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Aktenzeichen: V 15/92 - 3.4.2 
Internationale Anmeldung PCT/EP 91/01852 

E N T S .0 H E I D U N G 
der Technischen Beschwerdekinmer 3.4.2 

voa 23. Juni 1992 

Anmelderin: 	 Dotronic Mikroprozessortechnik GnibH 
Heinrich-}Iertz-Strasse 4 
W - 4600 Dortinund 50 (DE) 

Vertreter: 	 Meinke und Dabringhaus 
Westenhellweg 67 
V - 4600 Dortmund 1 (DE) 

Gegenstand der Entscheidung: Widerspruch gemA1 Regel 40.2(c) des Vertrages 
ber Internationale Zusamnienarbeit auf dein Cebiet 

des Patentwesens gegen die Aufforderung des 
EuropAischen Patentmts (Zweigstelle Den Haag) 
vom 27. Januar 1992 zur Zahlung einer 
zusAtzlichen Recherchengebithr. 

Zusammensetzuxig der 1(ammer: 

Vorsitzender: 	E. Turrini 
Mitglieder: 	R. Zottniann 

L. Mancini 
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Sachverhalt und Antrige 

Die Arimelder reichten bela Europãischen Patentaat die 
internationale Anineldung PCT/EP 91/01852 em. 

In einem Bescheid steilte das Europãische Patentamt (EPA) 
in seiner Eigenschaft als Internationale Recherchenbehórde 
(IRB) den Anmeldern - gestützt auf Art. 17 (3) (a) und 
Regel 40.1 des Vertrages über die internationale Zusamaen-
arbeit auf dein Gebiet des Patentwesens (PCT) - eine 
Aufforderung zur Zahiung einer zusãtzlichen Recherchen-
gebühr zu und vies dabei darauf hin, daB die inter-
nationale Anmeldung dea Erfordernis der Einheitlichkeit 
nicht entspràche. 

Zur Begründung wurden den Patentansprüchen vie folgt zwei 

Erfindungen zugeordnet: 

H]. Patentansprüche 1 - 4, 8, 7 und 9 mit Bezug auf den 
unabhàngigen Anspruch 1 (Lange Messung) 

2. Patentansprüche 5, 6 und 7 und 9 mit Bezug auf den 
unabhangigen Anspruch 5 (Daten Ubertragung)". 

Die Anine].der legten daraufhin Widerspruch em, 
entrichteten durch einen beigelegten Scheck die 
zusàtzliche Recherchengebühr und beantragten, diese 
zusãtzl iche Recherchengebühr zurückzuerstatten. 

Die Aninelder machten irn Widerspruchsschriftsatz geltend, 
daB die Anme].dung un Gegensatz zur Meinung der IRB 

einheit]ich ware. 

Ia einzelnen trugen sie im wesentlichen vor, daB es sich 
nicht urn unterschiedliche Erfindungskoniplexe haridelte, da 
beide dern gleichen Prinzip unterlãgen, nàrnlich uber 
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Leiterbahnen an Kranauslegern Informationen zu saininein 
und/oder zu transportieren. 

EntscheidungsgrUnde 

GemâB Regel 40.2 (C) PeT. und Art. 154 (3) des Europãischen 
Patentübereinkonmens (EPU) sind die Beschwerdekamern des 
EPA zustãndig für die Entscheidungen über Widersprüche von 
Arnneldern gegen die Aufforderung des - als IRB unter den 
Bedingungen von Art. 17 (3) (a). PCT handeinden - EPA, 
zusâtzliche Gebühren zu entrichten. 

Der Widerspruch ist geinãS Regel 40.2 (C) PCT zulässig, da 
die Aninelder die zusãtzliche Gebühr unter Widerspruch 
rechtzeitig zahiten und sie ihreni Widerspruch eine 
Begründung beifügten, daB die Anineldung einheitlich ware. 

Nach Regel 40.1 PCT sind in der Aufforderung geinäl3 
Art. 17 (3) (a) PCT die Gründe für die Feststellung 
anzugeben, daB die internationale Anineldung dern 
Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht 
entspricht. 

Die Beschwerdekaininern des EPA haben bereits in 
verschiedenen Entscheidungen (vgl. z. B. W 04/85, AB1. EPA 
1987, S. 63; W 07/86, AB1. EPA 1987., S. 67; W 09/86, AB1. 
EPA 1987, S. 459) zuln Ausdruck gebracht, daB die Angabe 
von Gründen in einer Aufforderung entsprechend Art. 17 
(3) (a) und Regel 40.1 PCT eiri so wesentuiches Erfordernis 
sei, daB eine soiche Aufforderung ohne Begründung nicht 
als rechtswirksam angesehen werden könne. Die Begründung 
solle den Anineldern und mi Falle eines Widerspruchs der 
Rechtsinittelinstanz die Nachprüfung erznöglichen, ob die 
Aufforderung zur zahiung gerechtfertigt sei. Die 
Begründung znüsse daher die tragenden Erwàgungen für die 
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Feststellung der Nichteirtheitlichkeit in logischer 
Gedankenführung enthalten und für den Anntelder zuinindest 
erkennen lassen, veiche Uberlegungen für den Einwarid der 
Nichteinheitlichkeit inaSgebend gewesen sejen. Nur in 
einfachen FAllen könne es deinnach ausreichend gem, wenn 
als Gründe für die fehiende Einheitlichkeit lediglich die 
GegenstAnde der Anineldung aufgezAhlt würden. 

Die Kaininer schileSt sich diesen Ausführungen an. 

4. 	Auch bei der vorliegenden Anineldung werden die oben unter 
II. genannten Erfindungen saint den jeweiligen Anspruchs-
gruppen lediglich autgezàhlt. Weitere Ausführungen zu 
Begründung des Einwands der Nichteinheitlichkeit enthâlt 

die Aufforderung nicht. 

Auch -ein Verweis auf einen nachgewiesenen Stand der 
Technik findet sich in der Aufforderung nicht. Die Kaminer 
geht daher davon aus, daB von der IRB ein Einwand wegen 
NichteinheitliChkeit a priori vorgebracht wurde. 

Es stelit sich nun noch die Frage, ob es sich hier uin 
einen einfachen Fall handelt. In Ausnahinefällen erscheint 
es nAmlich denkbar, daB es für eine Begründung des 
Einwandes einer soichen a-priori-Uneinheitlichkeit genügt, 
lediglich die Gegenstànde der Erfindungen aufzulisten, 
riãinlich wenn bereits aufgrund dieser Auflistung sofort 
ersichtlich ist, daB die GegenstAnde nicht eine aligeineine 
erfinderische Idee un Sinne von Regel 13.1 PCT 
verwirklichen, z. B. wenn diesen Gegenstànden kein Merkinal 
oder nur ein unbedeutendes Merkinal geineinsain ist. 

Ein soicher einfacher Fall liegt aber bei der in Rede 
stehenden Anineldung nicht vor. Die Anineldung bezieht sich 
auf das Erfassen und Ubertragen von elektronischen 
Inforinatioflen bei relativ zueinander verfahrbaren 
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Bauteilen, insbesondere elektrischen Leitern, Teleskop-
auslegern von Krãnen oder dergi. Die Aufgabe soll darin 
bestehen, eine Lôsung anzugeben, mit der es môglich ist, 
die Position eines Leiters relativ zu einein anderen Leiter 
exakt erfassen zu kónnen und/oder an jedem Bereich des 
elektrischen Leiters, z.B. des Teleskopaus].egers, Energien 
einem Verbraucher zu Verfügung zu stellen, wobei 
gleichzeitig zusãtzlich mit der gleichen Einrichtung 
weitere Funktionen übernonimen werden können. Der genannten 
Aufforderung 1st nicht zu entnehmen, warum die dort 
angegebenen zwei Erfindungen in Sinne der gesteilten 
Aufgabe nicht als Verwirklichung einer einzigen 
ailgemeinen erfinderischen Idee entsprechend Regel 13.1 
PCT angesehen werden können. Es gibt prima facie auch 
keinen Grund, zu bezweifeln, daB diese Aufgabe durch beide 
Erfindungen - insbesondere durch das beiden gemeinsame 
Prinzip, nãmiich tnittels Leiterbahnen an Kranauslegern 
oder dergi. Informationen zu sairtmeln und/oder zu 
transportieren - gelöst wird. 

Auch die in der genannten Aufforderung in Klainmern 
angefügten Angaben "Lange Messung" und "Daten Ubertragung" 
kónnennicht zur Klärung der Frage beitragen, worin un 
vorliegenden Fall der VerstoB gegen das Erfordernis der 
Einheitlichkeit der Anineldung liegen soil. Es soil 
of fenbar mit diesen Angaben zuni Ausdruck gebracht werden, 
daB die Erfindungen verschiedenen Gattungen angehoren. 
Trotz eines soichen Unterschiedes kónnten aber beide 
Erfindungen so viele Merkinale gexneinsain haben, daB sie als 
Verwirklichung einer einzigen aligeineinen erfinderischen 
Idee angesehen werden können. 

Die Kaininer vermag deshaib nicht festzustellen, ob die 
Aufforderung zur Zahlung einer zusàtzlichen Gebühr zu 
Recht ergangen ist. Da die Aufforderung somit unter 
VerstoB gegen die Begründungspfiicht der Regel 40.1 PCT 
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ergangen ist, kann sie nicht als rechtswirksam angesehen 
verden. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden:. 

Die Rückzahlung der zusãtzlichen Recherchengebühr an die Aninelder 
wird angeordnet. 

Der Geschãftsstellenbeainte: • 	 Der Vorsitzende: 

P. Martorana 	 E. Turrini 
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Sublect: Internatiotial Application N°. PCT/ 	EP1 

Applicant: çr 

Please find enclosed a copy of the 6ecision of the Technical 

Board of Appeal 3. 4• - dated 23.06. 9z. 

The.order to refund the additional fee has not yet been carried 

out. 	• 

11 

Registry 


