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Sachverhalt und Antrãge 

Am 10. März 1988 reichten die Anmelder die auf Tolane 

einer allgemeinen Forinel (I) sowie deren Verwendung in 

flussigkristallinen Phasen gerichtete Internationale Pa-

tentanineldung PCT/DE 88/00133 beim Deutschen Patentamt 

em. Das Europäische Patentamt war Bestimmungsamt im Sinne 

von Art. 2 (xiii) PCT. 

Am 28. Juni 1988 sandte das Europäische Patentamt als zu-

ständige Internationale Recherchenbehörde (IRB) an die An-

melder gemäl3 Art. 17(3) (a) und Regel 40.1 PCT eine Auf for-

derung zur Zahiung von zwei zusätzlichen Recherchenge-

bühren. Darin vertrat sie die Auffassung, dal3 die Anmel-

dung dem Erfordernis der Einheitlichkeit nicht entspreche, 

weil die Formulierung der Ansprüche wegen der zahlreichen 

Ausnahmebestimmungen (Disclaimer) und/oder der verschie-

denartigen Kombinationen der Bedeutungen der variablen 

Teile so kompliziert se!, daB Art. 6 PCT nicht mehr er-

füllt sei; dieser Artikel schreibe vor, daB die AnsprUche 

deutlich und knapp gefaBt sein müssen. Ubersichtlichkeit 

gehöre zu den Voraussetzungen für das Vorliegen einer klar 

umrissenen einzigen aligemeinen erfinderischen Idee; da 

sie hier fehie, müsse zwischen den folgenden Sachverhalten 
unterschieden werden: 

Ansprüche 1, 2, 5 bis 10 teilweise: 

Verbindungen der Forniel I, welche eine 2,3-Dihalogen-

1, 4-phenylengruppe enthalten; 

Ansprüche 1 bis 10 teilweise: 

Verbindungen der Forinel I, worin A3  und A4  unsubsti-
tuiertes 1,4-Phenylen bedeuten; 
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2 	W 24/88 

3. 	Ansprüche 1 bis 10 teilweise: 

Verbindungen der Formel I, worin eine der Gruppen A 3  

und A4  ein durch Halogen und/oder Nitril substituier -

tes 1,4-Phenylen bedeutet, mit Ausnahme der Verbin-

dungen, die unter Gegenstand 1 fallen. 

III. 	Die Anmeider haben daraufhin am 12. Juli 1988 die angefor - 

derten zusätzlichen Recherchengebuhren unter Widerspruch 

gemàB Regel 40.2(c) PCT entrichtet und zur Begründung im 

wesentlichen folgendes ausgeführt: 

Gegenstand der Erfindung seien Tolanderivate der For- 

mel (I) mit dem Strukturelement -A3 -CC-A4 -, einem Tolan-

baustein, worin A3  und A4  jeweils unabhängig voneinander 

unsubstituiertes oder em- oder mehrfach durch Halogen 

und/oder Nitril substituiertes 1,4-Phenylen bedeuten. Da 

alle Verbindungen der Formel (I) diesen Tolanbaustein ent-

halten, liege alien Verbindungen die gleiche erfinderische 

Idee zugrunde. Auf Grund der hervorragenden Eignung der 

neuen Verbindungen der Formel (I) als Komponenten flüssig-

kristalliner Phasen, insbesondere für die Verwendung in 

Mischungen basierend auf dem ECB-Effekt, liege ein em-

ziger Erfindungsgedanke vor, und die Aufteilung in drei 

verschiedene Einzeierfindungen je nach Substitutionsgrad 

der Phenylgruppen A 3  und A4  sei nicht gerechtfertigt. 

Entscheidungsgründe 

1. 	GemäI3 Art. 154(3) EPU sowie Art. 9 der Vereinbarung 

zwischen WIPO und EPA (AB1. EPA 1985, 320, 324) sind die 

Beschwerdekammern des EPA zustandig, über WidersprUche von 

Anmeidern gegh die Festsetzung zusätzlicher Recherchen-

gebühren un Rahinen von Art. 17(3)(a) PCT zu entscheiden. 
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Der Widerspruch entspricht Regel 40.2 (C) PCT; er 1st 
daher zulàssig. 

Die IRB hat die angeblich fehiende Einheitlichkeit damit 
begrundet, dai3 die Ansprüche wegen der zahireichen Dis-
claimer nicht kiar un Sinne von Artikel 6 PCT seien. Da 
Klarheit (Ubersichtlichkeit) zu den Voraussetzungen für 
das Vorliegen einer einzigen erfinderischen Idee gehãre, 
sei die Anineldung nicht einheitlich. 

Diese Auffassung halt einer tJberprüfung nicht stand: Die 
Karnmer hat bereits entschieden (Entscheidung W 31/88 "Be-
tablocker/Alcon" vom 9. November 1988; wird veröffent-
licht), daIs "a l'interieur de l'article 17 du PCT, la 
question de la clarte des revendications pour les besoins 
d'une recherche significative est bien séparee de la 
question de l'unité de l'invention et ces questions ne 
sont pas reliées entre elles a l'interieur de cet article" 
(W 31/88, Punkt 3 der Gründe, letzter Satz). Im Rahmen des 
Verfahrens vor der IRB nach Art. 17 PCT darf also fehiende 
Einheitlichkeit nicht mit mangelnder Kiarheit oder Uber-
sichtlichkeit der Anspruche begründet werden. 

Im Rahinen des genannten Verfahrens sieht Art. 17 PCT fer- 
ner für den Fall, daB (z. B.) die Klarheit der Ansprüche 
gewissen Mindestanforderungen nicht entspricht, lediglich 
die Móglichkeit vor, daB die IRB diesen Tatbestand in 
einer Erklarung feststellt und dem Anmelder sowie dem 
Internationalen Büro mitteilt, daB kein internationaler 
Recherchenberjcht erstelit wird. Die oben zitierte Ent-
scheidung W 31/88 hat sich hierzu auf den Wortlaut von 
Art. 17(2) (a) (ii) PCT bezogen, wonach eine soiche Móg-
lichkeit nur ?tr den extremen Fall vorgesehen ist, daB 

"... die Ansprüche ... den vorgeschriebenen Anforderungen 
so wenig entsprechen, daB eine sinnvolle Recherche nicht 
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4 	 W 24/88 

durchgeführt werden kann". Dagegen wurde entschieden, daB 
die IRB "n'a pas competence pour examiner les 

revendications et decider si elles satisfont aux exigences 

de l'article 6 du PCT" (W 31/88, Punkt 3, vorletzter 
Satz). 

Da die IRB im vorliegenden Fall ihre Zustàndigkeit mit der 

Feststellung überschritten hat, Art. 6 PCT sei nicht er-

füllt, so ist die Aufforderung zur Entrichtung zusàtz-

licher Recherchegebühren - ganz abgesehen von der hier 

unzulàssigen Verknüpfung von Einheitlichkeit und Kiarheit 
- schon aus diesem Grunde nicht rechtswirksarn und mul3 da-

her unter RUckzahlung der entrichteten zusàtzlichen Ge-
bühren aufgehoben werden. 

Ob die AnsprUche inäglicherweise tatsàchlich so unüber- 
sichtlich sind, daB eine Teilung der Anmeldung erforder-

lich ist, wird zu gegebener Zeit die materielle Prufung 

entscheiden. DaB jedoch jedenfalls keine UnUbersichtlich-
keit solchen Ausmaj3es vorliegt, daB eine sinnvolle 

Recherche nicht durchgeführt werden könnte, hat die IRE 

indirekt bereits selbst festgestellt; denn wenn sie in 

ihrer aufzuhebenden Aufforderung die Erstellung des in-
ternationalen Recherchenberichts für die "Gegenstände 2 

und 3" an die Bedingung geknüpft hat, daB hierfür zusätz-

liche Gebühren entrichtet werden, so muBte sie eine solche 
Erstellung für mäglich halten. 
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EntscheidungsfOrmel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Aufforderung zur Zahiung zusãtzlicher Recherche-

gebühren vom 28. Juni 1988 wird aufgehoben. 

Die Rückzahlung der entrichteten beiden zusàtzlichen 

Gebühren wird angeordnet. 

Der Geschãftsste11enbeante: 	Der Vorsitzende: 
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