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Sachverhalt und Antrage
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Die Anmelder reichten beim Europaischen Patentamt die
internationale Anmeldung PCT/EP 91/01852 ein.

In einem Bescheid stellte das Europaische Patentamt (EPA)
in seiner Eigenschaft als Internationale Recherchenbehérde
(IRB) den Anmeldern - gestitzt auf Art. 17 (3) (a) und .
Regel 40.1 des Vertrages tber die internationale Zusammen-
arbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) - eine
Aufforderung zur Zahlung einer zusatzlichen Recherchen-
gebithr zu und wies dabei darauf hin, daB die inter-
nationale Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit
nicht entsprache.

Zur Begrindung wurden den Patentanspriichen wie folgt zwei
Erfindungen zugeordnet:

"], Patentanspriiche 1 - 4, 8, 7 und 9 mit Bezug auf den
unabhangigen Anspruch 1 (L&nge Messung)

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

Die Anmelder legten daraufhin Widerspruch ein,
entrichteten durch einen beigelegten Scheck die
zusatzliche Recherchengebithr und beantragten, diese
zusdtzliche Recherchengebihr zurickzuerstatten.

Die Anmelder machten im Widerspruchsschriftsatz geltend,
daf die Anmeldung im Gegensatz zur Meinung der IRB
einheitlich waére.

Im einzelnen trugen sie im wesentlichen vor, daB es sich

nicht um unterschiedliche Erfindungskomplexe handelte, da
beide dem gleichen Prinzip unterldgen, namlich tber
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Leiterbahnen an Kranauslegern Informationen zu sammeln
und/oder zu transportieren.

Entscheidungsgrunde

1.

02292

GemdB Regel 40.2 (c¢) PCT und Art. 154 (3) des Europaischen
Patentibereinkommens (EPU) sind die Beschwerdekammern des
EPA zustadndig fir die Entscheidungen iber Widerspriche von
Anmeldern gegen die Aufforderung des - als IRB unter den
Bedingungen von Art. 17 (3) (a). PCT handelnden - EPA,
zusatzliche Gebihren zu entrichten.

Der Widerspruch ist gemd8 Regel 40.2 (c) PCT zuldssig, da
die Anmelder die zusatzliche Gebiihr unter Widerspruch
rechtzeitig zahlten und sie ihrem Widerspruch eine
Begrindung beifligten, daB die Anmeldung einheitlich ware.

Nach Regel 40.1 PCT sind in der Aufforderung gemas
Art. 17 (3) (a) PCT die Grunde fir die Feststellung
anzugeben, daB die internationale Anmeldung dem
Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht
entspricht.

Die Beschwerdekammern des EPA haben bereits in
verschiedenen Entscheidungen (vgl. z. B. W 04/85, ABl. EPA
1987, S. 63; W 07/86, ABl. EPA 1987, S. 67; W 09/86, ABl.

.EPA‘1987, S. 459) zum Ausdruck gebracht, daB die Angabe

von Griinden in einer Aufforderung entsprechend Art. 17

(3) (a) und Regel 40.1 PCT ein so wesentliches Erfordernis
sei, daB eine solche Aufforderung ohne Begrindung nicht
als rechtswirksam angesehen werden koénne. Die Begrindung
solle den Anmeldern und im Falle eines Widerspruchs der
Rechtsmittelinstanz die Nachprufung erméglichen, ob die
Aufforderung zur Zahlung gerechtfertigt sei. Die
Begrindung misse daher die tragenden Erwdgungen fur die
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Feststellung der Nichteinheitlichkeit in logischer
Gedankenfihrung enthalten und fiir den Anmelder zumindest
erkennen lassen, welche Uberlegungen fir den Einwand der
Nichteinheitlichkeit maBgebend gewesen seien. Nur in
einfachen Fallen koénne es demnach ausreichend sein, wenn
als Griinde fir die fehlende Einheitlichkeit lediglich die
Gegenstidnde der Anmeldung aufgezdhlt wirden.

Die Kammer schlieft sich diesen Ausfihrungen an.

Auch bei der vorliegenden Anmeldung werden die oben unter
II. genannten Erfindungen samt den jeweiligen Anspruchs-
gruppen lediglich aufgezéhlt.'Weitere Ausfihrungen zu
Begrindung des Einwands der Nichteinheitlichkeit enthédlt
die Aufforderung nicht.

Auch ein Verweis auf einen nachgewiesenen Stand der
Technik findet sich in der Aufforderung nicht. Die Kammer
geht daher davon aus, daB8 von der IRB ein Einwand wegen
Nichteinheitlichkeit a priori vorgebracht wurde.

Es stellt sich nun noch die Frage, ob es sich hier um
einen einfachen Fall handelt. In Ausnahmefdllen erscheint
es namlich denkbar, daB es fir eine Begrindung des
Einwandes einer solchen a-priori-Uneinheitlichkeit genigt,
lediglich die Gegenstande der Erfindungen aufzulisten,
namlich wenn bereits aufgrund dieser Auflistung sofort

ersichtlich ist, daB die Gegenstande nicht eine allgemeine

erfinderische Idee im Sinne von Regel 13.1 PCT
verwirklichen, z. B. wenn diesen Gegenstédnden kein Merkmal
oder nur ein unbedeutendes Merkmal gemeinsam ist.

Ein solcher einfacher Fall liegt aber bei der in Rede
stehenden Anmeldung nicht vor. Die Anmeldung bezieht sich
auf das Erfassen und Ubertragen von elektronischen
Informationen bei relativ zueinander verfahrbaren
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Bauteilen, insbesondere elektrischen Leitern, Teleskop-
auslegern von Kranen oder dergl. Die Aufgabe soll darin
bestehen, eine Ldsung anzugeben, mit der es méglich ist,
die Position eines Leiters relativ zu einem anderen Leiter
exakt erfassen zu kénnen und/oder an jedem Bereich des
elektrischen Leiters, z.B. des Teleskopauslegers, Energien
einem Verbraucher zu Verfigung zu stellen, wobei
gleichzeitig zusatzlich mit der gleichen Einrichtung
weitere Funktionen Gbernommen werden koénnen. Der genannten
Aufforderung ist nicht zu entnehmen, warum die dort
angegebenen zwei Erfindungen im Sinne der gestellten
Aufgabe nicht als Verwirklichung einer einzigen
allgemeinen erfinderischen Idee entsprechend Regel 13.1
PCT angesehen werden koénnen. Es gibt prima facie auch
keinen Grund, zu bezweifeln, daB diese Aufgabe durch beide
Erfindungen - insbesondere durch das beiden gemeinsame
Prinzip, némlich mittels Leiterbahnen an Kranauslegern
oder dergl. Informationen zu sammeln und/oder 2zu
transportieren - geldést wird.

Auch die in der genannten Aufforderung in Klammern
angefigten Angaben "Lange Messung" und "Daten Ubertragung"
kénnen nicht zur Klarung der Frage beitragen, worin im
vorliegenden Fall der VerstoB gegen das Erfordernis der
Einheitlichkeit der Anmeldung liegen soll. Es soll
offenbar mit diesen Angaben zum Ausdruck gebracht werden,
daB die Erfindungen verschiedenen Gattungen angehéren.
Trotz eines solchen Unterschiedes kénnten aber beide

Erfindungen so viele Merkmale gemeinsam haben, daB sie als

Verwirklichung einer einzigen allgemeinen erfinderischen
Idee angesehen werden kénnen.

Die Kammer vermag deshalb nicht festzustellen, ob die
Aufforderung zur Zahlung einer zusédtzlichen Gebihr zu
Recht ergangen ist. Da die Aufforderung somit unter
VerstoB gegen die Begrindungspflicht der Regel 40.1 PCT
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ergangen ist, kann sie nicht als rechtswirksam angesehen
werden.

Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:.
Die Rickzahlung der zusatzlichen Recherchengebiihr an die Anmelder

wird angeordnet.

Der Geschaftsstellenbeamte: . Der Vorsitzende:

P. Martorana E. Turrini
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