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Sachverhalt und Antrãge 

I. 	Die Aninelderin hat am 5. Juni 1987 beim Deutschen Patent- 

amt die internationale Anmeldung PCT/DE 87/00258 einge-

reicht. 

II. 	Die Zweigstelle in Den Haag des Europäischen Patentaints 

hat als zuständige internationale Recherchenbehärde der 

Anmelderin eine Aufforderung zur Zahiung einer zusätz-

lichen Recherchengebühr vom 18. September 1987 zugestelit, 

in der sie die Auffassung vertritt, daS die internationale 

Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit nicht ent-

spricht. Zur Begründung werden folgende zwei Erfindungen 

in folgenden zwei Anspruchsgruppen aufgeführt: 

Patentansprüche 1-8: 

Vorrichtung zuin Messen von Spannungen; 

Patentansprüche 9, 10: 

Verfahren zum Aufbringen einer Beschichtung. 

Das Fehlen einer einzigen aligemeinen erfinderischen Idee 

für beide Anspruchsgruppen wird darin gesehen, da8 "der 

zweckmãige Zusammenhang zwischen dein Verfahren nach An-

spruch 9 und der Vorrichtung nach Anspruch 1" nicht gege-

ben sei, weil in der Beschreibung dieses Verfahren nur als 

besonders vorteilhaft und nicht als unbedingt auf diese 

Weise durchzuführen dargestellt ist. 

III. 	Die Anmelderin hat am 7. Oktober 1987 die für die An- 

sprüche 9 und 10 angeforderte zusätzliche internationale 

Recherchengebühr unter Widerspruch entrichtet und in ihrem 

Widerspruchsschriftsatz gleichzeitig auf die fehiende 

Stellungnahme zu den Ansprüchen 11 und 12 hingewiesen. Die 

Begrundung, daB die erforderliche Einheitlichkeit gegeben 
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sei, stützt sie auf Regel 13.2 i PCT. Da die in Anspruch 9 
beanspruchten Manahmen zu der im Anspruch 1 als wesent-
lich angegebenen Beschichtung führen, sei der unabhängige 
Anspruch 9 neben dent Erzeugnisanspruch 1 als ein besonders 
angepaBtes Verfahren zu dessen Herstellung zulassig. Der 
Sachverhalt, dais dieses Verfahren nicht das einzig Inäg-
liche sei, sei für die Frage der Einheitlichkeit nicht 
relevant. 

Entscheidungsgründe 

Der Widerspruch entspricht der Regel 40.2 c PCT. 

In der ergangenen Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher 
Recherchengebuhren sind über die Auflistung der Anspruchs-
gruppen hinaus auch explizit Gründe für die geltend ge-
machte Nichteinheitlichkeit genannt worden. Die Zahiungs-
aufforderung genügt daher Artikel 17 (3) a und der Regel 
40.1 PCT; vgl. auch W 04/85, AB1. EPA 1987, 63. 

3.1 	Getnà8 Regel 13.2 i PCT ist die nach Regel 13.1 PCT für 
eine Gruppe von Erfindungen notwendige einzige ailgeineine 
erfinderische Idee so auszulegen, daS sie insbesondere 
dann anzuerkennen ist, wenn das neben einem unabhängigen 
Erzeugnisanspruch unabhängig beanspruchte Verfahren zur 
Herstellung dieses Erzeugnisses "besonders angepal3t" ist. 
Zwar ist in den Vorschriften des PCT diese "besondere An-
passung" nicht weitergehend definiert, doch ist nach Auf-
fassung der Kanuner hierunter keinesfalls die von der IRB 
angeführte Zweckinä8igkeit oder Exklusivität zu verstehen. 
Insbesondere ist aus dent Begriff der "besonderen Anpas-
sung" nicht das Erfordernis herleitbar, daB das unabhängig 
beanspruchte Herstellungsverfahren die einzige technische 
Realisierungsinóglichkeit des Erzeugnisses sein inuB. Es 
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koinmt vielmehr darauf an, daS die unabhängig beanspruchten 

VerfahrenssChritte zumindestens dazu beitragen, daB die-

jenigen erfindungswesentlichen Strukturelemente des Er-

zeugnisses entstehen, die zum Erreichen der erfindungs-

gemäBen Zielsetzung notwendig sind. Es ist deshaib im fol- 

genden zu untersuchen, ob bei dem in Anspruch 9 bean-

spruchten Verfahren eine derartige besondere Anpassung an 

die im Anspruch 1 beanspruchte Vorrichtung vorliegt. 

	

3.2 	Die erfindungsgemäBe Zielsetzung, eine magnetoelastische 

Oberflãchenschicht des MeBobjekts einer MeBvorrichtung für 

mechanische Spannungen in haft- und kriechfester sowie 

vorspannungsloser Form zu schaffen, - vgl. die Beschrei-

bung, Seite 2, Zeilen 6-9 - wird durch die im kennzeich-

nenden Teil des Anspruchs 1 beanspruchte, auf das MeBob-

jekt aufgetragene Beschichtung aus magnetoelastischem Ma-

terial erreicht. Die Beschichtung gemáB Anspruch 1 ent-

steht zweifelsfrei durch die im Anspruch 9 beanspruchten 

Verfahrensschritte. Die in der Beschreibung of fenbarten 

Ausführungsarten des Aufbringens, d.h. Galvanisieren oder 

Plasmaspritzen, vgl. die Beschreibung Seite 7, Zeilen 3 

und 4, fuhren offensichtlich zu einer vorspannungslosen 

Schichtform, wobei darüberhinaus dern Fachmann implizit die 

Information gegeben ist, daB die gemáB Anspruch 9 dem Auf-

bringen vorangehende Herstellung einer Reliefstruktur auf 

der Oberfläche des Me8objekts zur Erhãhung der Haft- und 

Kriechfestigkeit der Beschichtung beiträgt. Aus den vor-

stehenden Grunden sieht die Kammer das Vorhandensein einer 

besonderen Anpassung des Anspruchs 9 an den Anspruch 1 im 

Sinne von Regel 13.2 i PCT als gegeben an. 

	

3.3 	Zwar ist das unaittelbare Verfahrensprodukt des Anspruchs 

9 erst Gegenstand des Anspruchs 2. Die im Anspruch 9 wei-

terhin beanspruchte teilweise Abtragung des magnetoelasti-

schen Materials auf dem Relief fuhrt nàmlich zu dem in An- 
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spruch 2 beanspruchten Streifeninuster. Doch beeintràchtigt 
dieser Umstand nicht die Eirtheitlichkeit. Das Streifen-
muster ist eine bestinunte Ausfuhrungsform der im Anspruch 
1 beanspruchten Beschichtung. Der Tatbestand, daB das be-
sonders angepaBte Verfahren nach Anspruch 9 über das Er-
zeugnis gemäB Anspruch 1 hinaus zu einer bestimmten Aus-
führungsform dieser selben Erfindung gemã8 Anspruch 2 
fuhrt, steilt die Einheitlichkeit der Ansprüche 1 und 9 
nicht in Frage. Da die Ansprüche 1 und 2 niiteinander em-
heitlich sind, ist somit mittelbar über den Anspruch 2 
auch die Einheitlichkeit der Ansprüche 1 und 9 gewähr-
leistet. 

4.1 	Nach Auffassung der Kamnier steilt der sachliche Inhalt des 
von der als internationale Recherchenbehörde handeinden 
Zweigstelle in Den Haag das Europäische Patentanits nicht 
erwähnten unabhängigen Verfahrensanspruchs 11 eine àqui-
valente Alternative zu den Verfahrensschritten geinäB An- 
spruch 9 dar. Die MaBnahmen gemä8 Anspruch 11 führen eben-
falls zum Gegenstand des Anspruchs 2. Die Aufrauhung der 
Oberfläche des Me6objekts vor dem Aufragen des magneto-
elastischen Schicht gemã8 Anspruch 11 erhöht entsprechend 
der Zielsetzung der Erfindung die Haft- und Kriechfestig-
keit der Beschichtung gemäB Anspruch 1. Die nach Anspruch 
11 hergestellte Rule und das nach Anspruch 9 freigelegte 
Relief stellen äquivalente Isolierungen zwischen den em-
zelnen magnetoelastischen Schichtstreifen des Streifen- 
musters nach Anspruch 2 dar. Somit trägt auch der Anspruch 
11 dazu bei, die erfindungswesentlichen Strukturinerkinale 
des Erzeugnisses nach Anspruch 2 und somit mittelbar auch 
nach Anspruch 1 herzustellen. Aus den vorstehenden Gründen 
ist die besondere Anpassung des Verfahrens nach Anspruch 
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11 an das Erzeugnis nach Anspruch 1 im Sinne von Regel 

13.2 i PCT und dainit die Einheitlichkeit des Anspruchs 11 

und des auf ihn rückbezogenen Anspruchs 12 mit dem An-

spruch 1 anzuerkennen. 

4.2 	Da Regel 13.2 i PCT nicht limitativ auszulegen ist, er- 

achtet es die Kamer für zu].ässig, im Rahmen der Einheit-

lichkeit gem&B Regel 13.1 PCT mit einem unabhãngigen An-

spruch für ein bestimiutes Erzeugnis gegebenenfalls auch 

zvei unabhängige Ansprüche für Verfahren zu verbinden, die 

jeweils zur Herstellung dieses Erzeugnis besonders ange-

paBt sind, insbesondere wenn beide Anpassungen als aqui- 
valente Alternativen technisch miteinander verknüpft 

sind. 

5. 	Aus den vorstehend in Punkt 3.1 bis 4.2 genannten Gründen 

ist die Kaminer überzeugt, daB die Ansprüche 1 bis 12 die 

gemäB Regel 13.1 PCT in Verbindung mit Regel 13.2 PCT er- 

forderliche Einheitlichkeit der Erfindung aufweisen. 

Daraus fólgt, daS die Aufforderung vom 18. September 1987 

zur Zahiung einer zusätz lichen Recherchengebühr nicht ge-

rechtfertigt war. 

Entscheidungsforael 

AUS diesen Grunden wird entschieden: 

Die Rückzahlung der von der Anmelderin entrichteten zusätzlichen 

Recherchengebühr wird angeordnet. 

Der Geschãftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

F.Klein 
	 K. Lederer 
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