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Sachverhalt und Antrãge 

Die Anmelder haben am 25. Januar 1988 bei Europãischen 

Patentamt die internationale Anmeldung PCT/EP 88/00051 

eingereicht. 

Die Zweigstelle in Den Haag des Europäischen Patentamts 

hat als zuständige internatinale Recherchenbehörde (IRB) 

den Anmeldern elne Aufforderung zur Zahiung von zehn 

zusätzlichen Recherchengebühren vom 31. Mai 1988 

zugesteilt. 

Sie vertritt die Auffassung, daB die internationale 

Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit nicht 

entspricht. Zur BegrUndung wurden auBer einer erst-

genannten noch zehn zusàtzliche Erfindungen in Anspruchs-

gruppen gegliedert aufgefUhrt. AuBerdem wurden die 

Ansprüche 8 und 14 als undeutlich gefaBt bezeichnet. 

Die Aninelder haben am 29. Juni 1988 vier der zehn 

angeforderten zusätz lichen RecherchengebUhren entrichtet, 

und zwar für folgende in der Aufforderung bezeichneten 

Anspruchsgruppen: 

Nr. 2: 	Patentansprüche 3 bis 5; 

Nr. 8: 	Patentansprüche 11, 12, 13, 15 und 14, soweit er 

auf Anspruch 11 ruckbezogen ist; 

Nr. 10: 	Patentanspruch 16; 

Nr. 11: 	PatentansprUche 17, 18, 19. 

Am gleichen Tag haben die Anmelder schriftlich Widerspruch 

nach Regel 40.2 c) PCT eingelegt. Sie beantragen die 

RUckzahlung von drei der vier entrichteten zusätzlichen 

Recherchengebühren und zwar für die Anspruchsgruppen Nr. 

8, 10 und 11. 
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2 	 W19/88 

Hilfsweise beantragen sie die Rückzahlung der zusätzlichen 

Recherchengebühren nur für die Anspruchsgruppen 10 und 

11. 

IV. 	Im Widerspruchsschriftsatz machen die Anmelder mi wesent- 

lichen geltend, daB die mangelnde Einheitlichkeit der 

Anspruchsgruppen 8, 10 und 11 nicht gemäB Regel 40.1 PCT 

begrundet worden sei. Die blcJ3eAufzählung von angeblich 
nicht einheitlichen Anspruchsgruppen stelle keine Angabe 
von Gründen für die Feststellung der Nichteinheitlichkeit 

im Sinne bisheriger Entscheidungen der Beschwerdekaniniern 

des EPA dar, z. B. W 09/86, AB1. EPA 1987, 459. 

Ferner vertreten die Anmelder sinngemäi3 die Auffassung, 
daB die Verschiedenheit oder Nichtkombinierbarkeit von 

Merkmalen unterschiedlicher Ansprüche kein Kriterium für 
deren Nichteinheitlichkeit sei. SchlieBlich weisen sie 
darauf hin, daB den Ansprüchen 3 bis 5 und 11 bis 19 die 

gleiche Konzeption zugrundeliege, nänilich eine Stróniungs-

aufteilung auf eine Mehrzahl von Filterelementen in einem 

Filtergerät vorzunehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Widerspruch entspricht der Regel 40.2c) PCT. 

Die Beschwerdekaminern des EPA haben bereits niehrfach 

entschieden, daB bei einem VerstoB gegen die Begründungs-
pflicht der Regel 40.1 in Verbindung mit Regel 13.1 PCT 

eine Aufforderung geniäB Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 

PCT nicht als rechtswirksam angesehen werden kann; z. B. 

W 04/85, AB1. EPA 1987, 63. Die Rechtsunwirksanikeit der 

Zahlungsaufforderung beschrànkt sich dabei auf diejenigen 
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AnspruchsgrUppefl für die die Angaben in der ergangenen 

AufforderUng nicht hinreichen, urn iiii Sinne von Regel 40.1 

PCT als "Gründe" anerkannt zu werden, die es erlauben, die 

Feststellung der Nichteinheitlichkeit nachzuprüfen, vgl. 

W 08/87 (nicht veräffentlicht). 

Die Anmelder haben die angeforderte zusätzliche 

RecherchengebUhr für die Anspruchsgruppe Nr. 2 ohne 

Widerspruch gezahit und dainit die geltend gemachte 

Nichteinheitlichkeit gegenüber der Anspruchsgruppe Nr. 1 

offensichtlich als begründet anerkannt. 

Dieser Beurteilung schlieSt sich auch die Kammer an. Es 

liegt auf der Hand, daB die auf ein Verfahren und eine 

Vorrichtung zurn Filtrieren verunreinigter Flüssigkeiten 

mittels eines spezifischen Filterelernentes einerseits und 

auf ein Filtergerät mit konstruktiven Merkmalen betref fend 

die Flüssigkeitszufuhr, die Anordnung und den Aufbau einer 

Filterpatrone andererseits, gerichteten Anspruchsgruppen 

Nr. 1 bzw. 2 keine Erfindungen definieren, die eine 

"einzige ailgemeine erfinderische Idee" verwirklichen. 

Denn die Verwendung eines speziellen Filtermaterials ist 

unabhängig von der konstruktiven Ausgestaltung des 

Filtergerats in dem es verwendet wird. Insoweit liegt hier 

einer jener Sonderfälle vor, bei denen allein aus der 

Aufzählung der Anspruchsgegenstände die Nichteinheit-

lichkeit der Anmeldung ersichtlich wird (W 04/85, Punkt 3, 

zweiter Absatz; AB1. EPA 1987, 67). 

Die Zahlungsaufforderung hinsichtlich der Anspruchsgruppe 

Nr. 2 ist soxnit rechtswirksarn und zu Recht erfolgt. 

Es bleibt somit im Rahmen des Hauptantrags der Anmelder zu 

untersuchen, ob die IRB in der ergangenen Aufforderung die 

Nichteinheitlichkeit der Anspruchsgruppen Nr. 8, 10 und 11 
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untereinander sowie gegenUber den Anspruchsgruppen Nr. 1 

oder 2 derart begründet hat, daB erkennbar 1st, anhand 

weicher Sachverhaite die Feststeiiung der Nichte1nh1t-

lichkeit im einzelnen erfolgt ist. 

Eine soiche Begründung fehlt aus den folgenden Gründen. 

DiTRBhat zwar zu Recht darauf -hingewiesen,-  daB irn 

Hinblick auf Regel 13.4 in Verbindung mit Regel 13.1 PCT 

bei einem abhangigen Anspruch einer internationalen 

Anmeldung nicht schon aufgrund seiner forniellen 

RUckbeziehung auf einen unabhängigen Anspruch das 

Erfordernis der Einheitlichkeit erfüllt 1st. Diese 

Feststellung enthebt sie jedoch nicht ihrer Begründungs- 

pflicht. Dies umso weniger als gerade bei abhängigen 

AnsprUchen in Folge ihrer Rückbeziehung der erste Anschein 

eher für die Einheitlichkeit der Erfindung oder Gruppe von 

Erfindungen spricht. 

Die Bernerkung in der Aufforderung der IRB, wonach die 

Ansprüche 3 bis 19 nicht als abhängige AnsprUche aufgefaI3t 

und sornit nicht als zulässig angesehen werden können, 1st 

schon deshaib unverstãndlich, well Anspruch 3 als 

unabhängiger Anspruch formuliert 1st. 

Urn eine Nichteinheitljchkejt innerhalb der teils von 

Anspruch 2 und teils von Anspruch 3 abhàngigen Ansprüche 4 

bis 19 zu begrUnden, hätte es zumindest der Angabe 

bedurft, weiche unterschiedlichen Aufgaben nach Auffassung 

der IRB jeweils den Gegenstanden der verrneintlich nicht 

einheitlichen Anspruchsgruppen zugrundeliegen und durch 

weiche Anspruchsrnerkmale diese jeweils geläst sind. 

Die IRB kennzeichnet indessen alle zehn Anspruchsgruppen 

und sornit auch die strittigen Gruppen 2, 8, 10 und 11 nit 
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folgenden gleichen Worten: "Filtergerät mit konstruktiven 

Merkmalen". Es ist offensichtlich, daB eine identische 

KennzeichnUflg inehrerer Anspruchsgruppen nicht geeignet 

ist, technische Unterschiede und als deren Folge das 

Nichtvorhandensein einer "einzigen aligeineinen 

erfinderischen Idee" verstãndlich zu machen. Diese 

Unterschiede niüssen aber dem Begründungswortlaut selbst 

entnehmbar sein. Es darf einem Aninelder nicht überlassen 

bleiben, MutmaBungen darüber anzustellen, weiche der 

of fenbarten Annieldungsinerkinale die IRB zur Kennzeichnung 

unterschiedlicher "erfinderischen Ideen" herangezogen hat, 

auf die sie ihre Feststellung der Nichteinheitlichkeit 

stützt. 

8. 	Auch die weiteren in der Aufforderung der IRB enthaltenen 

pauschalen Feststellungen, nämlich die Merkmale der 

AnsprUche 3 bis 19, stünden " in keinem engen technischen 

Zusammenhang mit den Ansprüchen 1 und 2" und die konstruk-

tiven Merkmale seien "verschieden, nicht kombinierbar und 

als unabhängige Erfindungen aufzufassen", lassen nicht 

erkennen, weiche Uberlegungen für die getroffene 

Enscheidung leitend waren. 

Es inüBte statt dessen für jede Anspruchsgruppe verständ-

lich angegeben sein, weiche Merkinale als "verschieden" 

(geineint ist wohi: nicht gleichwirkend) und weiche 

Merkinale als "nicht koinbinierbar" angesehen werden, und 

inwiefern die hierdurch definierten Erfindungen 

voneinander technisch "unabhãngig" sind. Dabei ist bei 

abhängigen Ansprüchen zusätzlich anzugeben, weshalb trotz 

forineller Rückbeziehung durch deren Gegenstand keine 

ailgemeine erfinderische Idee verwirklicht wird; un 

vorliegenden Fall z. B. weshaib die Anordnung und 

Ausgestaltung des Hauptstrom- und des Nebenstromfilters 

00265 	 . . ./ . I S 



6 	W 19/88 

gemäB Anspruch 11 und die Materialauswahl für das 

Filterelentent gemäl3 Anspruch 2 keiner gemeinsanen 
_._.1___. er.L iL1ueLiseI1u iue ULI..LUULWLtIL iii. 

Aus den vorstehend angegebenen Gründen stellen die 

Ausführungen der IRB in der ergangenen Zahlungsauf-

forderung keine Begründung der Nichteinheitlichkeit der 

Anspruhsgruppn Nr. 3bis ltgegenUber der Anspruchs-

gruppe Nr. 2 im Sinne der Regel 40.1 PCT dar. Der 

Zahlungsaufforderung fehit insoweit die rechtliche 

Grundlage. Sie ist somit auch hinsichtlich der strittigen 

Anspruchsgruppen Nr. 8, 10 und 11 rechtlich unwirksain. 

Drei der vier entrichteten zusätzlichen Recherchengebühren 

kônnen deshaib nicht einbehalten werden. 

Da dem Hauptantrag der Anmelder stattgegeben wird, 

erübrigt es sich, auf deren Hilfsantrag einzugehen. 

Entsche idungs formel 

Aus diesen GrUnden wird entschieden: 

Die Rückzahlung von drei zusätzlichen Recherchengebühren wird 

angeordnet. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

F.Klein 	 K. Lederer 
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