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Sachverhalt und Antrage 

Die Aninelderin hat am 25. Januar 1990 beini Europäischen 

Patentaint die internationale Anineldung PCT/EP 90/00 138 

eingereicht. 

In einer Aufforderung gem&B Artikel 17 (3) (a) PCT zur 

Zahiung von drei zusãtzlichen Recherchengebühren vom 

15. Mai 1990 hat die als internationale Recherchenbehörde 

(IRB) tãtige Zweigstelle des Europãischen Patentamts in 

Den Haag der Anmelderin initgeteilt, daB die internationale 

Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit nicht 

entspreche. Zur Begründung wurde unter Hinweis auf den 

Recherchenbericht angeführt, daB der mm Anspruch 1 

beschriebene Gegenstand aus dem Stand der Technik bekannt 

sei. Deshaib müBte von diesem als Oberbegriff bei den 

Unteransprüchen ausgegangen werden (Uneinheitlichkeit 

a posteriori). Diese Ansprüche seien somit unabhângig und 

würden verschiedene Erfindungen beschreiben, ohne einen 

gemeinsamen Erfindungsgedanken aufzuweisen. Dies sei schon 

aus der folgenden Aufzãhlung der vier Erfindungen zu 

ersehen: 

Patentansprüche 1, 2-8: 

Entnahmestutzen für einen Standbeutel. 

Patentanspruche 9-10: 

Griffäffnungen. 

C) 	Patentansprüche 11-18, 20-21: 

Verbundfolie für einen Standbeutel. 

d) 	Patentánspruch 19: 

Beutel so gexnacht, daB er einen Zylinder bildet. 
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III. 	Die Aninelderin hat am 8. Juni 1990 Widerspruch nach 

Regel 40.2 C) PCT eingelegt und hat rechtzeitig die 

zusãtz lichen Recherchengebühren entrichtet. 

Zur Begründung des Widerspruchs führt sie sinngemâl3 aus, 
der Recherchenbericht, in dem zwei Dokuinente mit X 

bezeichnet sind, lasse nicht erkennen, woraus der 

Gegenstand des Anspruchs 1 bekannt sei. Das deutsche 

Gebrauchsmuster DE-tJ-89 08 015 sei nach dein Prioritãtstag 

der Anmeldung veróffentlicht worden und kônne daher nicht 

als Stand der Technik berücksichtigt werden, es sei denn, 

die Prioritãt der internationalen Anineldung ware in Frage 

gestelit worden. Ein entsprechender Einwand sei jedoch 

nicht erhoben worden. Bei dem zweiten im Recherchenbericht 

mit X gekennzeichneten Dokument DE-A-1 786 019 fehie das 

Merkmal des zwischèn den Seitenwãnden liegenden 

Deckelteils, so daB diese Druckschrift jedenfalls nicht 

neuheitsschãdlich sei. 

Entscheidungsgründe 

Der Widerspruch ist zulãssig. Die zusâtzlichen Recherchen- 

gebühren sind im Sinne von Artikel 17 (3) a) PCT 
fristgerecht entrichtet worden. Ferner entspricht der 

Widerspruch in formaler Hinsicht den Erfordernissen der 

Regel 40.2 C) PCT. 

Erkennbar hat die IRB die Auffassung vertreten, daB 

a) 	der Gegenstand des Anspruchs 1 der Anmeldurig in 

Hinblick auf das Ergebnis der internationalen 

Teilrecherche, die der Zahlungsaufforderung als 

Anlage beigefügt war, nicht neu ist und 
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b) daB sich die ubrigen Ansprüche auf verschiedene 
Erfindungsgruppen a) bis d) beziehen (Uneinheitlich-
keit "a posteriori"). 

Die Kamrner ist der Auffassung, daB irn vorliegenden Falle 
die Begründung (Teilbegründung a)) in formaler Hinsicht 
den Mindestanforderungen genügt, denn die der Zahiungs-
aufforderung als Anlage beigefügte und somit als 
Bestandteil der Begründung zu wertende '!Mitteilung über 
das Ergebnis der Internationalen Teilrecherche" erwãhnt 
speziel].e Textstellen sowie die Figur 1 der u. a. zuin 
Anspruch 1 zitierten DE-A-1 786 019 (D2). Im vorliegenden 
Fall kann auch die Auflistung der betreffenden 
Anspruchsgruppen und die hierzu jeweils gegebene 
Kurzbeschreibung als hinreichend angesehen werden, urn die 
Uberlegungen der IRB diesbezüglich nachvollziehen zu 
kónnen. 

3. 	Die Kainmer hat die Neuheitsprüfung mit folgendem Ergebnis 
durchgeführt. 

Die IRB verweist zur Begründung der angeblich fehienden 
Neuheit des Gegenstandes nach Anspruch 1 ganz pauschal auf 
den Recherchenbericht, d. h. auf die der Zahlungs-
aufforderung beiliegende Mitteilung Uber das Ergebnis der 
internationalen Teilrecherche, in der zum Anspruch 1 die 
DE-U-8 908 015 (Dl) sowie die DE-A-1 786 019 (D2) (beide 
mit "X" gekennzeichnet) und die US-A-2 378 503 (D3) (mit 
"A" gekennzeichnet) genannt sind. 

Die Druckschrift Dl ist am 21. September 1989 bekannt-
gemnacht und somit zwar vor dem Anmeldetag 

Januar1990), jedoch nach dern Prioritatstag 
Januar 1989) der vorliegenden internationalen 

Aruneldung veróffentlicht worden. Nachdem die Prioritãt der 
internationalen Anmeldung von der IRB nicht in Frage 
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gestelit wurde, ist der Druckschrift Dl als Beweismittel 
für inangelnde Neuheit nicht weiter nachzugehen. 

Die Druckschrift D2 vermag nach Auffassung der Kammer 
dern Standbeutel nach dem Arispruch 1 nicht die Neuheit zu 
nehinen. Bei dern Standbeutel nach Figur 11 von D2, der als 
einziger unter alien gezeigten Beispielen in Uberein-
stiminung mit dern beanspruchten Beutel einen Entnahine-
stutzen an der Seitenwand des Beutels of fenbart, ist liii 
Gegensatz zuin Anspruch 1 der internationalen Anmeidung im 
Bereich der oberen Enden der Seitenwànde kein sich 
zwischen die Seitenwãnde einiegendes, ein Deckenteil 
bildendes Folieneleinent eingefügt. In den Figuren 5 bis 7 
von D2 ist ein Standbeutei ohne Entnahnieóffnung mit aus 
den Seitenfolien 1 des Beutels durch Einbiegen und Faitung 
gebildetem Oberteil 16 vorgesehen. Dieses Deckenteil 
entspricht jedoch nicht demjenigen gernãB Anspruch 1 der 
internationalen Anineldung, bei dem es sich urn em 
"eingefügtes", also urn ein zusãtzlich eingesetztes 
Folienelement handeit, wie dies auch in der Beschreibung, 
S. 2, 3. Abs., vorietzte Zeile und S. 8, 1. Abs. der 
Anineidung ergãnzend erlãutert ist. Den Figuren 5 bis 7 von 
D2 ist somjt ebenfalls kein Deckenteil irn Sinne des 
Anspruchs 1 zu entnehmen. Im übrigen ist in D2 kein 
Hinweis enthalten, daB die verschiieBbaren Entnahme-
stutzen, wie sie in Fig. 8 bis 11 dargestelit sind, bei 
den Beutein nach den vorgenannten Figuren 5 bis 7 
anbringbar sind. D2 vermag somit die Neuheit nicht in 
Frage zu stelien. 

Die durch ihre "A"-Kennzeichnung ais "nicht besonders 
bedeutsam" eingestufte Druckschrift D3 of fenbart einen 
Standbeutel, dem zumindest alle Merkinale aus dern Kenn-
zeichen des Anspruchs 1 der Anmeldung fehlen. 
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Auch die im Recherchenbericht ausschlie8lich zu den 

abhángigen AnsprUchen zitierten weiteren Entgegenhaltungen 

kônnen offensichtlich die Neuheit des Anspruchs 1 nicht in 

Frage stellen. 

	

4. 	Nach Auffassung der Kammer sind im vorliegenden Fall aus 

der Begründung zur Zahlungsaufforderung keine weiteren 

Beanstandungen oder Uberlegungen erkennbar, mit denen der 

Bestand des Anspruchs 1 und somit der einzigen aligeineinen 

erfinderischen Idee in Frage gestelit werden kónnte. Als 

Feststellung für etwaige mangelnde erfinderische Tãtigkeit 

kann weder die Begründung gelten, daB "der im Anspruch 1 

beschriebene Gegenstand aus dem Stand der Technik bekannt 

ist (siehe Recherchenbericht)" noch die FuBnotenverwe i sung 

"X" zu der im Recherchenbericht genannten Druckschrift D2, 

mit der diese als "Verôffentlichung von besonderer 

Bedeutung, die beanspruchte Erfindung kann nicht als neu 

oder auf erfinderischer Tãtigkeit beruhend bezeichnet 

werden" eingestuft wird, denn es fehlt jeglicher Hinweis, 

inwiefern es naheliegend sein kônnte, zu der in Anspruch 1 

enthaltenen Lehre zu gelangen. 

	

4.1 	In der grundlegenden, noch nicht publizierten Entscheidung 

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

auch die Stellungnahme der GroBen Beschwerdekannner in 

G 2/89 vom gleichen Datum) ist ausgeführt worden, daB 

das EPA in seiner Funktion als IRB in kiaren Fallen nach 

Artikel 17 (3) (a) PcT eine vorlãufige Prüfung auf Neuheit 

bzw. erfinderische Tâtigkeit durchführen und weitere 

Recherchengebühren verlagen kann, wenn der internationalen 

Anmeldung die Einheitlichkeit "a posteriori" fehit. 

Angesichts der Tatsache, daB bei einem soichen Verfahren 

dem Anmelder keine Gelegenheit zur Stellungnahme 

eingerãumt werde, wird jedoch empfohlen, bei der 

Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tatigkeit 

Zurückhaltung auszuüben und in Grenzfãllen davon Abstand 

nehmen, die Arimeldung als uneirtheitlich zu bewerten. Eine 
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a posteriori-Beanstandung soilte nur in klaren Fallen 
erhoben werden. 

Ein kiarer Fall erfordert jedoch auch eine kiare, 
deutliche und ausreichende Begründung in der Zahlungsauf-
forderung, so daB es der Anmelderin möglich ist, die zum 
Einwand der Uneinheitlichkeit führenden Uberlegungen der 
IRB ohne Schwierigkeiten nachzuvollziehen. 

Nachdexn un vorliegenden Fall auch der Recherchenbericht 
keine Begründung für etwaige mangeinde érfinderische 
Tãtigkeit liefert, sieht die Kainmer keinen AnlaB, die 
erfinderische Tâtigkeit des Gegenstandes nach deiu 
Anspruch 1 in Frage zu stellen, nachdem sich der Einwand 
mangeinder Neuheit nicht aufrechterhalten lãBt. Die 
endgültige Prüfung dieser Frage bleibt einer eventuellen 
spãteren Sachprüfung vorbehalten. 

5. 	Aus alledein folgt, daB von einein.Wegfall der im Anspruch 1 
zuin Ausdruck gebrachten einzigen ailgeineinen 
erfinderischen Idee derzeit nicht gesprochen werden kann. 
Die Einheitlichkeit der Erfindung 1st daher durch diese 
allgemeine erfinderische Idee und die direkte oder 
indirekte Ruckbeziehung der weiteren Ansprüche auf 
Anspruch 1 gewâhrleistet. 

Bei dieser Sachiage braucht nicht mehr untersucht zu 
werden, ob die Anineldung bei Wegfall der erfinderischen 
Idee gemã8 Anspruch 1 in die von der Recherchenbehórde 
festgestellten Gegenstãnde auseinanderfallen würde. 

Die Aufforderung zur Zahiung der drei zusãtzlichen 
Recherchengébühren ist daher nicht zu Recht ergangen und 
der Widerspruch begründet. 
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Entscheidungsformel 

Aus diesen Grunden wird entschieden: 

Die Rückzahlung der drei zusãtzlichen Gebühren wird angeordnet. 

Der Geschãftsstellenbeainte: 	Der Vorsitzende: 

S. Fabiani 
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