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Sachverhalt und Antrage

I. Die Anmelder haben am 25. Januar 1988 bei Europdischen
Patentamt die internationale Anmeldung PCT/EP 88/00051

eingereicht.

IT1. Die Zweigstelle in Den Haag des Europaischen Patentamts
hat als zustandige internatinale Recherchenbehérde (IRB)
den Anmeldern eine Aufforderung zur Zahlung von zehn
zusatzlichen Recherchengebihren vom 31. Mai 1988

zugestellt.

Sie vertritt die Auffassung, daB die internationale
Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit nicht
entspricht. Zur Begrindung wurden auBer einer erst-
genannten noch zehn zusatzliche Erfindungen in Anspruchs-
gruppen gegliedert aufgefihrt. AuBerdem wurden die
Anspriche 8 und 14 als undeutlich gefaBft bezeichnet.

IIT. Die Anmelder haben am 29. Juni 1988 vier der zehn
angeforderten zusatzlichen Recherchengebihren entrichtet,

und zwar fur folgende in der Aufforderung bezeichneten

Anspruchsgruppen:

Nr. 2: Patentanspriche 3 bis 5;

Nr. 8: Patentanspriiche 11, 12, 13, 15 und 14, soweit er
auf Anspruch 11 rickbezogen 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
Rickzahlung von drei der vier entrichteten zusatzlichen
Recherchengebithren und zwar fir die Anspruchsgruppen Nr.
8, 10 und 11.
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Hilfsweise beantragen sie die Riickzahlung der zusatzlichen
Recherchengebuhren nur fur die Anspruchsgruppen 10 und
11.

Im Widerspruchsschriftsatz machen die Anmelder im wesent-
lichen geltend, daB die mangelnde Einheitlichkeit der
Anspruchsgruppen 8, 10 und 11 nicht gemdaB Regel 40.1 PCT

‘begriindet worden sei. Die bloBe Aufzahlung von angeblich

nicht einheitlichen Anspruchsgruppen stelle keine Angabe
von Grinden fur die Feststellung der Nichteinheitlichkeit
im Sinne bisheriger Entscheidungen der Beschwerdekammern
des EPA dar, z. B. W 09/86, ABl. EPA 1987, 459.

Ferner vertreten die Anmelder sinngemdaB die Auffassung,
daB die Verschiedenheit oder Nichtkombinierbarkeit von
Merkmalen unterschiedlicher Anspriiche kein Kriterium fuar
deren Nichteinheitlichkeit sei. SchlieBlich weisen sie
darauf hin, daB den Ansprichen 3 bis 5 und 11 bis 19 die
gleiche Konzeption zugrundeliege, namlich eine Strémungs-
aufteilung auf eine Mehrzahl von Filterelementen in einem

Filtergerat vorzunehmen.

Entscheidungsgrinde

1.

00265

Der Widerspruch entspricht der Regel 40.2c) PCT.

Die Beschwerdekammern des EPA haben bereits mehrfach
entschieden, daB bei einem VerstoB gegen die Begriindungs-
pflicht der Regel 40.1 in Verbindung mit Regel 13.1 PCT
eine Aufforderung gemads Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1
PCT nicht als rechtswirksam angesehen werden kann; z. B.
W 04/85, ABl1. EPA 1987, 63. Die Rechtsunwirksamkeit der
Zahlungsaufforderung beschrankt sich dabei auf diejenigen

e/ enn



00265

3 W 19/88

Anspruchsgruppen fur die die Angaben in der ergangenen
Aufforderung nicht hinreichen, um im Sinne von Regel 40.1
PCT als "Grinde" anerkannt zu werden, die es erlauben, die
Feststellung der Nichteinheitlichkeit nachzuprifen, vgl.

W 08/87 (nicht veroffentlicht).

Die Anmelder haben die angeforderte zusatzliche
Recherchengebithr fir die Anspruchsgruppe Nr. 2 ohne
Widerspruch gezahlt und damit die geltend gemachte
Nichteinheitlichkeit gegeniber der Anspruchsgruppe Nr. 1
offensichtlich als begrindet anerkannt.

Dieser Beurteilung schlieBt sich auch die Kammer an. Es
liegt auf der Hand, daB die auf ein Verfahren und eine
Vorrichtung zum Filtrieren verunreinigter Flussigkeiten
mittels eines spezifischen Filterelementes einerseits und
auf ein Filtergerat mit konstruktiven Merkmalen betreffend
die Flissigkeitszufuhr, die Anordnung und den Aufbau einer
Filterpatrone andererseits, gerichteten Anspruchsgruppen
Nr. 1 bzw. 2 keine Erfindungen definieren, die eine
"einzige allgemeine erfinderische Idee" verwirklichen.
Denn die Verwendung eines speziellen Filtermaterials ist
unabhangig von der konstruktiven Ausgestaltung des
Filtergerits in dem es verwendet wird. Insoweit liegt hier
einer jener Sonderfalle vor, bei denen allein aus der
Aufzahlung der Anspruchsgegenstdnde die Nichteinheit-
lichkeit der Anmeldung ersichtlich wird (W 04/85, Punkt 3,
zweiter Absatz; ABl. EPA 1987, 67).

Die Zahlungsaufforderung hinsichtlich der Anspruchsgruppe
Nr. 2 ist somit rechtswirksam und zu Recht erfolgt.

Es bleibt somit im Rahmen des Hauptantrags der Anmelder 2zu

untersuchen, ob die IRB in der ergangenen Aufforderung die
Nichteinheitlichkeit der Anspruchsgruppen Nr. 8, 10 und 11
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untereinander sowie gegeniiber den Anspruchsgruppen Nr. 1
oder 2 derart begrundet hat, daB erkennbar ist, anhand
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lichkeit im einzelnen erfolgt ist.
Eine solche Begrindung fehlt aus den folgenden Grinden.

Die IRB-hat zwar zu Recht darauf -hingewiesen, daf im
Hinblick auf Regel 13.4 in Verbindung mit Regel 13.1 PCT
bei einem abhadngigen Anspruch einer internationalen
Anmeldung nicht schon aufgrund seiner formellen
Ruckbeziehung auf einen unabhdngigen Anspruch das
Erfordernis der Einheitlichkeit erfillt ist. Diese
Feststellung enthebt sie jedoch nicht ihrer Begrindungs-
pflicht. Dies umso weniger als gerade bei abhiangigen
Anspruchen in Folge ihrer Rickbeziehung der erste Anschein
eher fur die Einheitlichkeit der Erfindung oder Gruppe von

Erfindungen spricht.

Die Bemerkung in der Aufforderung der IRB, wonach die
Anspriche 3 bis 19 nicht als abhdngige Anspriche aufgefaBt
und somit nicht als zuldssig angesehen werden kénnen, ist
schon deshalb unverstandlich, weil Anspruch 3 als
unabhdngiger Anspruch formuliert ist.

Um eine Nichteinheitlichkeit innerhalb der teils von

Anspruch 2 und teils von Anspruch 3 abhidngigen Anspriiche 4
bis 19 zu begriinden, hitte es zumindest der Angabe
bedurft, welche unterschiedlichen Aufgaben nach Auffassung
der IRB jeweils den Gegensténden der vermeintlich nicht
einheitlichen Anspruchsgruppen zugrundeliegen und durch
welche Anspruchsmerkmale diese jeweils geldst sind.

Die IRB kennzeichnet indessen alle zehn Anspruchsgruppen
und somit auch die strittigen Gruppen 2, 8, 10 und 11 mit
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folgenden gleichen Worten: "Filtergerdt mit konstruktiven
Merkmalen". Es ist offensichtlich, daB eine identische
Kennzeichnung mehrerer Anspruchsgruppen nicht geeignet
ist, technische Unterschiede und als deren Folge das
Nichtvorhandensein einer "einzigen allgemeinen
erfinderischen Idee" verstandlich zu machen. Diese
Unterschiede missen aber dem Begriindungswortlaut selbst
entnehmbar sein. Es darf einem Anmelder nicht uberlassen
bleiben, MutmaBungen dariber anzustellen, welche der
offenbarten Anmeldungsmerkmale die IRB zur Kennzeichnung
unterschiedlicher "erfinderischen Ideen" herangezogen hat,
auf die sie ihre Feststellung der Nichteinheitlichkeit
stutzt.

Auch die weiteren in der Aufforderung der IRB enthaltenen
pauschalen Feststellungen, namlich die Merkmale der
Anspriuche 3 bis 19, stunden "in keinem engen technischen
Zusammenhang mit den Ansprichen 1 und 2" und die konstruk-
tiven Merkmale seien "verschieden, nicht kombinierbar und
als unabhidngige Erfindungen aufzufassen", lassen nicht
erkennen, welche Uberlegungen fur die getroffene

Enscheidung leitend waren.

Es miBte statt dessen fir jede Anspruchsgruppe verstand-
lich angegeben sein, welche Merkmale als "verschieden"
(gemeint ist wohl: nicht gleichwirkend) und welche
Merkmale als "nicht kombinierbar" angesehen werden, und
inwiefern die hierdurch definierten Erfindungen
voneinander technisch "unabhdngig" sind. Dabei ist bei
abhangigen Anspriichen zusatzlich anzugeben, weshalb trotz
formeller Riuckbeziehung durch deren Gegenstand keine
allgemeine erfinderische Idee verwirklicht wird; im
vorliegenden Fall z. B. weshalb die Anordnung und
Ausgestaltung des Hauptstrom- und des Nebenstromfilters
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gema Anspruch 11 und die Materialauswahl fiur das

Filterelement gemdB Anspruch 2 keiner gemeinsamen

Aus den vorstehend angegebenen Grinden stellen die
Ausfihrungen der IRB in der ergangenen Zahlungsauf-
forderung keine Begriindung der Nichteinheitlichkeit der

- Anspruchsgruppen Nr. 3 bis 11 gegeniiber der Anspruchs-

gruppe Nr. 2 im Sinne der Regel 40.1 PCT dar. Der
Zahlungsaufforderung fehlt insoweit die rechtliche

Grundlage. Sie ist somit auch hinsichtlich der strittigen

Anspruchsgruppen Nr. 8, 10 und 11 rechtlich unwirksam.

Drei der vier entrichteten zusatzlichen Recherchengebiihren

konnen deshalb nicht einbehalten werden.

i

Da dem Hauptantrag der Anmelder stattgegeben wird,

eribrigt es sich, auf deren Hilfsantrag einzugehen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Riickzahlung von drei zusadtzlichen Recherchengebithren wird

'angeordnet.
Der Geschaftsstellenbeante: Der Vorsitzende:
F.Klein ' K.Lederer
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