bis 8 in einer '
Weise, daf® die Merkmale der Verfahrensanspriliche
keineswegs einschrédnkend seien. Die Anmelderin wurde |
aufgefordert, eine Widerspruchsgebihr von DEM 1 998,86

innerhalb eines Monats zu zahlen.

Am 7. Juli 1999 entrichtete die Anmelderin die

{
i
|
Widerspruchsgebiihr und reichte gleichzeitig eine

ergidnzende Begrindung ein. :

Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

"Verfahren zur verbesserten Dateniibertragung und zur ;

effizienten Nutzung von mehrstufigen Modulations-

verfahren, die orthogonale Basisfunktionen zur
Darstellung eines zu ilibertragenden Signals benutzen,
dadurch gekennzeichnet, daf Signalpunkte mit einer §
bestimmten Signalenergie einer Signalkonstellation, die
entsprechend eingestellter bzw. gewdhlter i
Wahrscheinlichkeiten zur Optimierung der Signalenergié
bzw. Datenrate ausgewdhlt werden." |

Anspriche 2 bis 8 und 13 bis 15 sind auf Anspruch 1
zuriickbezogen. Anspruch 9 ist auf eine

*Schaltungsanordnung zur Durchfiihrung des Verfahrens zur

verbesserten Dateniibertragung mittels orthogonaler
}
Funktionen" gerichtet; obwohl eine "Durchfihrung des
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Verfahrens" erwdhnt wird, beziéht sich der Anspruch
nicht auf die vorhergehenden Anspriiche. Nach Auffassung
der IRB ist dieser Anspruch einheitlich mit den
Anspriichen 1 bis 8 im Sinne von Regel 13.2 PCT.

Anspruch 10 lautet wie folgt:

"Schaltungsanordnung zur Durchfiihrung des Verfahrens zur
verbesserten Datenilibertragung mittels othogonaler
Funktionen gemﬁﬂ einem der Patentanspriiche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, daf ein Zwischenspeicher mit
einer Steuer/Recheneinheit (9) wvorhanden ist, die den
Umkodierer (3') zwischen mindestens zwei
Umkodierungstabellen wechseln 1l&Rt, derart, daR es zu
keinem Speicheriiberlauf kommt, kombiniert mit den
entsprechenden inversen Einrichtungen (8' and 9') auf

der Empfdnger- bzw. Datensenkenseite."

Anspriche 11 und 12 sind auf Anspruch 9 oder 10 bzw. auf
die Anspriiche 9, 10 oder 11 zuriickbezogen.

Entscheidungsgriinde

2129.D

Der Widerspruch entspricht Regel 40.2 ¢) PCT und ist
daher zulédssig.

Die Auslegung der auf eine Schaltungsanordnung

gerichteten unabhdngigen Anspriiche 9 und 10 wird durch

.deren unklare Abhdngigkeit erschwert. Anspruch 9, obwohl

nicht auf die vorhergehenden Verfahrensanspriiche
zurickbezogen, erwdhnt eine Anordnung "zur Durchfiihrung
des Verfahrens...". Zum Beanspruchten gehdrt ein
Modulator "zur Auswahl der entsprechenden Signalpunkte
mit der richtigen Wahrscheinlichkeit...". Die
hervorgehobenen Wérter scheinen ein Modulationssignal

gemdfs dem Verfahren des Anspruchs 1 vorauszusetzen,
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wobei orthogonale Basisfunktionen verwendet werden. Nach

Auffassung der IRB erfiillt dieses Verfahren die Aufgabe

des Optimierens der Signalenergie bzw. der Datenrate,

|
indem Signalpunkte einer Signalkonstellation mit einex
bestimmten Signalenergie entsprechend bestimmter '

Wahrscheinlichkeiten ausgewdhlt werden.

Anspruch 10 beiieht sich auf eine "Schaltungsanordnung
zur Durchfiihrung des Verfahrens zur verbesserten |
Datenilibertragung mittels othogonaler Funktionen nach
einem der Patentanspriiche 1 bis 8...". Die j
kennzeichnenden Merkmale sind jedoch nicht die des i
Ausfiihrungsbeispiels gemdff Figur 3, sondern die weiteren
Merkmale gemdf Figur 6. Die IRB war der Meinung, dafRR E
diese Merkmale eine andere Aufgabe erfiillen. In dieseﬁ
Ausfiihrungsbeispiel ist ein Puffer vorgesehen, um dief
durch die Ubertragung auftretende zeitlich schwankende

Bitrate auszugleichen.

Die IRB hat entschieden, daR der Gegenstand des
Anspruchs 9 zur ersten Erfindungsgruppe gehort, der
Gegenstand des Anspruchs 10 zur zweiten Erfindungs-
gruppe, da andere Aufgaben auch andere "besondere
technische Merkmale" brauchen. Diese Entscheidung istiim
Hinblick auf die mangelnde Klarheit der Anspriiche zwa?
nachvollziehbar, nach Auffassung der Kammer jedoch |
unrichtig. Obwohl die kennzeichnenden Merkmale des
Anspruchs 10 auf das Ausfiihrungsbeispiel gemif Figur é
bezogen sind, setzen diese die Merkmale der Figur 3
- und somit die gleiche Aufgabe - voraus. Auch die
Bezugnahme des Anspruchs 10 auf eine
"Schaltungsanordnung zur Durchfﬁhfung des Verfahrens.r.
nach einem der Patentanspriiche 1 bis 8..." deutet daréuf
hin, daRf der Anspruch 10 die gleiche Aufgabe wie dies%
Anspriiche erfiillt und somit durch die Merkmale des

ersten Ausfiihrungsbeispiels begrenzt werden soll.
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Gemdfs Regel 6.4 b) PCT ist "Jeder abhingige Anspruch ...
dahin zu verstehen, daf® er alle Beschriankungen des
Anspruchs enthdlt, auf den er sich bezieht..." (Deutsche
Fassung gemdf Artikel 67 (1) b) PCT). Demgegeniiber ist
den Verwaltungsvorschriften gemdR Regel 89 PCT
(ver6ffentlicht in englischer und franzdésischer Spraché
in der PCT Gazette am 25. Juni 1998) gemidf Anhang B,
"Einheitlichkeit der Erfindung", Teil 1, Absatz c), zu
entnehmen, daR die Einheitlichkeit in erster Linie
hinsichtlich der unabhidngigen Anspriiche zu beurteilen
ist, wobei abhdngige Anspriiche solche sind, die alle
Merkmale eines anderen Anspruchs der gleichen Kategorie

enthalten.

Es ist jedoch dem PCT nicht zu entnehmen, daf ein
Anspruch einer ersten Kategorie grundsétzlich nicht
durch Merkmale einer zweiten Kategorie begrenzt werden
kann. Diese Frage wurde fir das Recht des Europ&dischen
Patentilibereinkommens in der Entscheidung G 6/88 der
Grofien Beschwerdekammer (ABl. EPA 1990, 114) behandelt.
Die Ausfihrungen zu Anspruchskategorien (siehe Punkt 2.2
der Begriindung) sind nach Auffassung der Kammer analog
auf den PCT Ubertragbar: "Es gibt im Grunde zwei ‘
verschiedene Arten von Anspriichen, ndmlich Anspriiche auf
Gegenstédnde (z. B. Erzeugnisse, Vorrichtungen) und
Angpriiche auf Tdtigkeiten (z. B. Methoden, Verfahren,
Verwendungen) . Mehrere Unterklassen sind mdglich (z. B.
Stoffe, Stoffgemische, Maschinen oder Herstellungs-
verfahren, Verfahren zur Herstellung von Stoffen,
Testverfahren etc.). Ferner sind auch Anspriiche mdglich,
die Merkmale enthalten, die sich sowohl auf Tédtigkeiten
als auch auf Gegenstédnde beziehen. Zwischen den
einzelnen Anspruchsformen gibt es keine starren
Grenzen."
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Somit geht die Kammer davon aus, daR ein auf eine E
Anordnung gerichteter Anspruch gegebenenfalls auch . f

einschrénkende Verfahrensmerkmale enthalten kann.

Die Kammer macht auch auf die europdische Entscheidung
T 410/96 der Beschwerdekammer 3.5.1 (nicht ‘
verdffentlicht) aufmerksam. In dieser Entscheidung

stellte die Kammer fest, daf ein Anspruch auf eine

Anordnung zur Durchfiihrung eines Verfahrens nach einem
vorhergehenden Patentanspruch auch ohne weitere Merkméle
durch Inbezugnahme des vorhergehenden Patentanspruchsf
auf Mittel beschréankt ist, die dem Zwecke der :
Durchfihrung des Verfahrens entsprechend angepaft sind.

Die IRB hat in ihrer Aufforderung keinen Hinweis auf den
Stand der Technik gemacht und Einwand wegen mangelnder
Einheitlichkeit a priori erhoben; die Kammer sieht keine
Veranlassung, von sich aus zu priifen, ob eventuell imj
Hinblick auf das Ergebnis der internationalen f
Teilrecherche eine Unheitlichkeit a posteriori vorliegt.
Dem Antrag der. Anmelderin auf Riickzahlung der zus&tzlich

gezahlten Recherchengebiihr ist somit stattzugeben.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

Die Riickzahlung der zusdtzlich gezahlten Recherchengebiihr wird
angeordnet.

Die Geschédftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

P. K. J. van den Berg

2128.D






