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Sachverhalt und Antrãge 

Die Anmelder haben die internationale Anmeldung 
PCT/EP 90/02 276 eingereicht. 

Die Zweigstelle in Den Haag des Europãischen Patentamts 
(EPA) hat ais zustàndige internationale Recherchenbehôrde 
(IRB) den Anmeldern mit Mitteilung vom 13. Mai 1991 eine 
Aufforderung gemâB Artikel 17 (3) (a) und Regel 40.1 PCT 
zur Zahiung zusâtzlicher Recherchengebuhren zugesteilt. 
Die IRB vertritt die Auffassung, daB die internationale 
Aiuneldung dein Erfordernis der Einheitlichkeit nicht 
entspreche. Zu Begründung wurde ausgeführt: 

"Die im unabhángigen Anspruch 1 genannte, der 
Erfindung zugrunde liegende Aufgabe weist of f en-
sichtiich keine erfinderische Tãtigkeit auf gegenüber 
dein Stand der Technik, die bekannt ist aus: 

EP-A-081 605 
GB-A-i 068 610 
Wohlfahrt & Buschow: "Ferromagnetic Materials" 
1988, Elsevier Science Publishers, Amsterdam 
Seiten 108, 109 

Die ursprungliche einzige aligemeine erfinderische 
Idee, die auch die Gegenstande der abhãngigen 
Ansprüche einschlieSt, ist deshaib nicht mehr 
anwes end. 

Dabei ergibt sich die folgende neue Einordnung unter 
verschiedenen Sachverhalten: 

A. Konstruktive MaBnahmen hinsichtlich des Gegen-
standes im Anspruch 1: Ansprüche 2-18; 28-44 
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Verdràngerpumpe: Ansprüche 19-21 

Ventile: Ansprüche 22-24 

Nechanische Kupplungen und/oder Breinsen: 

Anspruch 25 

-. - 	E. 	Elektrische Schaltapparate: Ansprüche 26, 27 

Diese Gegenstãnde, von denen jeder eine unterschied-

liche erfinderische Idee verwirklicht, stellen zwar 

Ausführungsformen einer Arbeitsvorrichtung dar, die 

ángetrieben ist von einem in Anspruch 1 genannten 

Magnetantrieb, der aber nicht mehr als Bindeglied 

gilt zuin Verwirklichen eines einzigen ailgemeinen 

erfinderischen Konzepts. 

Zusamnienfassend wird mangelnde Einheitlichkeit fest- 

gesteilt zwischen folgenden Gegenständen: 

Ansprüche 1-18 und 28-44 

Ansprüche 19-2 1 

Ansprüche 22-24 

Anspruch 25 

Ansprüche 26, 27 

Der Teilrecherchenbericht wird für die zuerst in den 

Patentansprüchen erwâhnte Erfindung erstelit (Gegen-

stand A)." 

III. 	Die Anmelder haben am 7. Juni 1991 Widerspruch nach 

Regel 40.2 (C) PCT eingelegt und rechtzeitig die 

zusãtz lichen Recherchengebühren entrichtet. 
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4 
- 	Sie beantragten die Rückzahlung der zusätzlichen 

Recherchengebühren und führten zur Begründung ihres 
Widerspruchs sinngemãB folgendes aus: 

Die Merkmalskoinbination des geltenden Anspruchs 1 
iieBe sich nicht in naheliegender Weise aus dern 
entgegengehaltenen Stand der Technik nach EP-A-
081 605, GB-A-i 068 610 und Wohifahrt & Buschow 
1988, Seiten 108 und 109 ab].eiten, zumal diese 
Entgegenhaltungen den Fachmann in vãilig unter- 

-- 	 schiedliche Richtungen wiesen. 

Im übrigen iuüsse für das Erfordernis der Regel 13.1 
PCT nicht die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe, 
sondern die Lôsung geinã8 der Merkinaiskoinbination des 
Anspruchs 1 erfinderische Tätigkeit aufweisen. 

Die vorliegende internationale Anmeldung erfülle das 
Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung. 

Entscheidungsgründe 

Der Widerspruch ist zulãssig. 

In ihrer Entscheidung G 1/89 (AB1. EPA 1991, 155) hat die 
Groe Beschwerdekainnier festgestellt, daB das EPA in seiner 
Funktion als IRB in eindeutigen Fallen nach Artikel 17 (3) 
(a) PCT eine vorlàufige Prüfung auf Neuheit und erf in-
derische Tãtigkeit durchführen und weitere Recherchen-
gebühren verlangen kônne, wenn der internationalen 
Aruneldung die Eirtheitlichkeit "a osteriori" fehie. 
Angesichts der Tatsache, daB bei einem soichen Verfahren 
die Anmeider keine Gelegertheit zur Stellungnahine erhalten, 
wird einpfohlen, bei der Beurteilung von Neuheit und 
erfinderischer Tâtigkeit Zuruckhaltung zu üben und in 
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Grenzfãllen nicht davon auszugehen, daB eine Anmeldung das 
Erfordernis der Einheitiichkeit der Erfindung wegen 
inangeinder Neuheit oder erfinderischer Tätigkeit nicht 
erfülle. 

Abgesehen von offensichtlichen Sachverhalten bedarf es 
aber einer deutlichen und ausreichenden Begründung in der 
Aufforderung zur Zahiung, so daB es den Anmeldern mögiich 
ist, den zum Einwand der Uneinheitlichkeit führenden 
Uberlegungen der IRB ohne Schwierigkeiten folgen zu 
können. 

GemãB Argument 1 im vorstehenden AlDschnitt III haben die 
Anmelder trotz des irreführenden Hinweises auf das Fehien 
erfinderischer Tätigkeit in der Aufgabenstellung (vgl. 
111.2) möglicherweise auch aufgrund der Kategorien (Y) der 
zitierten Dokuinente erkannt, daB die IRB wegen des Fehiens 
erfinderischer Tätigkeit für den Gegenstand des 
Anspruchs 1 aufgrund von drei Dokumenten keine genieinsame 
erfinderische Idee für die Ansprüche feststellen konnte. 

Entgegen diesem Argument ist die Kainmer der Uberzeugung, 
daB das Fehien erfinderischer Tàtigkeit für den Gegenstand 
des Anspruchs 1 ausgehend von der in der vorliegenden 
Anmeldung zum Oberbegriff genannten GB-A-i 068 610 und den 
mi Recherchenbericht bezeichneten Steilen der EP-A-81 605 
bei Berücksichtigung des durch das Fachbuch "Ferromagnetic 
Materials" (insbesondere Tafel 17) beiegten aligemeinen 
Fachwissens und der in der Beschreibung definierten 
Aufgabe auch ohne weitere Ausführungen kiar erkennbar 
ist. 

Die EP-A-81 605 schlãgt ebenfalis wie die vorliegende 
Anmeldung vor, zur Verringerung des Bauvolumens eines 
Magnetantriebs für den Hubanker moderne Magnetmaterialien, 
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- 	insbesondere SECO (Selten-Erden-Cobalt), mit guten 
inagnetischen Eigenschaften zu verwenden. 

Tafel 17 des Fachbuches "Ferromagnetic Materials" zeigt, 

daB beispielsweise RES 190 (SmC05) bzw. REC 26 (Sin [Co, 

Fe, Cu, Zr]7) Energieprodukte BHinax von 154 bzw. 215 kJm' 3  
und Remanenz-Induktionen Br von 0,89 bzw. 1,08, also die 

urn Anspruch 1 geforderten Mindestwerte ergeben. 

Nach Rege]. 40.1 PCT 1st die IRB verpf].ichtet, die Gründe 
für die Feststellung anzugeben, aus denen die Anmeldung 

nách ihrer Auffassung das Erfordernis der Einheitlichkeit 

der Erfindung nicht entspreche. Dies bedeutet, daB in 
a posteriori-Fállen nicht nur die Gründe anzugeben sind, 
aus denen der ursprüngliche, un Hauptanspruch definierte 

allgemeine Gedanke nicht neu oder erfinderisch sei, 

sondern auch, waruiu nach Wegfall dieses a].lgemelnen 
Gedankens zwischen bestinunten Arisprüchen oder Anspruchs-

gruppen keine Einheitlichkeit mehr bestehe, falls dies 

nicht aus dem Wortlaut soicher Ansprüche heraus ohne 
weiteres klar ersichtlich 1st. 

Es bleibt somit urn Rahinen des Antrags der Anmelderin auf 

Rückzahlung der Recherchengebühren zu untersuchen, ob die 

IRB auch bei Wegfal]. des Anspruchs 1 die Nichteinheitlich-

keit der Anspruchsgruppen A bis E derart begründet hat, 

daB erkennbar 1st, anhand welcher Sachverhalte die Fest-

stellung der Nichteinheitlichkeit urn einzelnen erfolgt 
ist. 

Der Hinweis der IRB auf die "ursprüngliche einzige 

ailgemeine erfinderische Idee" in Verbindung mit den 

Anspruchsgruppen A bis E setzt voraus, daB lediglich das 

urn Anspruch 1 definierte Lôsungsprinzip als gemeinsames 

Konzept in Frage kãme. 
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Obwohl sich die Anspruchsgruppen B bis E auf für bestinunte 
Ariwendungsfâlle ausgestattete Magnetantriebe beziehen urid 
auch für solche Anwendungen spezifische konstruktive 
Merkmale enthalten, folgt daraus allein noch nicht, daB 
diese Anspruchsgruppen der Einheitlichkeit entbehren 
inüssen. Es ist jedenfalls prinzipiell nicht auszu- 
schlieBen, daB sie gemeinsame erfinderische Merkinale 
enthalten, die für inehrere Anwendungsfàlle geeignet sind. 

Auch die nicht veröffentlichte Entscheidung W 10/89 stellt 
in den Abschnitten 6 und 7 kiar, daB der Wegfall eines 
übergeordneten unabhangigen Anspruchs abhângige Ansprüche 

- 	 nicht autoinatisch ohne eine einzige ailgeineine 
C erfinderische Idee 

Im vorliegenden Fall beinhaltet die Anmeldung weitere 
Konzepte wie z. B. die bausteinartige kundenspezifische 
Gestaltbarkeit (vgl. Seite 11, Zeilen 22 bis 31). 
Mäglicherweise könnten in der kundenspezifischen Gestalt- 
barkeit inittels des Befestigungskörpers 10 oder der 
Hülse 7, weiche Mittel in inehreren als uneinheitlich 
bezeichneten Anspruchsgruppen vorkoimnen (hinsichtlich des 
Befestigungskôrpers vgl. beispielsweise Ae 11, 19, 20, 22, 
23, 27), gemeinsaine erfinderische Konzepte gesehen 
werden. 

Jedenfalls ist das Fehien soicher gemeinsatnen Ideen nicht 
offensichtlich und hätte deshaib näher aufgezeigt werden 
müssen. 

7. 	Da die IRB deinnach nicht dargelegt hat, waruin die nach 
ihrer Ansicht zwischen den Gegenständen der Anspruchs-
gruppen A bis E bestehenden Unterschiede Veranlassung zu 
unterschiedlichen erfinderischen Ideen geben, ist die 
Aufforderung zur Zahiung unter VerstoB gegen die 
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- 	Begründungspflicht gemà8 Regel 40.1 PCT ergangen und kann 
mithin nicht als rechtswirksam angesehen werden. 

8. 	Da die Anmelder somit die zusätzlichen Recherchengebühren 

ohne rechtlichen Grund entrichtet haben, kônnen sie diese 
zurückverlangen. Bei dieser Sach].age erUbrigt es sich für 

die Kammer, zu prüfen, inwieweit die vorliegende 

internationale Aruneldung den in Regel 13.1 PCT nieder-
gelegten Kriterien für die Einheitlichkeit der Erfindung 

genügt. 

Entscheidungsforinel 

Aus diesen GrUnden wird entschieden: 

Die Rückzahlung der zusãtzlich entrichteten Recherchengebühren 

wird angeordnet. 

Die Geschãftsstelleribeaintin: 	Der Vorsitzende: 

72 
J. van Voorthuizen 
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