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Sachverhalt und Antrage

I.

II.

III.

04849

Der Anmelder hat am 1. Februar 1990 beim Europaischen
Patentamt die internationale Anmeldung PCT/EP 90/00 181

eingereicht.

Die Zweigstelle des Europaischen Patentamts in Den Haag
hat als zustandige internationale Recherchenbehérde (IRB)
dem Anmelder mit Mitteilung vom 10. Mai 1990 eine
Aufforderung zur Zahlung von einer zusatzlichen
Recherchengebuihr gemaB Artikel 17 (3) PCT zugestellt.

Ein zur Begriundung der Nichteinheitlichkeit beigefugtes
Formblatt enthdlt folgende Angaben:

lll.

Patentanspruche 1 - 10:

Schittfahiges Packmaterial, insbesondere
Kartonschnipsel, deren Schittvolumen durch eine
gleichférmige Matrix von gegeniberliegenden
Erhebungen und Vertiefungen zu dessen Herstellung. Es
geht um die Schaffung eines kostenginstigen
Packmaterials mit hohem Schuttvolumen.

Patentanspriche 11 - 20:

Packeinheit, bestehend aus einer schraubenlinien-
férmig aus einer Papierbahn gebildeten Umhillung und
gefillt mit schittfahigem Packmaterial, sowie
Verfahren und Einrichtung zu deren Herstellung. Hier-
bei geht es um das Herstellen von stoS8dampfenden
Packeinheiten auf einfachere und kostenginstigere

Weise.
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Die Anmeldung enthdlt also zwei unterschiedliche Probleme,
die offensichtlich in keinem einheitlichen Zusammenhang

zueinander stehen."

Der Anmelder hat daraufhin am 25. Mai 1990 die zusatzliche
Recherchengebiihr fir die vorstehend an zweiter Stelle
genannte Erfindung entrichtet und am 9. Juni 1990
Widerspruch nach Regel 40.2 c¢) PCT eingelegt.

Im Widerspruchsschriftsatz macht der Anmelder geltend, daB
die Anmeldung entgegen der Meinung der IRB einheitlich

sei.

Im einzelnen tragt er vor, daB8 die der Anmeldung zugrunde
liegende Aufgabe darin liege, in kostenglinstiger Weise
ein Material, das bereits in anderer Weise Verwendung
gefunden hat, vor seiner endgultigen Vernichtung einer
weiteren Verwendung als ein der Verpackung dienendes
Erzeugnis (als schittfdhiges Packmaterial bzw Packeinheit)
zuzufihren. Das schiittfédhige Packmaterial gemas

Anspruch 1 - 3 und die in dem von den Ansprichen 1 - 3
abhidngigen Anspruch 11 beanspruchte Packeinheit lésten
daher dasselbe Problem und seien durch eine allgemeine

erfinderische Idee verbunden.

Entscheidungsgrinde

1.

04849

Der Widerspruch ist zulassig. Die zusatzliche Recherchen-
gebihr ist 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.

Nach Auffassung der Kammer geht aus der bei der
Aufforderung nach Artikel 17 (3) a) PCT beiliegenden
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Begrindung erkennbar hervor, daB nach Ansicht der IRB die
Anspriche 1 bis 10 bzw. 11 bis 20 sich zwei unter-
schiedliche Aufgaben stellen, wobei es im ersten Fall um
die Schaffung eines kostenginstigen Packmaterials mit
hohem Schuttvolumen gehe und im zweiten Fall um das
Herstellen von stoBdampfenden Packeinheiten auf einfachere

und kostenglinstigere Weise.

Diese zwei Probleme stehen nach Auffassung der IRB in
keinem einheitlichen Zusammenhang.

Unter diesen Umstdnden kann die in der Aufforderung
enthaltene an sich knappe Begrindung im Sinne von

Regel 40.1 PCT als ausreichend fir die Feststellung, da8
die Anmeldung nicht dem Erfordernis der Einheitlichkeit
entspreche, angesehen werden.

3. Die sachliche Prifung der Aufforderung vom 10. Mai 1990
durch die Kammer ergibt folgendes:

3.1 Nach Artikel 17 (3) PCT ist die Internationale
Recherchenbehdérde verpflichtet den internationalen
Recherchenbericht fir die Teile der internationalen
Anmeldung zu erstellen, die sich auf die in den Anspriichen
zuerst erwadhnte Erfindung beziehen ("Haupterfindung").

3.2 Die Kammer stellt fest, daB nach dem Wortlaut des
Anspruchs 11 die beanspruchte Packeinheit ... aus einer
zumindest zu einem wesentlichen Teil mit "dem
schittfahigen Packmaterial nach mindestens einem der
Anspriche 1 bis 3 lose gefiillten Umhullung ...," gebildet

ist.
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Durch diese direkte und indirekte (die Anspriche 2 und 3
sind ebenfalls auf Anspruch 1 rickbezogen) Rickbeziehung
auf Anspruch 1 enthalt Anspruch 11 alle Merkmale des
Anspruchs 1. Er betrifft der Sache nach eine spezielle
Verwendung des im Anspruch 1 bzw. in den Anspruchen 2 bis
3 definierten Packmaterials.

Daher sind diese Anspriiche formell und sachlich durch eine
von Regel 13.1 PCT geforderte einzige allgemeine
erfinderische Idee miteinander verbunden und genugen
mithin dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung.
Desselbe gilt fur den direkt auf Anspruch 11 rickbezogenen

Anspruche 12.

3.3 Nachdem die ersten beiden in der zweiten Anspruchsgruppe
aufgefuhrten Anspriche als einheitlich mit der ersten
Anspruchsgruppe anzusehen sind, sieht die Kammer keinen
AnlaB, die weiteren Anspriche der zweiten Anspruchsgruppe,
die andere Kategorien betreffen, daraufhin zu uberprufen,
ob sie sich ebenfalls der genannten allgemeinen
erfinderischen Idee unterordnen. Die Kammer stellt
lediglich fest, daB die betreffenden Anspruchskategorien
in der zweiten Anspruchsgruppe nach Regel 13.2 iii) PCT
geordnet sind und daB die IRB keine Beanstandung gegen die
aus denselben Anspruchskategorien zusammengesetzten erste
Anspruchsgruppe erhoben hat. Die Zahlungsaufforderung
enthdlt auBerdem keinerlei Begrindung, daB die Anspruche
der zweiten Gruppen untereinander uneinheitlich sind.

4. Aus den oben dargelegten Grinden folgt, daB die
Aufforderung von 10. Mai 1990 nicht rechtswirksam ist und
die entrichtete zusdtzliche Recherchengebihr daher

zuruckzuzahlen ist.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Riickzahlung der zusadtzlich entrichteten Recherchen-
gebiihr wird angeordnet.

Der Geschaftsstellenbeanmte: Der Vorsitzende:
S. Fabiani F. Gumbel
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