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Sachverhalt und Antrage
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Am 30. April 2001 hat die Anmelderin die internationale
Anmeldung PCT EP01/04864 mit insgesamt 37 Ansprlchen

beim Europdischen Patentamt eingereicht.

Mit dem Schreiben vom 14. September 2001 forderte das
Europaische Patentamt als zustandige Internationale
Recherchenbehdérde (IRB) den Anmelder gemafly Artikel

17.3 a) und Regel 40.1 PCT zur Zahlung von zwei (2)
zusatzlichen Recherchengebihren auf. Die Aufforderung
wurde damit begrindet, daf? die Anmeldung dem Erfordernis
der Einheitlichkeit der Erfindung gemadfl Regel 13.1 PCT
nicht gentige. Dem Anmelder wurde als Begruindung mitge-
teilt, daf® - nach dem Wegfall von Anspruch 1 aufgrund
mangelnder Neuheit seines Gegenstandes gegenltber der
technischen Lehre von Druckschrift D1 US-A-4 459 107 -
sich die Anspriche 2 bis 37 auf insgesamt acht (8)
unterschiedliche Erfindungen bezbgen. Da diese Anspriche
unterschiedliche technische Merkmale aufwiesen, mit
denen auch unterschiedliche technische Probleme geldst
wlrden, bestlinde zwischen diesen Ansprlchen kein
technischer Zusammenhang. Damit fehle aufgrund von

Regel 13.2 PCT zwischen diesen (im einzelnen genannten

8) Anspruchsgruppen die Einheitlichkeit.

Weiter wurde dem Anmelder mitgeteilt, daf? fir die in
Gruppe 1 (Ansprtche 1 bis 5, 8, 13, 14 bis 24, 31, 32)

zusammengefafRten sechs unterschiedlichen Erfindungen

1.1 Ansprtche 1, 2, 4, 5, 8, 14 bis 23: Verfahren
bzw. Vorrichtung zur Herstellung von
Zahnmodellen mit dem Schritt: Evakuierung des
Hohlraums der Negativform im Vorabdruck bzw.

mit Evakuierungskanal oder Funktionsbohrung
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1.2 Anspruche 1, 3: Herstellungsverfahren von
Zahnmodellen mit dem Schritt: Ausltbung eines

Nachpreffdrucks auf die injizierte Abdruckmasse

1.3 Ansprlche 1, 13: Verfahren zur Herstellung von
Zahnmodellen mit dem Schritt: Erfassung von

Modellen mittels eines Laservermessungssystems

1.4 Anspruch 24: Verfahren zur Verwendung eines
Abdruckldffels als Munddusche

1.5 Anspruch 31: Evakuierungsadapter

1.6 Anspruch 32: Spritzenhalteradapter

ohne Mehraufwand, der eine zusdtzliche Recherchengeblihr
gerechtfertigt hatte, eine vollstadndige Recherche

durchgefihrt wurde.

Jedoch wurde der Anmelder aufgefordert, fur die
Recherche der noch verbleibenden Erfindungen 7 und 8,

zusammengefaRt in

Gruppe 2: Ansprliche 25 bis 30: Retentionsplatte zum

Aufstecken auf einen Abdruckldffel und

Gruppe 3: Anspriche 1, 9, 11, 12, 33 bis 37: Verfahren
und Vorrichtung zur Herstellung eines

Wurzelmodells

jeweils eine zusatzliche Recherchengeblhr (d. h.

ingesamt 2 Geblhren) zu entrichten.

Am 12. Oktober 2001 bezahlte der Anmelder eine (1)
zusdtzliche Recherchengeblhr fir den Gegenstand der

Ansprliche 25 bis 30 (Gruppe 2: Retentionsplatten zum



Iv.

2170.D

- 3 - W 0006/02

Aufstecken auf einen Abdruckléffel) unter Widerspruch
gemaf? Regel 40.2 c) PCT.

In seinem Antwortschreiben von 12. Oktober 2001 vertrat
der Anmelder die Ansicht, dafR die in D1 beschriebene
Vorrichtung keine unmittelbare Injektion wvon
Abdruckmasse im Mundbereich erlaube und die dort
beschriebene Methode sich vom beanspruchten Verfahren
unterscheide. Auch der in D1 beschriebene Injektions-
16ffel lief3e sich - im Gegensatz zum speziell flUr das
beanspruchte Verfahren angepafften Abdruckldffel - nicht
im Mund des Patienten handhaben. Weiterhin seien die
beanspruchten Retentionsplatten (i), die ein Reponieren
des Vorabdrucks im Abdruckldéffel in exakt der gleichen
Position ermdébglichen, und der Abdruckldffel (ii)
aufgrund ihrer exakt aufeinander abgestimmten Bohrungen
einander entsprechende technische Mittel, welche erst in
ihrem Zusammenwirken ein erfolgreiches Durchfihren des
beanspruchten Verfahrens garantieren. Einheitlichkeit

sei mithin gegeben.

Mit Schreiben datiert am 14. November 2001 teilte die
IRB dem Anmelder nach der Uberpriifung des Widerspruchs
mit, daf® die Aufforderung zur Zahlung der zusatzlichen
Recherchengeblhr berechtigt war. Als Begrindung wurde
vorgebracht, daf die beanspruchte Retentionsplatte zwar
Stifte aufweise, die in Bohrungen, aber - im Gegensatz
zur Ansicht des Anmelders - nicht unbedingt in
Funktionsbohrungen des Abdruckldffels aufgesteckt werden
kénnen. Gemaf Regel 40.2 e) PCT wurde dem Anmelder eine
Frist von einem Monat zur Zahlung einer

Widerspruchsgeblihr gesetzt.

Der Anmelder bezahlte die Widerspruchsgeblhr am
14. Dezember 2001. In seinem begleitenden Schreiben
gleichen Datums begrindete der Anmelder erneut seine

Ansicht zur Neuheit von Anspruch 1 gegenltiber der Lehre
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von D1 und zur Einheitlichkeit der Erfindungen von

Gruppe 1 und 2.

Die unabhangigen Anspriche 1, 14 (Gruppe 1) und
Anspruch 25 (Gruppe 2) lauten wie folgt:

"l. Verfahren zur Herstellung von Zahnmodellen umfassend

die folgenden Schritte:

- Herstellung eines Vorabdruckes mit einer Negativform
des betreffenden Zahns beziehungsweise der betreffenden

Zahnbereiche,

- Vorbereiten von mindestens einem Injektionskanal in

dem Vorabdruck,

- Aufsetzen eines Vorabdrucks mit dem mindestens einen
vorbereiteten Injektionskanal auf das Gebifs in der
entsprechenden Position, gegebenenfalls nach
Konditionierung des betreffenden Zahns beziehungsweise
Zahnbereichs oder auf ein Kiefermodell (auch Gufmodell

bezeichnet),

- Injizieren einer Abdruckmasse Uber den Injektionskanal
in die Negativform des Vorabdruckes unter Ausbildung
eines Modells, wobeil sich das Material des Vorabdrucks
und das Material der Abdruckmasse fUr das Modell nicht

verbinden."

"14. Abdruckldffel geeignet flr die Anwendung in einem
Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 13,

dadurch gekennzeichnet,

daf? der Abdruckldéffel (1) mindestens eine Funktions-
bohrung (2) aufweist zum Anschluf? von Injektionsmitteln
und/oder einer Vakuumvorrichtung, wobei die mindestens
eine Funktionsbohrung (2) auf den Seitenfldchen des
Abdruckloffels (1) angeordnet ist."
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"25. Retentionsplatte zum Aufstecken auf einen
Abdruckldffel,

dadurch gekennzeichnet,

daRR die Retentionsplatte (9, 10, 11) eine Vielzahl wvon
Retentionsstiften aufweist, die blindig durch die in
einem Abdruckldéffel (1) vorhandenen Bohrungen (7) und
gegebenenfalls Funktionsbohrungen (2) aufgesteckt werden

kbnnen. "

Die abhangigen Anspriiche 26 bis 30 betreffen bevorzugte
Ausfihrungsformen der beanspruchten Retentionsplatte

nach Anspruch 25.

Entscheidungsgrinde

2170.D

Der Widerspruch entspricht Regel 40.2 c¢) und 40.3 PCT

und ist somit zuléssig.

Die Kammer, deren Zustindigkeit aus Artikel 154 (3) EPU
in Verbindung mit Regel 40.2 c¢) PCT herzuleiten ist, hat
somit zu untersuchen, ob der Einwand fehlender Einheit-
lichkeit bezlglich des in der strittigen Zahlungs-
aufforderung definierten zweiten Erfindungsgegenstandes
(Ansprliche 25 bis 30) zutrifft und ob deshalb die
Aufforderung zur Zahlung der zusatzlichen

Recherchengeblihr gerechtfertigt war.

Wie bereits unter Punkt II der Entscheidung dargelegt
hat die IRB den Einwand der mangelnden Einheitlichkeit
auf die im Recherchenbericht angegebenen Druckschrift
D1, US-A-4 459 107, gestltzt, die alle technischen
Merkmale von Anspruch 1 neuheitsschddlich vorwegnehme.
Nach dem Wegfall von Anspruch 1 enthielten zwar die
abhangigen Ansprlche 2 bis 13 und auch der unabhangige
Anspruch 14 noch gegentber der Lehre von Druckschrift D1

unterschiedliche Merkmale, diese wiesen jedoch kein
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gemeinsames erfinderisches Konzept auf und lésten
verschiedene Aufgaben. Die IRB hat somit im vorliegenden
Fall zumindest fUr die erste Gruppe von insgesamt sechs
Erfindungen 1.1 bis 1.6 den Einwand der mangelnden

Einheitlichkeit "a posteriori" erhoben.

In der Entscheidung G 0001/89 wurde festgestellt, daf
das EPA als IRB nach Artikel 17.3 a) PCT eine
zusatzliche Recherchengeblhr verlangen kann, wenn es der
Auffassung ist, daf’d die internationale Anmeldung

"a posteriori" keine Einheitlichkeit der Erfindung
aufweist (siehe Punkt 7 Entscheidungsgritnde). Die
Entscheidung der Grofen Beschwerdekammer macht auch
deutlich, daf? bei der Untersuchung des Erfordernisses
der Einheitlichkeit immer zu berltcksichtigen ist, daf
dem Anmelder eine gerechte Behandlung zuteil wird und
eine zusatzliche Gebihr nur in eindeutigen Fallen
verlangt werden sollte. Da der Anmelder bei dieser
Untersuchung nach dem PCT Verfahren normalerweise keine
Gelegenheit zur Stellungnahme erhdlt, sollte die IRB bei
der Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen
Tatigkeit Zurltckhaltung Uben und in Grenzfallen nicht
davon ausgehen, daf eine Anmeldung das Erfordernis der
Einheitlichkeit der Erfindung wegen mangelnder Neuheit
oder erfinderischer Tatigkeit nicht erftllt. Diesen
Vorgaben hat die IRB insofern Rechnung getragen, indem
sie - nach dem Wegfall von Anspruch 1 - die Erfindungen
der Gruppe 1 (d. h. 1.2 bis 1.6) ebenfalls
recherchierte, ohne den Anmelder zur Zahlung

zusdtzlicher Recherchengeblhren aufzufordern.

Zwar hat der Anmelder der von der IRB erhobenen
Beanstandung der mangelnden Neuheit des Gegenstandes von
Anspruch 1 gegeniber Druckschrift D1 widersprochen und
unterscheidende Merkmale des beanspruchten Verfahrens
gegenliber D1 in seinem Widerspruch geltend gemacht. Wie
die Entscheidung G 0001/89 jedoch feststellt, ist die
Bewertung der IRB jedoch lediglich als vorlaufige
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Meinung anzusehen und stellt keine Sachprifung im Sinne
einer PriUfung auf Patentfadhigkeit der Erfindung dar.
Vielmehr hat sie hat nur die verfahrensrechtliche
Wirkung, daf das in Artikel 17 und Regel 40 PCT
festgelegte besondere Verfahren in Gang gesetzt wird und
ist deshalb keine materialrechtliche Prifung im UGblichen
Sinne. Diese erfolgt gegebenfalls erst im Verfahren nach
Kapitel II PCT durch eine Internationale PriUfungsbehdrde
(IPB) . Erst dann hat der Anmelder im Dialog mit der IPB
die Mo6glichkeit, erhobene Einwadnde durch die Einreichung
gednderter Anspriuche erfolgreich auszurdaumen. Bei der
vorliegenden Sachlage sieht die Kammer deshalb keine
Veranlassung, im Hinblick auf die erste Gruppe von
Erfindungen (1.1 und auch 1.2 bis 1.6) im einzelnen
Stellung zu nehmen und damit der eigentlichen
Sachprtifung auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit im
Rahmen des spateren Verfahrens nach Kapitel II PCT durch
die mit der Internationalen PriUfung beauftragten Behdrde

(IPB) vorzugreifen.

Selbst wenn die Bewertung der Erfindungen der Gruppe 1
durch die IRB, daf3 der Gegenstand von Anspruch 1 gegen-
Uber der Lehre von D1 nicht neu sei, sich als zutreffend
erweisen sollte, so folgt aus dieser Tatsache jedoch
nicht automatisch, daf der Anmeldungsgegenstand nicht
auf einer einzigen allgemein erfinderischen Idee beruht
und somit uneinheitlich ist. Wie bereits unter Punkt 4.2
dargelegt, kann der Anmelder ndmlich den Einwand der
mangelnden Neuheit im Laufe der spateren Sachprifung
beheben, wenn er den Anmeldungsgegenstand gegeniuber dem
neuheitsschadlichen Stand der Technik einschrankt und
abgrenzt (vgl. W 0005/85, Punkt 10 der Entscheidungs-
grinde; W 0010/89, Punkt 6 der Entscheidungsgrinde;

W 0032/92, Punkte 4 und 5 Entscheidungsgruinde;

W 0011/99, Punkt 3.1 Entscheidungsgrlnde). Eine solche
Einschrankung kann z. B. durch die Aufnahme von weiteren

technischen Merkmalen der Unteranspriiche, die bevorzugte
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Ausfihrungsformen der Erfindung betreffen, in den Haupt-

anspruch erfolgen.

Wie sich aus der Anmeldung, Seite 3 ergibt, liegt
Anspruch 1 und zumindest den abhangigen Ansprichen 2 bis
12 die gleiche technische Aufgabe zugrunde, namlich ein
Verfahren zur Herstellung von mdéglichst abbildungs-
getreuen Modellen bereitzustellen, die als Vorlage fur
Zahnersatz einsetzbar sind. Dazu sollen u. a.
Lufteinschllsse im Abdruck vermieden (Seite 24), durch
Nachpressen die Modellgenauigkeit sowohl unbehandelter
als auch konditionierter Zahne verbessert (Seite 25) und
die Rickstellung des Vorabdrucks unterstiitzt werden.
Zusdtzlich soll das Verfahren - in einer weiteren
Ausgestaltung - auch die Erstellung von Wurzelmodellen
und Sofort-Implantaten flr komplette Zahne ermdglichen
(Seite 16 ff). Schliefflich soll das beanspruchte
Verfahren die Méglichkeit einschliefen, bei Bedarf den
gewonnenen Vorabdruck mehrmals in den Abdruckloffel
zuruckzusetzen und diesen damit z. B. zur Anfertigung
von Kontrollmodellen erneut zu verwenden. Diese Aufgabe
und ihre Lésung wird auch aus dem Beispiel Seite 37 ff
der Anmeldung deutlich, wobei durch das Verfahren ein
Vorabdruck mit einem eigens dazu vorbereiteten
Abdruckloffel mit aufgesteckten Retentionsplatten

beschrieben wird.

Wie die IRB bereits in ihrer ausfihrlichen Stellungnahme
selbst festgestellt hat, unterscheidet sich das
beanspruchte Verfahren in den vorgenannten Aspekten von
der Lehre gemdfs D1, so daf die Bildung eines gednderten
unabhangigen Verfahrensanspruchs 1 mit technischen
Merkmalen, durch die dieser gegeniber D1 abgegrenzt und

damit neu ist, ohne weiteres mbdglich erscheint.

Bezlglich der in Gruppe 1 zusammengefaften Erfindungen
ist ferner der Anmeldung auf Seite 5, Zeilen 6 bis 9 und

Seite 26, Zeilen 16 bis 18 unmifBverstandlich zu
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entnehmen, dafd zur Durchfihrung des erfindungsgemiafen
Injektionsabdruckverfahrens ein speziell daflr
angepafter Abdruckldffel entwickelt wurde, der eine
Injektion der Abdruckmasse durch die L&éffelwand erlaubt
und dafir buccale oder linguale Funktionsbohrungen
aufweist, sowie weitere Bohrungen, die dem Rlckhalt der
Abdruckmasse auf dem Loffel dienen (sogenannte
Retentionsbohrungen). Damit scheint klar, daf3 der
Abdruckldffel spezielle technische Merkmale aufweisen
muf3, die maRgeblich zur aufgabenmaffigen Durchfihrung des
beanspruchten Verfahrens beitragen. Hinsichtlich des
Erfordernisses der Einheitlichkeit ist ein solcher
Sachverhalt jedoch nicht zu beanstanden. Dies scheint
auch die IRB so gesehen zu haben, da sich das Verfahren
(Anspruch 1) und den Abdruckldffel (Anspruch 14) der
ersten Gruppe von Erfindungen (Gruppe 1.1) zugerechnet
hat.

Es stellt sich damit nur die Frage, ob die Ansprlche der
Erfindungsgruppe 1 und der Erfindungsgruppe 2 dem
Erfordernis der Einheitlichkeit entsprechen. Bezliglich
der Gruppe 2 ist dabei folgendes zu beachten. Da der
Vorabdruck zur Herausnahme des Zahnmodells aus dem
Abdruckloffel in vielen Fallen zerteilt bzw. zerstdrt
werden mufl, andererseits jedoch der Vorabdruck bei jeder
weiteren Verwendung wieder exakt positioniert in den
Abdruckloffel zurlUckgesetzt werden mufl, kann der
Abdruckloffel - in einer weiteren Ausgestaltung der
Anmeldung - durch das Aufstecken von sogenannten
Retentionsplatten erganzt werden. Diese bilden den
Gegenstand der Ansprlche 25 bis 30 (Erfindungsgruppe 2) .
Die in diesen Platten enthaltenen Retentionsstifte
greifen in die entsprechenden Bohrungen des Abdruck-
16ffels ein und reichen bis ins Innere der Abdruckmasse,
wo sie nach deren Aushdrten Vertiefungen hinterlassen.
Bei der Rekonstruktion und Wiederverwendung des
Vorabdrucks 1laft sich dieser durch Aufstecken der

entsprechenden Retentionsplatten in die zuvor angelegten
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Vertiefungen in der Wand in seiner Form und Position im
Abdruckloffel exakt wiederherstellen und kann so fur die
Herstellung weiterer, exakt gleicher Modelle
wiederverwendet werden (siehe Anmeldung Seite 31,

Zeile 25 bis Seite 33, Zeile 2). Es ist deshalb
deutlich, daf? Abdruckldéffel und Retentionsplatten nach
der Art der "Schllssel-Schlof3" Kombination miteinander
verbunden sind und einander entsprechende Merkmale
aufweisen missen, da andernfalls ein Ineinanderwirken
unmdglich ware. Bauteile mit solchen, sich einander
entsprechenden Merkmalen sind jedoch im Hinblick auf die
Ausfihrungsbestimmungen des PCT nicht als uneinheitlich
zu beanstanden (siehe PCT Gazette, Special Issue,
S-03/1998(E), 25. Juni 1998, Section Annex B, part 2,
IV-II, example 9). Weiterhin 1laRt sich aus Sicht der
Kammer auch diese bevorzugte Ausfihrungsform des
Anmeldungsgegenstandes dem allgemeinen erfinderischen
Konzept unterordnen, nadmlich ein Verfahren zur
Herstellung méglichst abbildungsgetreuer Zahnmodelle
bereitzustellen. Auflerhalb dieses Konzepts kommt der
Erfindungsgruppe 2 keine eigenstandige Bedeutung zu. Bei
einer Neuformulierung der vorliegenden Ansprlche liefRe
sich dies z. B. dadurch zum Ausdruck bringen, daf der
jetzt unabhangige, auf eine Retentionsplatte gerichtete
Anspruch 25 als abhadngiger Anspruch auf Anspruch 14
rickbezogen wird und damit die Retentionsplatten als
eine bevorzugte Ausfihrungsform des Abdruckléffels zur
Durchfihrung des beanspruchten Verfahrens ausgewiesen

werden.

In der Regel liegt Uneinheitlichkeit im Sinne von
Artikel 17.3 a) und Regel 13 PCT dann vor, wenn die
Gegenstande unabhidngiger Anspriche einschliefflich ihrer
Wirkungen keine einen offensichtlich erfinderischen
Beitrag leistende Gemeinsamkeit in den sich vom nachst-
kommenden Stand der Technik unterscheidenden Teilen der
Anspriche aufweisen. Wie oben gezeigt wurde, beziehen

sich die von der Recherchenbehdrde nach dem Wegfall von
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Anspruch 1 definierten zwei Gruppen 1 und 2 jedoch nicht
auf unterschiedliche Erfindungen. Vielmehr betreffen die
beiden Anspruchsgruppen technische Merkmale, die durch
ihr Zusammenwirken eine hohe Prézision bei der
Herstellung von abbildungsgetreuen und wiederholt
herstellbaren Zahnmodellen sowohl im Mund- als auch im

Kieferbereich gewdhrleisten.

Die Kammer weist jedoch darauf hin, daR die vorgenommene
Bewertung nicht ausschlief’3t, daf® in einem spateren
Verfahren nach Kapitel II PCT der Einwand mangelnder
Einheitlich gegenlber Teilen der Anmeldung mit anderen

Grinden erneut erhoben werden kdnnte.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Dem Widerspruch wird stattgegeben.

2. Die zusadtzliche Recherchengeblhr und die Widerspruchs-
geblhr sind zurltckzuzahlen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

V. Commare W. D. WeifR’
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