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1 	 W 18/90 

Sachverhalt und Antrãge 

Der Anmelder hat am 6. Dezember 1989 beim Bundesamt für 
geistiges Eigentuin in der Schweiz die internationale 
Anineldung PCT/CH89/00 213 eingereicht. 

Mit einer Mitteilung vom 20. Mãrz 1990 hat das Europâische 
Patentamt in seiner Eigenschaft als Internationale 
Recherchenbehörde (IRB) den Arunelder, gestützt auf 
Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 PCT, zur Zahiung einer 
zusâtzlichen Recherchengebühr aufgefordert. Es wird darin 
die Auffassung vertreten, daB die internationale Anmeldung 
dent Erfordernis der Einheitlichkeit nicht entspreche. 

Zur Begründung werden den Patentansprüchen wie folgt zwei 
Erfindungen zugeordnet: 

Patentansprüche 1-6: Verfahren zum fornischlüssigen 
Verbinden und zugehöriges 
Verb indungseleinent 

Patentansprüche 7-9: Kreissãgeblãtter-Vorrichtung mit 
zwei zueinander geneigt angeord-
neten Sãgeblätterri. 

Die der Arnneldung zugrundeliegende aligeineine Aufgabe 
sei nicht neu, sondern bereits gelãst, oder sie weise 
keine erfinderische Tãtigkeit auf gegenüber dent Stand der 
Technik geinäB den Dokuinenten TJS-A-4 052 832, FR-A- 
1 599 293 und/oder US-A-3 603 053. 

Es kônnten nun zwei unabhängig voneinander bestehende 
technische Aufgaben festgestellt werden: 
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Die Verbindung von Teilen mittels eines VerfahrenS 

nach den Ansprüchen 2-4 und das zugehörige 

Verb indungsel ement nach den Ansprüchen 5 und 6. 

Eine Vorrichtung zur Herstellung von Nuten inittels 

zweier zueinander geneigter Kreissãgeblätter, 

insbesondere ein Gerät, das einem Heimwerker zur 

Verfügung stehen kann (Ansprüche 7-9). 

Die technischen MaBnahmen zur Lôsung der zweiten Aufgabe 

stützten sich auf eine andere erfinderische Idee, die 

unabhãngig sei von der Idee, die zur Lãsung der ersten 

Aufgabe - nãrnlich die MaBnahmen zur Verbindung von Teilen 

- erforderlich sei. 

Der Anmelder hat mit Schreiben vom 12. April 1990, 

eingegangen am 18. April 1990, die zusãtzliche Recherchen-

gebühr für die AnsprUche 7 bis 9 unter Widerspruch 

entrichtet. 

La Widerspruchsschriftsatz rnacht der Anmelder irn 

wesentlichen folgendes ge].tend: 

Bei der vorliegenden Erfindung handele es sich urn eine 

Koithination gernâB Rege]. 13.2 (ii) PCT. 

Die Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung känne 

und dürfe nur aufgrund der Anmeldeunterlagen erfolgen und 

nicht basierend auf einer môgl.ichen spàteren niangelnden 

Eirtheitlichkeit nach der Einschrânkung der Erfindung ut 
Hinblick auf den durch die Recherche erhaltenen neuen 

Kenntnisstand bezüglich der Neuheit der Erfindung. 

La vorliegenden Fall sei eirie Wertung des Recherchen-

zwischenresu].tats vorgenommen und im Lichte dieser neuen 

Erkenntnisse die Eirtheitlichkeit der Erfindung neu 

beurteilt worden. 
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3 	W 18/90 

Dies komme einer Wertung der Recherche gleich, die 

eigentlich nur der PrüfungsbehOrde zustehe. Die hier 
vorgenomene Wertung eel ein VerstoB gegen Regel 43.9 PCT. 

Die Einheitlichkeit der Erfindung habe aufgrund der 

eingereichten Unterlagen zu erfolgen und nicht im Hinblick 

auf spãtere Anderungen der Ansprüche und einer neuen 

Formulierung der Aufgabe der Erfindung. 	- 

Darüber hinaus sei das Verfahren nach dem Anspruch 1 in 
der Tat neu. 

Der Anmelder beantragt deshaib die Rückzah].ung der 

zusãtz lichen Gebühr. 

Die unabhàngigen Arisprüche 1 und 7 haben folgenden 

Wortlaut: 

11 1. Verfahren zum formschlüssigen Verbinden von zwei 

flächig aufeinanderliegenden Bautei].en, dadurch 

gekennzeichnet, daB 

in jedem Bauteil (1, 2) mindestens je zwei einerseits 

zur Verbindungsfláche (3) und andererseits zueinander 

geneigt verlaufende Nuten (4) eingefrãst werden, die in 

eine gemeinsaine Of fnung münden, 

in jede Nute.eines Bauteils (1, 2) je eiri Schenkel 

eines Verbindungs-Elementes (5, 6), bestehend aus zwei im 
Querschnitt V-fôrmigen Prof ilen eingesteckt oder 

eingeschoben wird, und 

(C) schlieBlich das zweite mit Nuten (4) versehene Bauteil 

in Lãngsrichtung der Nuten auf das erste Bauteil 

aufgeschoben wird, daB die geneigt nach oben ragenden 

Schenkel des bereits eingelegten oder eingeschobenen 
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Verbindungselementes in die Nuten des zweiten Bauteiles 
hineingleiten." 

11 7. Vorrichtung zur Herstellung von Bauteilen für eine 
Verbindung geniãB dem Verfahren nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB eine Auflageplattforin (15) mit 
verschiebbarer urid arretierbarer Anschlagleiste vorhanden 
ist, durch weiche Auflageplattform zwei zueinander geneigt 
angeordnete Kreissãgeblãtter (14) ragen, die von einem 
gemeinsamen Motor getrieben sind." 

Entscheidungsgründe 

Der Widerspruch entspricht den Erfordernissen der 

Regel 40.2 PCT; er ist daher zulässig. 

Der Auffassung des Anmelders, es handle sich bei den 
vorliegenden Ansprüchen 1 und 7 urn eine Kombination gemäl3 

Regel 23.2 (ii) PCT, kann sich die Kainmer nicht 

anschlieBen. Die Regel 13.2 (ii) besagt nãxnlich, daB es 
zulàssig ist, mit einem unabhängigen Anspruch für em 
bestimnrntes Verfahren einen unabhãngigen Anspruch für eine 
Vorrichtung, die zur AusfUhrung dieses Verfahrens 
besonders entwickelt wurde, zu verbinden. Wie aber aus deirt 
oben wiedergegebenen Wortlaut der Arisprüche ohne weiteres 
ersichtlich ist, richtet sich der Anspruch 7 nicht auf 

eine Vorrichtung zur Ausführung des Verfahrens nach demn 
Arispruch 1 insgesamt, sondern auf eine Vorrichtung, die 
geeignet ist, den Teilschritt (a) dieses Verfahrens durch-
zuführen. Dies muB aber nicht bedeuten, daB die 
Komnbination der vorliegenden Ansprüche 1 und 7 nicht 
zulãssig ist, denn die Regel 13.2 enthãlt keine 
erschôpfende Aufzãhlung sãmntlicher zulãssiger Môglich-

keiten. 
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5 	W18/90 

3. 	Bei der Beurteilung der Einheitlichkeit im vorliegenden 

Fall kommt es vielmehr darauf an, ob das Verfahren nach 
dem Anspruch 1 und die Vorrichtung nach dem Anspruch 7 - 
in den Worten der Regel 13.1 PCT - "so zusaiiunerthàngen, daB 

sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee 

verwirklichen". 

Nach Ansicht der Kammer kann diese Frage nur auf die. Weise 

beantwortet werden, daB das, was dem Verfahren und der 

Vorrichtung gemeinsam ist, ana].ysiert und mit dem Stand 

der Technik verglichen wird, d. Ii. mit anderen Worten, daB 
entsprechend der Auffassung des Annielders eine "a 

posteriori" Analyse durch die IRB vorzunehmen ist, wenn 
die Eiriheitlichkeit nicht schon "a priori" verneint werden 

inuB. 

In der grund].egenden, noch nicht publizierten Entscheidung 

der GroBen Beschwerdekammer G 1/89 vom 2. Mai 1990 (siehe 

auch das Gutachten der GroBen Beschwerdekammer in G 2/89 

vom gleichen Datum) ist ausgeführt worden, daB das EPA in 

seiner Funktion als IRB nach Artikel 17 (3) a) PCT auch 

weitere Recherchengebühren verlangen kann, wenn der 

internationalen Annieldung die Einheitlichkeit "a 

posteriori" fehlt. Die IRB sei dabei berechtigt eine 

vorláufige Prüfung auf Neuheit bzw. erfinderische 

Tãtigkeit durchzuführen, dainit das in Artikel 17 und 
Regel 40 PCT festgelegte Verfahren durchgeführt werden 

kann. 

Der Hinweis des Annielders auf Regel 43.9 PCT, wonach der 

internationale Recherchenbericht keine MeinungsãuBerungen, 

Begründungen, Argtunente oder Erláuterungen enthalten darf, 

kann diese Entscheidungen nicht in Frage stellen, denn die 

Aufforderung zur Zahiung zusãtzlicher Gebthren gemãB 

Artikel 17 (3) a) PCT ist ein gesondertes Schriftstück und 

nicht Teil des internationalen Recherchenberichts. 
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Die in dieser Hinsicht geauBerten Bedenken des Anmelders 
sind aufgrund obiger Entscheidungen nicht haitbar. 

Eine Analyse des den vorliegenden Arisprüchen 1 und 7 
Gemeinsamen ergibt, daB sich dieses darin erschãpft, em 
Bauteil mit zwei zueinander und zur Verbindungsfläche 
geneigt verlaufenden Nuten durch materiaiabtragende 
Bearbeitung zu versehen. 

Es war aber aus z. B. aus der zitierten FR-A-i 599 293 
bekannt, vgi. die Seite 2, Zeilen 34 bis 37, zwei zu 
verbindende Bauteile durch Sãgen je mit zwei zueinander 
geneigt verlaufenden Nuten zu versehen. Das den 
vorliegenden Anspruchen 1 und 7 Gemeinsame gehört daher 
zum Stand der Technik. Das Verfahren nach dem Anspruch 1 
und die Vorrichtung nach dem Anspruch 7 verwirklichen 
foiglich keine."einzige allgemeine erfinderische Idee't im 
Sinne von der Regel 13.1 PCT und sind somit nicht 
eirtheitlich. 

Der Anmelder beniängelt, daB die Feststellung der IRB, dein 
Verfahren nach Anspruch 1 fehie es an Neuheit bzw. 
erfinderischer Tâtigkeit, nicht richtig sei. Hierzu inacht 
er geitend, daB eine bestinunte Ausführungsforni des Verbin-
dungselements bestehend aus zwei getrennten V-förmigen 
Prof ilen dem Stand der Technik nicht zu entnehmen sei. Die 
Kanuner kann diesen Einwand nicht akzeptieren,da der 
Anspruch 1 offensichtiich auch die andere Ausfuhrungsform 
mit einem einstückigen Verbindungselement mit einschlieBen 
so1i Im Ubrigen beschreibt die obengenannte Entgegen-
haitung auf Seite 4, Zeilen 13 bis 16 in Verbindung mit 
Fig. 8 auch eine Ausführungsform mit zwei aneinander-
liegenden V-förinigen Verbindungsprofiien. Weil aber die 
obige negative Beurtei].ung der Einheitlichkeit nicht 

(1 

I 
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7 	W 18/90 

darauf beruht, daB das Verfahren nach dern Anspruch 1 in 
alien beschriebenen Varianten bekannt ist, erübrigen sich 

weitere Erlàuterungen zu dieseni Thema. Es ist zusammen-
fasserid festzustellen, daB der Einwand fehiender Einheit-
lichkeit "a posteriori" berechtigt war. 

Entscheidungsforinel 

Aus diesen Gründen vird entschieden: 

Der Widerspruch wird zuruckgewiesen. 

Der Geschãftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

S. Fabiani 

.i. 
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