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Sachverha].t und Anträge 

I. 	Die Anmelderin hat am 31. Juli 1998 die internationale 

Anmeldung PCT/EP 98/04789 eingereicht. 

II. 	Am 22. März 1999 erlie:& die Zweigstelle des Europâischen 

Patentamts in Den Haag als zuständige Internationale 

Recherchexthehörde (IRB) eine Aufforderung zur Zahiung 

einer zusätz lichen Recherchengebuhr gemaJ 

Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 PCT. In einer Anlage zu 

dieser Aufforderung wurde der Anmelderin rnitgeteilt, die 

IRB sei der Auffassung, die Anmeldung sei nicht 

einheitlich im Sinrie von Regel 13 PCT und umfasse zwei 

verschiedene Erfindungen, die durch folgende 

Anspruchsgruppen bestirnmt seien: 

Ansprtiche 1 bis 9, 13 bis 15: 

Modulationsverfahren und Anordnung damit 

Signalpunkte optimal ausgewählt werden... 

Anspruche 10 bis 12: 

Zwischenspeicher mit einer 

Steuer/Recheneinheit. 

Die IRB argumentierte, die erste Anspruchsgruppe beziehe 

sich auf ein Verfahren, das eine optimale Nutzung dér 

Signalenergie von Signalkonstellationen ermögliche; die 

zweite Gruppe beziehe sich auf eine Schaltungsanordnung 

mit einem gesteuerten Puffer. 

III. Die Anmelderin hat am 16. April 1999 die angeforderte 

zusätzliche GebUhr in Höhe von DEM 2 198,35 unter 

Widerspruch gemAS Regel 40.2 c) PCT entrichtet. 

In der BegrUndung fUhrte der Vertreter aus, dais die 

Gegenstànde der Patentansprüche 1 bis 9 und 13 bis 15 

sowie die Gegenstände der PatentansprUche 10 bis 12, 
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eine ailgemeine erfinderische Idee verwirklichen und 

eine gemeinsame Aufgabe lösen wurden. Hinzu koinme noch, 

da1! die Schaltungsanordnungsanspruche 10 bis 12 

eindeutig auf den nicht beanstandeten Schaltungs-

anordnungsanspruch 9 zurUckbezogen seien. 

Am 17. Juni 1999 teilte die IRB der Anmelderin das 

Ergebnis einer therprufung gemag Regel 40.2 e) PCT mit, 

wonach die vorangegangene Aufforderung berechtigt 

gewesen séi. Der Vorrichtungsanspruch 10 sei keineswegs 

auf Anspruch 9 zuruckbezogen, sondern nebme 1edig1ich 

Bezug auf den VerfahrensarisprUche 1 bis 8 in einer 

Weise, dais die Merkmale der Verfahrensanspruche 

keineswegs einschränkend seien. Die Arimelderin wurde 

aufgefordert, eine Widerspruchsgebuhr von DEM 1 998,86 

innerhaib eines Monats zu zahien. 

Am 7. Juli 1999 entrichtete die Anmelderin die 

Widerspruchsgebuhr und reichte gleichzeitig eine 

ergänzende Begruridung em. 

Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut: 

luVerfahren zur verbesserten Datenubertragung und zur 

effizienten Nutzung von mehrstufigen Modulations-

verfahren, die orthogonale Basisfunktionen zur 

Darstellung eines zu ubertragenden Signals benutzen, 

dadurch gekennzeichnet, dais Signalpunkte mit einer 

bestimmten Signalenergie einer Signalkonstellation, die 

entsprechend eingestellter bzw. gewählter 

Wahrscheinlichkeiten zur Optimierung der Signalenergie 

bzw. Datenrate ausgewählt werden." 

AnsprUche 2 bis 8 und 13 bis 15 sind auf Anspruch 1 

zurUckbezogen. Anspruch 9 ist auf eine 

"Schaltungsanordnung zur Durchführung des Verfahrens ur 

verbesserten Datenübertragung mittels orthogonaler 

Funktionen" gerichtet; obwohl eine "Durchführung des 
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Ver fahrens u erwäbrxt wird, bezieht sich der Anspruch 

nicht auf die vorhergehenden AnsprUche. Nach Auffassung 

der IRB ist dieser Anspruch einheitlich mit den 

.Anspruchen 1 bis 8 im Sirme von Regel 13.2 PCT. 

VIII. .Anspruch 10 lautet wie folgt: 

°Schaltungsanordnung zur Durchführung des Verfahrens zur 

verbesserten DatenUbertragung mittels othogonaler 

Funktionen gem&S einem der Patentansprüche 1 bis 8, 

dadurch gekenrizeichnet, dais ein Zwischenspeicher mit 

einer Steuer/Recheneinheit (9) vorhanden ist, die den 

Tjrnkodierer (3 ) zwischen mindestens zwei 

Umkodierungstabellen wechseln laSt, derart, dag es zu 

keinem Speicheruberlauf koxnmt, koinbiniert mit den 

entsprechenden inversen Einrichtungen (8' and 9 1 ) auf 

der Empfanger- bzw. Datensenkenseite." 

XI. 	Ansprüche 11 und 12 sind auf Anspruch 9 oder 10 bzw. auf 

die AnsprUche 9, 10 oder 11 zurückbezogen. 

Ent sclieidungsgritnde 

Der Widerspruch entspricht Regel 40.2 C) PCT und ist 

daher zulassig. 

Die Auslegung der auf eine Schaltungsanordnung 

gerichteten unabhãngigen Ansprtiche 9 und 10 wird durch 

deren unklare Abhängigkeit erschwert. Anspruch 9, obwohl 

nicht auf die vorhergehenden Verfahrensarisprüche 

zurückbezogen, erwàhnt eine Anordnung "zur Durchführung 

des Verfahrens .... Zum Beanspruchten gehört em 

Modulator "zur Auswahl der entsprechendexi Signalpunkte 

mit der richtigen Wahrscheinlichkeit ... ". Die 

hervorgehobenen Wörter scheinen ein Modulationssignal 

gemag dem Verfahren des Anspruchs 1 vorauszusetzen, 

2129.D 	 . . . / . 



-A 

4 - 	 W 000/00 

wobei orthogonale Basis funktionen verwendet werden. Nách 

Auffassung der IRB erfüllt dieses Verfahren die Aufgae 

des Optimierens der Signalenergie bzw. der Datenrate, 

indem Signalpunkte einer Signalkonstellation mit eine 

bestixnmteri Signalenergie entsprechend bestimmter 

Wahrscheinlichkeiten ausgewählt werden. 

Anspruch 10 bezieht sich auf eine "Schaltungsanordnung 

zur Durchführung des Verfahrens zur verbesserten 

Datenübertragung mittels othogonaler Funktionen nach 

einem der Patentansprüche .1 bis 8.. .". Die 

kennzeichnenden Merkmale sind jedoch nicht die des 

Ausfflhrungsbeispiels gemag Figur 3, sondern die weiteen 

Merkmale gemdS Figur 6. Die IRB war der Meinung, dais 

diese Merkmale eine andere Aufgabe erfüllen. In diesem 

Ausführungsbeispiel ist ein Puffer vorgesehen, urn die 

durch die tibertragung auftretende zeitlich schwankendë 

Bitrate auszugleichen. 

Die IRB hat entschieden, da:& der Gegenstand des 

Anspruchs 9 zur ersten Erfindungsgruppe gehört, der 

Gegenstand des Anspruchs 10 zur zweiten Erfindungs-

gruppe, da andere Aufgaben auch andere °besondere 

technische Merkmale° brauchen. Diese Entscheidung ist im 

Hinblick auf die mangeinde Kiarheit der Anspruche zwar 

nachvollziehbar, nach Auffassung der Karnmer jedoch 

unrichtig. Obwohl die kennzeiclmenden Merkmale des 

Anspruchs 10 auf das AusfUhrungsbeispiel gemdS Figur 6 

bezogen sind, setzen diese die Merkmale der Figur 3 

- und somit die gleiche Aufgabe - voraus. Auch die 

Bezugnahzne des Anspruchs 10 auf eine 

"Schaltungsanordnung zur Durchführung des Verfahrens. 

nach einexu der Patentansprilche 1 bis 8 ... " deutet darauf 

hin, dais der Anspruch 10 die gleiche Aufgabe wie diese 

Ansprflche erfüllt und somit durch die Merkmale des 

ersten Ausfuhrungsbeispiels begrenzt werden soil. 
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Gemài Regel 6.4 b) PCT ist "Jeder abhangige Anspruch 

dahin zu verstehen, dais er alle Beschrankungen des 

Anspruchs enthält, auf den er sich bezieht. ." (Deutsche 

Fassung gemäf. Artikel 67 (1) b) PCT). DemgegenUber ist 

den Verwaltungsvorschriften gemd:9 Regel 89 PCT 

(veröffentlicht in englischer und französischer Sprache 

in der PCT Gazette am 25. Juni 1998) gemdS Anhang B, 

"Einheitlichkeit der Erfindung", Tell 1, Absatz C), zu 

entnehmen, dais die Einheitlichkeit in erster Linie 

hinsichtlich der unabhängigen AnsprUche zu beurteilen 

ist, wobei abhangige AnsprUche soiche sind, die alle 

Merkmale eines anderen Anspruchs der gleichen Kategorie 

enthalten. 

Es ist jedoch dem PCT nicht zu entnehmen, dais em 

Anspruch einer ersten Kategorie grundsätzlich nicht 

durch Merkmale einer zweiten Kategorie begrenzt werden 

kaim. Diese Frage wurde für das Recht des Europaischen 

Patentübereinkornmens in der Entscheidung G 6/88 der 

Grof.en Beschwerdekammer (AB1. EPA 1990, 114) behandelt. 

Die AusfUhrungen zu Anspruchskategorien (siehe Punkt 2.2 

der Begründung) sind nach Auffassung der Karnmer analog 

auf den PCT übertragbar: "Es gibt im Grunde zwei 

verschiedene Arten von Ansprüchen, nämlich ArisprUche auf 

Gegenstande (z. B. Erzeugnisse, Vorrichtungen) und 

Anspruche auf Tätigkeiten (z. B. Methoden, Verfahren, 

Verwendungen) . Mehrere Unterkiassen sind möglich (z. B. 

Stoffe, Stoffgemische, Maschinen oder Herstellungs-

verfahren, Verfahren zur Herstellung von Stoffen, 

Testverfahren etc.). Ferner sind auch AnsprUche möglich, 

die Merkrrtale enthalten, die sich sowohi auf Tätigkeiten 

als auch auf Gegenstànde beziehen. Zwischen den 

einzelnen Anspruchsformen gibt es keine starren 

Grenzen." 
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Somit geht die Kainmer davon aus, dais ein auf eine 

Anordnung gerichteter Anspruch gegebenenfalls auch 

einschränkende Verfahrensmerkmale enthalten kanri. 

Die Kammer macht auch auf die europäische Entscheidung 

T 410/96 der Beschwerdekarnmer 3.5.1 (nicht 

veröffentlicht) aufmerksam. In dieser Entscheidung 

stelite die Kanimer fest, dag ein Anspruch auf eine 

Anordnung zur Durchfuhrung eines \Terfahrens nach einezn 

vorhergehenden Patentanspruch auch ohne weitere Merkm1e 

durch Inbezugnabme des vorhergehenden Patentanspruchs 

auf Mittel beschränkt ist, die dem Zwecke der 

Durchführung des Verfahrens entsprechend angepai!t sind. 

Die IRB hat in ihrer Aufforderung keinen Hinweis auf den 

Stand der Tecimik gemacht und Einwand wegen mange inder 

Einheitlichkeit a priori erhoben; die Karnmer sieht keine 

Veranlassung, von sich aus zu prUf en, ob eventuell im 

Hinblick auf das Ergebnis der internationalen 

Telirecherche eine Unheitlichkeit a posteriori vorliegt. 

Dem Antrag der. Anmelderin auf RUckzahlung der zusätzlich 

gezahiten Recherchengebühr ist somit stattzugeben. 
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Ent sclieiclungs formel 

Aus diesen Gründen wird entschiedeu: 

Die RUckzahlung der zusâtzlich gezahiten Recherchengebühr wird 

angeordnet. 

Die Gesc. ftsstellenbeamtin: 
	 Der Vorsitzende: 

M. Kiehi 
	

P. K. J. van den Berg 

0 
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