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Sachverhalt und Antrage

II.

ITT.

Iv.

01247

Die Anmelderin hat am 26. Juli 1988 beim Europdaischen
Patentamt die internationale Anmeldung PCT/EP88,/00678
eingereicht.

Die Zweigstelle des Europaischen Patentamts in Den Haag
hat als zustandige internationale Recherchenbehérde (IRB)
der Anmelderin mit Mitteilung vom 10. November 1988 eine
Aufforderung zur Zahlung einer zusatzlichen Recherchen-
gebuhr gemaf Artikel 17 (3) (a) PCT zugestellt.

Sie vertritt darin die Auffassung, daf die internationale
Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit nicht
entspreche. Zur Begrundung wurde auBer einer erstgenannten
Erfindung gemaB den Patentansprichen 1 bis 6 und 10 bis 24
noch eine weitere Erfindung gemaBf den Patentansprichen 7
bis 9 herausgestellt, wobei die erste Erfindung eine
"automatische Ubergabevorrichtung von Bekleidungssticken"
und die weitere Erfindung einen "zusammenfaltbaren
Kleiderbugel" betreffe. Die jeweiligen Sachverhalte wirden
sich nach Aufgabe und Lésung so stark unterscheiden, dag
keinerlei technischer Zusammenhang oder Wechselwirkung
gesehen werden kénnten.

Die Anmelderin hat am 9. Dezember 1988 die zusatzliche
Recherchengebuhr fur die vorstehend an zweiter Stelle
genannte Anspruchsgruppe (Kleiderbuigel) entrichtet und am
gleichen Tage schriftlich Widerspruch nach Regel 40.2 c¢)
PCT eingelegt. Sie beantragt die Rickzahlung der
zusatzlichen Recherchengebihr und die Durchfihrung der
internationalen Recherche fir beide Anspruchsgruppen.

Im Widerspruchsschriftsatz macht die Anmelderin im wesent-
lichen geltend, daB die Streitanmeldung entgegen der
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Meinung der IRB doch einheitlich sei und daB die
Zahlungsaufforderung gegen den in Regel 40.1 PCT
festgelegten Begrundungszwang verstofe.

Im einzelnen tragt sie vor, daB der als uneinheitlich
beanstandete Transportbigel Bestandteil der automatischen
Ubergabevorrichtung von Bekleidungssticken an den Falt-
automaten sei, wobei der Transportbiigel das Einklappen der
Blugelarme und das Ausziehen derselben aus dem Kleidungs-
stick in verbesserter Form zulasse, da sich diese beiden
Bewegungen zu einer harmonischen Gesamtbewegung zur
Vermeidung von Faltenbildung Uberlagerten (im Gegensatz
zum Stand der Technik gemaR GB-A-1 314 168). Erst die
Kombination von beanspruchter Ubergabevorrichtung und
beanspruchtem Transportbugel fihre zu einer optimalen
Aufgabenlésung. Auf den Selbststabilisierungseffekt in
gedéffneter wie in geschlossener Stellung des
Transportbligels wird ebenso hingewiesen wie auf den engen
technologischen Zusammenhang der beiden Anspruchsgruppen

in Richtung auf ein einziges Gesamtkonzept.

Zur Frage der amtsseitigen Begrindung in der Zahlungsauf-
forderung vom 10. November 1988 fuhrt die Anmelderin aus,
daB diese lediglich formelhaft sei und im Grunde nur
Wiederholungen der Texte der einschlagigen Regeln dar-
stelle, ohne auf den vorliegenden technischen Sachverhalt
wirklich einzugehen. Damit sei der Anmelderin die
Méglichkeit einer sachlichen Auseinandersetzung mit

nachvollziehbaren Grinden genommen.

Mit Schreiben vom 13. Dezember 1988 weist die Anmelderin
noch auf das Vorhandensein einer parallelen europaischen
Patentanmeldung hin, die mit vorliegender internationaler
Anmeldung identisch sei und auf die gleiche Prioritat

zurlickgehe.
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Unter Hinweis auf ein Abkommen zwischen der WIPO und dem
EPA wird beantragt, selbst dann die internationale
Recherchengebuhr zurickzuzahlen, wenn dem Widerspruch
nicht stattgegeben werde, da der Fall der 2zusatzlichen
Recherchengebihr nicht anders zu behandeln sei als
derjenige der internationalen Gebuhr fur die Haupt-
recherche.

Entscheidungsgrunde

1.

01247

Der Widerspruch entspricht der Regel 40.2 c¢) PCT; er ist
daher zulassig.

Die IRB hat der Anmelderin am 10. November 1988 die
Aufforderung gemaB Artikel 17 (3) (a) PCT zugestellt und
auf Regel 40.1 PCT verwiesen. Die nach Artikel 154 (3) EPU
tatige Kammer kann in dieser Aufforderung indes keine
ausreichende Begrindung im Sinne von Regel 40.1 PCT fur
die Feststellung erkennen, daf die Anmeldung nicht dem
Erfordernis der Einheitlichkeit entspreche.

In der grundlegenden und mittlerweile eine gefestigte
Rechtssprechung der Beschwerdekammern begrundenden
Entscheidung W 04/85 vom 22. April 1986, verdéffentlicht
ABl. EPA, 1987, 63 ist ausgefihrt worden, daB die Angabe
von Gruinden in einer Aufforderung gemaf Artikel 17 (3) (a)
PCT und Regel 40.1 PCT ein so wesentliches Erfordernis
sei, daB eine Aufforderung ohne Begrundung nicht als
rechtswirksam angesehen werden koénne. In W 04/85 sind

die Mindestanforderungen an eine derartige Begrundung
angegeben, damit sie als ausreichend angesehen werden
kann. Danach missen in einer logischen Gedankenfuhrung die
tragenden Erwagungen fir die Feststellung der Nichtein-
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heitlichkeit der Anmeldung aufgezeigt werden, um der
Anmelderin und der Rechtsmittelinstanz die Nachprifung
dieser Feststellung zu ermdoglichen. Lediglich in einfach
gelagerten Fallen kann es ausreichend sein, die betreffen-
den Gegenstande nur aufzuzahlen, sofern aus der Aufzahlung
ohne weiteres ersichtlich ist, daf in der Anmeldung nicht
eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklicht

ist.

Ein derart einfacher Fall liegt hier offensichtlich aus
folgenden Grunden nicht vor:

Die gemeinsame erfinderische Idee der Gegenstande der
Anspruche 1 und 3 mit ihren jeweiligen abhangigen
Anspruchen ist die mit der Arbeitsfldchenneigung
Ubereinstimmende Tragbugel-~-Ausziehrichtung (Anspruch 1)
bzw. mit den Worten des Anspruchs 3 ausgedrickt, die in
Verlangerung und in der Neigung der Arbeitsflache des
Faltautomaten angeordnete Steigstrecke "10" der Fdérdervor-
richtung "9". Diesen Gegenstadnden liegt die Aufgabe
zugrunde, vgl. S. 1 letzter und S. 2 erster Absatz der
Beschreibung, ein Verfahren und eine Vorrichtung zur
automatischen Ubergabe von Bekleidungssticken an
Faltautomaten zu schaffen, die bei geringem Aufwand eine
groBere Betriebssicherheit aufweisen und eine faltenfreie
Ablage des Bekleidungsstiuckes auf dem Faltautomaten
erméglichen.

Der Gegenstand des Anspruchs 7 hat demgegeniuber einen
Transportbigel schlechthin zum Inhalt, der sich jedoch
ersichtlich in besonderer Weise fir den Einsatz bei dem
Verfahren nach Anspruch 1 bzw. bei der Vorrichtung nach
Ansbruch 3 eignet (siehe auch nachfolgenden Punkt 5), so
daB nicht von vorneherein und ohne weiteres erkennbar ist,
daB dessen kennzeichnenden Merkmale eine unterschiedliche

Y
o
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erfinderische Idee zugrundeliegt. Die IRB hatte deshalb
darauf naher eingehen missen, beispielsweise unter Nennung
der ihrer Meinung nach den Gegenstanden gemas
Anspruchsgruppe 1. bzw. 2. zugrundeliegenden
unterschiedlichen erfinderischen Ideen einschieflich der

unterschiedlichen Aufgabenstellungen.

Die formelhafte Angabe in der Aufforderung der IRB vom
10. November 1988, daf die Sachverhalte der beiden
Anspruchsgruppen sich nach Aufgabe und Ldésung so stark
voneinander unterscheiden, daB keinerlei technischer
Zusammenhang oder technische Wechselwirkung festgestellt
werden koénne, durch die eine einzige allgemeine
erfinderische Idee verwirklicht sei, kann im vorliegenden
Fall nicht als ausreichende Begrundung im Sinne von

Regel 40.1 PCT angesehen werden, weil sie keine gedanklich
nachvollziehbare Auskunft dariber gibt, warum nach
Auffassung der IRB ein technischer Zusammenhang oder eine
technische Wechselwirkung fehlt.

Es war der Anmelderin bei dieser Sachlage nur schwer
méglich, nachzuprifen, ob der erhobene Einwand der
Nichteinheitlichkeit und damit die Forderung einer
zusatzlichen Gebihr sachlich gerechtfertigt waren. Sie
war, wollte sie nicht diesen Einwand ungepruft hinnehmen
oder auf die Recherche der zweiten Anspruchsgruppe
verzichten, zur Einlegung eines Widerspruchs gezwungen,
der sich andernfalls, d. h. bei Vorliegen einer aus-
reichenden und nachvollziehbaren Begrundung moéglicherweise

hatte vermeiden lassen.

Da aus vorstehenden Grinden die von der IRB erlassene
Aufforderung gegen die Begrindungspflicht gemdB Regel 40.1
PCT verstoBt, wird sie in Ubereinstimmung mit der bis-
herigen Rechtsprechung nicht als rechtswirksam angesehen,
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weshalb auch die Zahlung der zusatzlichen GebUhr der
rechtlichen Grundlage entbehrt. Sie ist daher allein aus
dem Grund des dargelegten Begrundungsmangels zuruckzu-
zahlen (vgl. Entscheidungsformei).

Lediglich ergdnzend wird darauf hingewiesen, daB die

‘sachliche Uberprufung der Frage der Einheitlichkeit

ergeben hat, daB der Gegenstand der Anspruche 7 bis 9 nach
Ansicht der Kammer tatsachlich nicht einheitlich ist mit |

dem Ubrigen Teil des Schutzbegehrens, da er vollkommen
losgeldst ist von der erfinderischen Idee des unabhangigen
Verfahrens- bzw. Vorrichtungsanspruches, vgl. obigen Punkt
4.1. )

Es erscheint zwar zutreffend, daBR der Transportbugel nach
den Ansprichen 7 bis 9 bei Verwendung in dem beanspruchten
Verfahren bzw. der beanspruchten Vorrichtung weitere
Vorteile bringt, die vorstehend genannte Aufgabe ist aber
andererseits ohne sein Mitwirken bereits vollstéandig
gelést und 1laRt sich offensichtlich allein mit dem
beanspruchten Transportbigel nicht ldésen. Auch die
Beschreibung, vgl. S. 4 Abs. 3, verdeutlicht, daB der
beanspruchte Bligel zwar die optimale Ldésung der der.
Anspruchsgruppe 1 zugrundeliegenden Aufgabe ermdéglicht,
daB aber die erfindungsgemdBfe Ubergabevorrichtung "auch
mit anderen Transportbigeln zusammenwirken kann" bzw. der
Transportbligel auch in Verbindung mit anderen, bekannten
Ubergabevorrichtungen mit Erfolg einsetzbar ist.

Damit ist erkennbar, daB der Gegenstand der Anspruche 7
bis 9 eine selbstandige, Uber das enge Einsatzgebiet der
vorliegenden Anmeldung hinausgehende Idee verkoérpert, etwa
dahingehend, daB er durch einen Federeffekt eine Selbst-
stabilisierung in geoffneter wie auch in geschlossener
Stellung erreicht. Diese Tatsache zeigt klar auf, dag die
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dem Transportb&gel'geméﬁ Anspruch 7 zugrundezulegende
Aufgabe eine andere ist als diejenige, die dem unab-
hangigen Verfahrens- bzw. Vorrichtungsanspruch zugrunde-
zulegen ist. Es kann mithin keine Rede davon sein, daf in
den Gegenstanden der beiden von der IRB zitierten
Anspruchsgruppen jeweils eine einzige (d. h. dieselbe)
allgemeine erfinderische Idee - etwa in unterschiedlicher
gegenstandlicher Auspragung - zum Ausdruck kommt, was
jedoch nach Regel 13 (1) PCT Bedingung fir die zu
fordernde Einheitlichkeit ist.

6. Zum Schreiben der Anmelderin vom 13. Dezember 1988 wird in
vorliegender Entscheidung nicht Stellung genommen, weil
einerseits dem Widerspruch ohnehin stattgegeben wurde und
weil andererseits die Beschwerdekammer in internationalen
Anmeldungen nur gemaf Artikel 154 (3) EPU tatig werden

kann.

Entscheidungsformel
Aus diesen Grunden wird entschieden:

Die RUckzahlung der entrichteten zusatzlichen Recherchengebihr

wird angeordnet.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

Bl

S. Fabiani ‘ /4. Gumbel
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