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Sachverhalt und Antréage
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III.
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Die Anmelderin hat am 7. November 1991 beim
Deutschen Patentamt die internationale Anmeldung
PCT/DE 91/00 873 eingereicht.

Die Zweigstelle des Europdischen Patentamts in den Haag
hat als zustadndige internationale Recherchenbehorde (IRB)
die Anmelderin mit Mitteilung vom 19. Marz 1992 zur
Zahlung von drei zusatzlichen Recherchengebihren gemas
Artikel 17 (3) (a) PCT aufgefordert. ‘

Die IRB war der Auffassung, daB die Anmeldung den in der
Ausfuhrungsordnung festgelegten Anforderungen an die
Einheitlichkeit der Erfindung nicht entspreche.

Die IRB gab als Begrﬁnddng an, daB es sich aus dem Stand
der Technik gemaBf DE-A-2 503 279 ergebe, daB die im
Anspruch 1 genannte, der Erfindung zugrundeliegende
Aufgabe keine erfinderische Tatigkeit aufweise, daB die
ursprungliche einzige allgemeine erfinderische Idee, die
auch den Gegenstand der abhangigen Anspriche einschlieBe,
deshalb nicht mehr zuldssig sei, und daB somit erneut
festgestellt werden misse, ob die in den abhangigen
Anspriuchen genannten Merkmale technisch zusammenhéangen

bzw. zusammenwirken.
Dabei ergebe sich, daB jede der folgenden vier Anspfuchs-
gruppen ein eigenstdndiges Problem lése und damit eine

unterschiedliche erfinderische Idee verwirkliche:

1. Patentanspriche 1 bis 3: Arbeitstisch mit
Einbauabsaugnuten.
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2. Patentanspruche 4 bis 6: Einfassung mit
Wandelementen.

3. Patentanspruche 7 bis 9: Abdeckbleche fur
Absaugnuten.

4. Patentanspruche 10 bis 12: Sauganschluss.

Die Anmelderin hat mit Schreiben vom 14. April 1992,
eingegangen am 15. April 1992, unter Widerspruch nach
Regel 40.2 (c) PCT eine einzige zusatzliche Gebiithr
entrichtet und beantragt:

- daB nur die Anspruche 1 bis 3 und 10 bis 12

weiterverfolgt werden, und
- daB die zusdtzliche GebUhr zurickerstattet wird.

Zur Begrundung hat die Anmelderin im wesentlichen

folgendes geltend gemacht:

Es gehe aus der zitierten Druckschrift nicht hervor, daR
die gestellte Aufgabe in der Weise geldst werden koénne,

wie es im Anspruch 1 definiert sei.

Der Fachman muBte erfinderisch tatig werden, um heraus-
zufinden wie die bekannte Vorrichtung zur Lésung der. dem
Anmeldungsgegenstand zugrundeliegenden Aufgabe anzupassen

sei.

Die IRB habe in ihrer Mitteilung lediglich angegeben, daB
der Gegenstand gemaf Anspruch 1 nahegelegt sei, ohne

weitere Angaben darUber zu machen, aus welchen Teil der

-zitierten Druckschrift die relevante Offenbarung gezogen

werde. Deswegen mangele es der Aufforderung an einer

Begrundung.
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Entscheidungsgrunde
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Der Widerspruch entspricht der Regel 40.2 PCT; er ist

daher zulassig.
Grundlage dieser Entscheidung

Aus dem Inhalt des obigen Punktes VI folgt, daB die
giltigen Anspriiche 1 - 3 und 10 - 12 als Grundlage fur die
vorliegende Entscheidung dienen, nachdem der Anmelder auf

die Anspriche 4 - 9 verzichtet hat.
Einheitlichkeit der Anspruche

GemafR Artikel 15 (3) PCT wird die internationale Recherche
auf der Grundlage der Anspruche unter angemessener
Bericksichtigung der Beschreibung und der Zeichnungen

(falls vorhanden) durchgefuhrt.

Deswegen ist im wesentlichen der Gegenstand der Anspruche
in Betracht zu ziehen, um die Einheitlichkeit zum Zweck

der Recherche zu beurteilen.

Nach Regel 13.1 PCT darf sich die internationale
Anmeldung nur auf eine Erfindung oder eine Gruppe von
Erfindungen beziehen, die so zusammenhangen, daB sie eine

einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen. .
Einheitlichkeit "a priori"
Der Anspruch 1 bezieht sich auf eine Vorrichtung, die zu

einem bestimmten Zweck aus verschiedenen Teilen besteht

von denen keiner fakultativ ist, so daB dieser Anspruch

.nur eine einzige Erfindung enthalt. Diese Tatsache ist von

der IRB anerkannt worden.
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Die geltenden Anspruche 2, 3 und 10 bis 12 gehdren zu
derselben Kategorie wie der Anspruch 1; sie sind alle auf
dem Anspruch 1 positiv (ohne fakultativ oder unver-
bindliche Beziehung) rickbezogen, so daB gemaf der

Regel 6.4 a) PCT, jeder dieser Anspriche aﬁch die Merkmale
des Anspruchs - oder der Anspriche - enthdlt, auf welche
er ruckbezogen ist und folglich eine beschrankte Aus-
fuhrungsform der Vorrichtung gemdB dem Anspruch 1
definiert. Diese abhidngigen Anspriiche definieren
Ausfﬁhrungsformeh des Gegenstands des Anspruchs 1, die
somit zwangslaufig dieselbe allgemeine erfinderische Idee
verkorpern, die darin besteht, im Arbeitstisch vorgesehene

Nuten als Saugkanale zu verwenden.

Diese Anspriuche sind deswegen "a priori" zusammen mit dem

Anspruch 1 einheitlich.
Einheitlichkeit "a posteriori"

Wie durch die Entscheidung der GroBen Beschwerde-

kammer G 2/89 (ABl. EPU 1991, 166) bestatigt, kann das EPA
als IRB nach Artikel 17 (3) PCT eine zusatzliche Gebihr
verlangen, wenn es der Auffassung ist, daB die
internationale Anmelduné "a posteriori" keine Einheitlich-

keit der Erfindung aufweist.

Die IRB hat behauptet, daB die Aufgabé des Anspruchs 1
"a posteriori" keine erfinderische Tatigkeit aufwiese.

Auch wenn die Aufgabe der Erfindung zum Zweck der
Beurteilung der erfinderische Tatigkeit in Betracht
gezogen werden kann, ist diese allein nicht ausreichend,

um die "Erfindung" zu definieren.
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Die Behauptung, daB die zugrundeliegende Aufgabe des
Anspruchs 1 nicht erfinderisch sei, ist deshalb keine
hinreichende Begriindung der Uneinheitlichkeit

"a posteriori" der Gegenstande der Anspruche 1 - 3 und
10 - 12, welil sie keine Erklarung gibt, warum die im
Anspruch 1 vorgeschlagene Lésung dieser Aufgabe nicht

erfinderisch sein konnte.

3.6 Deswegen ist die Aufforderung zur Zahlung einer
zusatzlichen Gebihr fir die Recherche auf die in den
Anspriuchen 10 - 12 erwahnte Erfindung unbegrindet. Dem

Antrag auf Ruckzahlung der zusadtzlichen Recherchengebihr

ist daher stattzugeben.

Entscheidungsformel
Aus diesen Grunden wird entschieden:

Die Ruckzahlung der zusatzlichen gezahlten Recherchengebuhr wird

-angeordnet.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:
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