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Leitsalz I Headnote I Sommaire 

In der Aufforderung zur Zahiung zustzlicher Recherchengebflhren nach 
Artikel 17 (3) a PCT sind die Grflnde fUr die Festetellung anzugeben, 
dal3 die internationale Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit 
der Erfindung nicht entspricht. Eine Aufzählung der in der Anmeldung 
enthaltenen Erfindungen genUgt dann nicht, wenn der Aninelder allein 
dieser Aufzählung nicht entnehmen kann, daB in seiner Anmeldung 
nicht eine einzige aligemeirie erfinderische Idee im Sinne der Regel 
13.1 PCT verwirklicht ist. 
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G E K U R Z T E F A S S U N G 

Sachverhalt und Antrge 

Der Anmelder hat eine internationale Anmeldung fUr eine 
Erfindung eingereicht. Die Arimeldung enth1t 45 AnsprUche. 

Die Zweigstelle in Den Haag des Europischen Patentanits hat 
dem Vertreter des Anmelders eine Aufforderung zugestelit, in 
der die internationale Recherchenbehörde die Auffassung 
vertritt, daB die internationale Anmeldung dem Erfordernis 
der Einheitlichkeit nicht entspricht. Zur BegrUndung werden 
zehn Erfindungen saint den ma3gebenden AnsprUchen aufge-
fUhrt. 

In der Aufforderung heii3t es dann weiter, dal3 die inter-
nationale Recherchenbehörde den internationalen Recherchen- 
bericht fUr die Teile der internationalen Anmeldung er-
stelle, die sich auf nherbezeichnete AnsprUche der 
Erfindung beziehen. FUr die Ubrigen Teile der 
internationalen Armieldung werde der internationale 
Recherchenbericht nur ersteilt, wenn zusätzliche GebUhren 
entrichtet werden. Die fUr die Recherche Uber jede 
zusätzliche Erfindung zu entrichtende GebUhr betrage 2 095 

DM. Der Gesamtbetrag der zustz1ichen GebUhren belaufe sich 
auf 18 855 DM. Der Anmelder werde aufgefordert, innerhaib 
von 30 Tagen seit dem in der Aufforderung genannten 
Absendedatum den angegebenen Betrag zu entrichten. 

Der Vertreter des Anmelders entrichtete daraufhin fUnf 

weitere Recherchengebflhren im Gesamtbetrag von 10 475 DM. In 
einem besttigten Fernschreiben fUhrte der Vertreter aus, 
daB diese GebUhren fUnf weitere Erfindungsgruppen abdeckten. 
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Aber auch die weiteren AnsprUche seien abgedeckt, da diese 
mit den vorhergehenden einheitlich seien. Worin die Einheit-
heitlichkeit zu sehen sei, legte der Anmelder im einzelnen 
dar. 

Falls die Recherchenbehörde seine AusfUhrungen nicht aner-
kenne und dantit semen Widerspruch ablehnen soilte, bean-
trage er, hilfsweise fUnf andere Anspruchsgruppen zu 
prUfen. 

IV. In einem Telefongespräch mit der Zweigstelle Den Haag des 
Europischen Patentamts erk1rte der Vertreter des Arunel-
ders, daB die fUnf zusätzlichen Gebhren fUr die in seinem 
Hilfsantrag genannten Anspruchsgruppen bestimmt seien und 
gab zu erkennen, daI3 seine Eingabe als Widerspruch gemäl3 
Regel 40.2.c PCT anzusehen sei. Diese Erklrungen wurden dent 
Vertreter des Anmelders mit einer Mitteilung bestätigt. Es 
wurde ihin weiter mitgeteilt, daB die Akte der Technischen 
Beschwerdekainmer zur Entscheidung vorgelegt worden sei. Der 
Aninelder hat im Widerspruchsverfahren vor der Kammer keine 
Erklärung abgegeben. 

EntscheidungsgrUnde 

Der Widerspruch ist gemä8 Regel 40.2.c PCT zulässig, da der 
Anmelder die zustzlichen GebUhren unter Widerspruch gezahit 
und er seinem Widerspruch eine BegrUndung beigefUgt hat, daB 
die internationale Anxneldung das Erfordernis der Einheit-
lichkeit der Erfindung erfUlle. 

Der Widerspruch ist begrUndet, da dem Anmelder keine rechts-
wirksame Aufforderung gem18 Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe a 
PCT zur Zahlung zustzlicher GebUhren zugesteilt worden ist. 

Die Recherchenbehörde hat dem Anmelder zwar eine vordruck-
mäBige Aufforderung gemä8 Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe a 
PCT und Regel 40.1 PCT zugesteilt; diese Aufforderung ent- 
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hielt jedoch keine ausreichende BegrUndung fUr die Feststel-
lung der internationalen Recherchenbehörde, daS die inter-
nationale Anineldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit der 
Erfindung nicht entspreche. In den Vordruck war in dem 
Freiraum, der fUr die BegrUndung unter Angabe der 

maI3geblichen AnsprUche fUr jede Erfindung vorgesehen ist, 
lediglich der Hiriweis enthalten: "siehe Blatt 2". Auf diesem 
Blatt 2 waren die oben unter II. genannten zehn Erfindungen 
saint den jeweiligen Anspruchsgruppen listenartig aufgefUhrt. 
Weitere AusfUhrungen zur Begrlindung enthielt die 
Aufforderung nicht. 

3. 	Nach Regel 40.1 PCT sind in der Aufforderung gemäl3 Artikel 
17 Absatz 3 Buchstabe a PCT die GrUnde fUr die Feststellung 
anzugeben, dat3 die internationale Anmeldung dem Erfordernis 
der Einheitlichkeit der Erfindung nicht entspricht. Auch die 
Richtlinien fUr die internationale Recherche nach den PCT 
von 18. lvember 1977 weisen in Kapitel VII. 2 darauf hin, 
daB die Aufforderung die Grflnde, aus denen die interna-
tionale Anmeldung als nicht einheitlich erachtet wird, 
spezifizieren und die einzelnen Erfindungen angeben nuB. Die 
Aufforderung enthlt lediglich die Angabe der einzelnen 
Erfindungen, jedoch keine Begrflndung, waruni die 

internationale Recherchenbehörde diese nach ihrer Auffassung 

einzelnen Erfindungen fUr nicht einheitlich halt. Damit 
erfUilt die Aufforderung nicht die Erfordernisse der Regel 
40.1 PCP. Die Angabe von Grflnden in einer Aufforderung gemä8 
Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe a PCT und Regel 40.1 PCT ist 
aber ein so wesentliches Erfordernis, daB eine Aufforderung 
ohne Begrflndung nicht als rechtswirksarn angesehen werden 

kann. Die BegrUndung soil den Anmelder und in Fall eines 

Widerspruchs der Rechtsmittelinstanz die NachprUfung 
ermöglichen, ob die Forderung zusätzlicher Gebflhren wegen 
Nichteinheitlichkeit der Erfindung gerechtfertigt ist. Die 
BegrUndung mul3 daher die tragenden Erwägungen fUr die 
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Feststellung der Nichteinheitlichkeit in iogischer 

GedankenfUhrung enthalten. 

Die GrUnde mflssen fUr den Arirnelder zurnindest erkennen 
lassen, welche Uberlegungen Or die Entscheidung maBgebend 
waren. In einfachen Fallen mag es durchaus ausreichend sein, 
dal3 zur BegrUndung der &ichteinheitlichkeit die Gegenstande 
der Anmeldung lediglich aufgezählt werden, namlich wenn 
bereits aus der Aufzahlung ohne weiteres ersichtlich ist, 
daB in der Anmeidung nicht eine einzige aligemeine er-
finderische Idee irn Sinne der Regel 131 PCT verwirklicht 
ist. Urn einen soichen einfachen Fall handelt es sich hier 
jedoch nicht. Die Erfindung betrif ft eine Vorrichtung zurn 
Wärrne- und Stoffaustausch zwischen zwei oder mehr strömungs-
fahigen Medien. Nach der Aufgabe soil die Vorrichtung so 
ausgebildet werden, daB sich die Räume, durch die die ver-
schiedeneri Medien durchgefUhrt werden, leicht gegeneinander 
abdichten lassen und dal3 die Medien durch die Vorrichtung 
nicht nur getrennt voneinander durchgefUhrt, sondern in ihr 
auch rniteinander reagieren können. Die Aufforderung 1äl3t 
nicht erkennen, warum die dort aufgezahlten zehn Erfindungen 
im Sinne der gesteilten Aufgabe nicht als Verwirklichung 
einer einzigen aligemeinen erfinderischen Idee im Sinne der 
Regel 13.1 PCT angesehen werden können. Weder der Anmelder 
noch die Kammer vernSgen daher festzustelien, ob die Auf-
forderung zur Zahiung zusätzlicher GebUhren zu Recht er-
gangen ist. Da die Aufforderung somit unter VerstoB gegen 
die BegrUndungspflicht der Regel 40.1 in Verbindung mit 
Regel 13.1 PCT ergangen ist, kann sie nicht als rechts-
wirksarn angesehen werden. 1st aber die Aufforderung zur 
Zahiung rechtsunwirksarn, so hat der Anmelder die zusatz-
lichen GebUhren ohne rechtiichen Grund entrichtet. Er kann 
sie deshaib zurUckveriangen. 
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Entscheidungsforme 1 

Aus diesen GrUnden wird entschieden: 

Die RUckzahlung der vom Anmelder entrichteten fUnf zusätzlichen 

GebUhren wird angeordnet. 

Der Geschäftsstellenbeamte 	Der Vorgjtzende 

B A Norman 
	

C Naus 
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