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Am 19. September 1995 reichte der Anmelder die
internationale Patentanmeldung PCT/RO 95/00012 ein, far
welche das Europaische Patentamt die fur die
internationale vorlaufige Prufung beauftragte Behdrde
("IPEA") im Sinne von Artikel 32 PCT ist. Ein Antrag auf
internationale vorlaufige Priufung ging am 15. April 1996

beim Europédischen Patentamt ein.

Im Anschluf an diesen Antrag reichte der Anmelder mit
Brief vom 21. Mai 1996 einen neuen Anspruchssatz ein und
beantragte, diesen der internationalen vorlaufigen

Prufung zugrunde zu legen.

Der neue Anspruchssatz enthalt drei unabhéngige

Sachanspriche mit folgendem Wortlaut:

"1. Elektronisch kommutierter Reluktanzmotor mit
gewickelten, magnetisch voneinander getrennten Jochen,
die ein pulsierendes Magnetfeld produzieren, denen
gegenuber sich ein Rotor dreht, dessen Pole von den
Polen der erstgenannten Joche angezogen werden, wobei
diese Anziehung elektronisch gesteuert in Abhangigkeit
von der Stellung der Rotorpole gegenuber der Pole der
bewickelten Joche erfolgt, dadurch gekennzeichnet, dafs
er vier U-férmige Joche (11) hat, die Wicklungen (112)
tragen, die auf einem Kreisumfang acht Magnetpole (111)
bilden, zwischen denen sich ein Rotor (12) dreht, der
sechs ausgepragte Pole (121) hat, zwischen denen sich
nichtmagnetische Licken (122) befinden, wobei die
Rotorpole (121) durch ein Joch (123) verbunden sind."

"9. Elektronisch kommutierter Gleichstrommotor,
dadurch gekennzeichnet, daR er mindestens zwei in
Drehrichtung des Motors winklig angeordnete, magnetisch
getrennte Joche (11) hat, die Wicklungen (121) tragen, -
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Joche (11) die sich gegenseitig mit Hilfe der
Koppeldioden (22) die Entmagnetisierungsenergie
Ubertragen, die bei der Abschaltung einer der Wicklungen
(121) entsteht, wenn diese von der Stromquelle

abgeschaltet wird.®

"21. Elektronisch kommutierter Motor, dadurch
gekennzeichnet, daf sowohl der Rotor (12) und der
Aufenrotor, aus gewickelten Joche (sic!) (11) mit dem
Trégef (5) zusammengebaut, sich in entgegengesetzte
Richtungen drehen und dabei jeweils einen Teil der

nutzbarer (sic!) Motorleistung erzeugen."

Mit Bescheid vom 24. Juni 1996 (Absendedatum) forderte
das EPA in seiner Eigenschaft als IPEA den Anmelder
gemafl Regel 68.2 PCT auf, entweder die Anspriche
einzuschranken oder zusatzliche Gebihren fur die
internationale vorlaufige Priufung in der Hohe von

DM 6000,- zu entrichten, da seine internationale
Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit nicht
entspreche. Fur die Begrundung und die méglichen
Einschrankungen wurde auf den Anhang zum Bescheid
verwiesen. Obwohl die Sprache der eingangs genannten
internationalen Patentanmeldung Deutsch ist, wurde fuar
den Bescheid das englischsprachige Formblatt

"Form PCT/IPEA/405 (July 1992)" verwendet.

Der Anhang zum genannten Bescheid hat folgenden
Wortlaut:

"(1) Anspruch 1 bezieht sich auf den mechanischen
Aufbau des magnetischen Kreises eines
elektronisch kommutierten Reluktanzmotors.

(ii) Anspruch 9 bezieht sich auf die elektrische
Schaltung der Wicklungen eines Reluktanzmotors.
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(iii) Anspruch 21 bezieht sich auf eine Motoranordnung,
bei der Rotor und Stator sich in entgegengesetzte

Richtungen drehen."”

Am 23. Juli 1996 zahlte der Anmelder die gemdf Beschluf}
des Verwaltungsrats vom 15. Dezember 1994

(AB1. EPA 1995, 14) um 75 % ermafligten, zuséatzlichen
Gebihren unter Widerspruch. Zur Begrundung fuhrte er im
wesentlichen aus, daR es in logischer Hinsicht nicht
moglich sei, die elektromagnetischen, elektronischen
bzw. mechanischen Bestandteile eines ganzheitlich neuen,
elektronisch kommutierten Motors zum Gegenstand mehrerer
Erfindungen zu machen. Insbesondere seien bei
elektronisch gesteuerten Motoren die elektromagnetischen
Vorgange mit der elektronischen Schalttechnik
verflochten. Dabei sei die Kommutierungsschaltung Teil
des Antriebs. Die im Bescheid genannten Anspruche
bezdgen sich daher auf dieselbe Erfindung, so daf die
Einheitlichkeit gegeben sei. Er beantragte die
Rickzahlung der zusdtzlichen Gebuhren.

Am 5. August 1996 (Absendedatum) teilte das Européische
Patentamt in seiner Eigenschaft als IPEA dem Anmelder
mit, die Aufforderung zur Zahlung zusatzlicher Gebuhren
werde nach Uberprifung aufrechterhalten. Sie forderte
ihn deshalb auf, innert eines Monats eine Wider-
spruchsgebihr in der Héhe von DM 2000,- zu entrichten.

Der Anmelder entrichtete die Widerspruchsgebihr am

2. September 1996.
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Entscheidungsgrinde
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Die Beschwerdekammer ist gemafl der neuen Vereinbarung
zwischen der EPO und WIPO nach dem PCT (ABl. EPA 1987,
515) sowie Artikel 155 (3) EPU zustandig fur die
Entscheidung des vorliegenden Widerspruchs.

Der Widerspruch entspricht den Vorschriften von
Regel 68.3 c¢) und e) PCT. Er ist zuldssig.

Fordert die IPEA den Anmelder gemafl Artikel 34 (3) a)
PCT wegen mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung zur
Einschrankung der Anspriche oder zur Zahlung zusdtz-
licher Gebuhren auf, so hat sie nach Regel 68.2 PCT die
Grunde anzugeben, aus denen nach ihrer Auffassung die
internationale Anmeldung dem Erfordernis der

Einheitlichkeit nicht genugt.

Die PCT-Richtlinien fir die internationale vorlaufige
Priufung vom 1. Marz 1993 sehen dabei vor, daf der Prufer
in der Aufforderung nach Regel 68.2 PCT eine logisch
aufgebaute, technische Begrundung zu geben hat, welche
die hauptsédchlichen Uberlegungen enthalt, auf denen die
Beanstandung der Uneinheitlichkeit der Erfindung beruht
(vgl. Kapitel VI, Ziff. 5.5 der Richtlinien). Diese
Richtlinien sind fur die IPEA verbindlich (vgl. G 1/89,
ABl1. EPA 1991, 155 und Artikel 2 der oben genannten,

neuen Vereinbarung) .

Gemaf der Rechtsprechung der Beschwerdekammern soll
diese Begrundung dem Anmelder und der Rechtsmittel-
instanz die Nachpriufung ermdéglichen, ob die Forderung
zusdtzlicher Gebuhren wegen Uneinheitlichkeit der
Erfindung gerechtfertigt ist (W 4/85, ABl. EPA 1987,
63) . Insbesondere hat sie dem Anmelder als Grundlage fur
die Entscheidung zu dienen, ob er die geforderte

Einschrankung der Anspruche vornehmen oder aber die
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zusdtzlichen Gebuhren mit oder ohne Widerspruch zahlen
sowie gegebenenfalls die Widerspruchsgebthr entrichten

soll.

4.1 Gemaf der Entscheidung W 4/94 (ABl. EPA 1996, 73) liegt
kein Verstofl gegen die Begrundungspflicht vor, solange
fur den Anmelder der mafgebliche Grund fur die
Entscheidung erkennbar ist. So wurde aus dem Umstand,
da ein Anmelder in der Lage war, sachlich Stellung zu
nehmen, eine Begrundung als ausreichend beurteilt
(W 3/93, ABl1. EPA 1994, 931, Punkt 3.1).

Andererseits reicht in der Regel eine Begrundung nicht
aus, die sich darauf beschréankt, die als uneinheitlich
beanstandeten Gegenstédnde aufzuzdhlen. Eine derartige
Begrindung ist nur dann ausreichend, wenn bereits aus
der Aufzdhlung selbst ohne weiteres sichtbar ist, dafR

die Anmeldung nicht den Erfordernissen von Regel 13 PCT

entspricht (W 4/85, a. a. 0.). Solche Falle gelten
jedoch als seltene Ausnahmen (W 7/86, ABl. EPA 1987,
67) .

4.2 Werden - wie im vorliegenden Fall - die Gegensténde in

einer solchen Aufzdhlung bestimmten Patentansprichen
zugeordnet, so sind nattrlich auch diese zum Verstandnis
der Begrundung beizuziehen. Ergibt sich aus dem Inhalt
der betreffenden Patentanspriche unmittelbar und
eindeutig, daf’ zwischen den aufgezahlten Gegenstéanden
kein technischer Zusammenhang bestehen kann, so ware
eine solche Begrundung als ausreichend anzusehen. Laft
sich dagegen ein technischer Zusammenhang zwischen
diesen Gegenstanden nicht ausschliefen, erscheint eine
nadhere Begruindung der beanstandeten Uneinheitlichkeit

erforderlich.
4.3 Dabei ist nach Meinung der Kammer auch zu

bericksichtigen, daff - abweichend von Artikel 133 (2) -
EPU - im Verfahren vor dem Europaischen Patentamt als
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IPEA keinerlei Vertretungszwang besteht. Bei der
Beurteilung der genannten Voraussetzungen kann deshalb
- insbesondere, wenn der Anmelder unvertreten ist -
nicht von einem patentrechtlich umfassend vorgebildeten

Adressaten ausgegangen werden.

Im vorliegenden Fall enthdlt die Begrundung, aufler dem
vorgedruckten Hinweis auf die Regeln 13.1 bis 13.3 PCT,
lediglich eine Aufzdhlung der Gegenstande der
Patentanspriche 1, 9 und 21 in stark verallgemeinerter
Form (vgl. Punkt V, oben). Es fehlt darin jeglicher
Hinweis, aus welchen Grunden die aufgezdhlten '
Erfindungen den Erfordernissen der genannten Regeln

nicht entsprechen.

Insbesondere fehlt jede Auseinandersetzung mit der
Frage, weshalb die aufgez&hlten Erfindungen die
Kriterien nach Regel 13.2 PCT fur die Einheitlichkeit

einer Gruppe von Erfindungen nicht erfullen.

Nach dem oben Gesagten (vgl. Punkt 4) kénnte die
Begrundung trotzdem als ausreichend angesehen werden,
wenn sich die beanstandete Uneinheitlichkeit der
Erfindungen unmittelbar und eindeutig aus den in der

Aufzahlung genannten Patentanspruichen selbst ergdabe.

Was die Patentanspriche 1 und 9 anbelangt, trifft dies
nach Ansicht der Kammer jedoch nicht zu. Diese Anspruche
beziehen sich auf einen elektronisch kommutierten
Reluktanz- bzw. Gleichstrommotor und besitzen eine Reihe
von gemeinsamen Merkmalen, die zum Teil in ihren
Kennzeichen enthalten sind: beide haben mindestens zwei
elektromagnetische Joche, welche Wicklungen tragen; die
elekromagnetischen Joche sind magnetisch voneinander
getrennt; sie sind um einen Rotor herum bzw. in
Drehrichtung des Motors winklig zueinander angeordnet.

Die weiteren Merkmale beziehen sich in Anspruch 1 auf

die elekromagnetische Struktur im einzelnen und in
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Anspruch 9 auf die schaltungsmafBige Verbindung der
Wicklungen untereinander. Aufgrund der genannten
Gemeinégmkeiten laRt sich zumindest nicht von
vorneherein und ohne Begrundung ausschlieflen, dafl die
Anspruiuche 1 und 9 ein gleiches oder entsprechendes
besonderes technisches Merkmal im Sinne von

Regel 13.2 PCT aufweisen.

6.2 Nach Auffassung der Kammer war es deshalb fir einen
Anmelder ohne besondere patentrechtliche Vorkenntnisse
kaum méglich, die Grunde fur die Aufforderung zur
Zahlung der zusatzlichen Gebuhr fur den Gegenstand von
Anspruch 9 so zu erkennen, dafl er in der Lage gewesen
ware, deren Richtigkeit zu Uberprufen. Insgesamt kommt
die Kammer deshalb zu dem Ergebnis, daf fuar die
beanstandete Uneinheitlichkeit der Gegenstéande gem&f den

Anspriuchen 1 und 9 eine ausreichende Begrundung fehlt.

6.3 Daran andert nichts, dafl im Zuge der Mitteilung des
Uberprufungsergebnisses vom 5. August 1996 nachtraglich
auf Grunde fur die Aufforderung zur Zahlung zuséatzlicher
Gebuhren hingewiesen wurde. Nach der Rechtsprechung, der
sich die Kammmer im vorliegenden Fall anschlieft, darfen
solche nachgeschobenen Grinde bei der Beurteilung, ob
die Aufforderung nach Regel 68.2 PCT ausreichend
begrundet und ob der Widerspruch berechtigt ist, nicht
berucksichtigt werden (W 4/93, ABl. EPA 1994, 939).

T Bezuglich dem dritten als uneinheitlich beanstandeten
Gegenstand (gemdf Anspruch 21) kann die Frage der
ausreichenden Begrundung der Uneinheitlichkeit aus

folgendem Grund offen bleiben.

7.1 Artikel 7 der neuen Vereinbarung zwischen der EPO und
WIPO nach dem PCT (ABl. EPA 1987, 515) sieht vor, dafR im
Schriftverkehr mit dem Anmelder (einschlieflich der
Formblédtter) die Sprachen Deutsch, Englisch oder

Franzdsisch verwendet werden, je nach der Sprache der -

0205.D



7.2

0205.D

- 8 - W 0007/96

internationalen Anmeldung oder ihrer Ubersetzung. Da die
Sprache der internationalen Anmeldung im vorliegenden
Fall Deutsch ist, héatte die Aufforderung zur
Einschrankung oder Zahlung demnach in deutscher Sprache
erfolgen missen. Trotzdem wurde fir den Bescheid vom

24. Juni 1996 ein Formblatt in englischer Sprache

verwendet (vgl. vorn Punkt IV).

Die Kammer ist der Ansicht, daR sich dies insofern nicht
als wesentlicher Verfahrensfehler auswirkt, als auf dem
Formblatt einschlagige Artikel und Regeln des PCT
genannt sind, die ja auch in deutscher Sprache zur
Verfugung stehen. Andererseits durfte sich der Anmelder
in der vorliegenden Situation auf diese Hinweise
verlassen, ohne daff von ihm erwartet werden konnte, das
Formblatt aus dem Englischen in die Verfahrenssprache
Deutsch Ubersetzen zu lassen. Dies ergibt sich aus dem
Grundsatz des Vertrauensschutzes, der auch in Verfahren
vor dem EPA in seiner Eigenschaft als IPEA zur Anwendung
kommt (W 2/93 vom 31. Marz 1993).

In Ziffer 2 des zugestellten Formblatts findet sich im
Zusammenhang mit der Angabe des Betrags der geforderten
zusatzlichen Gebuhren die (englischsprachige) Bemerkung,
der Widerspruch kénne sich auch nur dagegen richten, daf
der geforderte Betrag uberhdht sei. Dabei wurde auf
Regel 68.3 e) PCT verwiesen. Aus dieser Bestimmung lafit
sich indessen uUber die erwdhnte Mdglichkeit nichts
entnehmen, denn diese ist in Regel 68.3 ¢) PCT

enthalten.

Der Anmelder, der sich aus den genannten Sprachgrunden
auf die im Formblatt zitierten Bestimmungen verlassen
durfte (vgl. Punkt 7.1, oben), muBte deshalb davon
ausgehen, daf der Widerspruch sich nur gegen die
Beanstandung der Uneinheitlichkeit insgesamt richten

konnte. Er hatte damit nicht die Méglichkeit, auf die
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Aufforderung zur Einschréankung oder Zahlung angemessen
zZu reagieren, z. B. indem er hitte erwdgen koénnen, nur
eine der zwei geforderten zusatzlichen Gebiuhren unter
Widerspruch zu zahlen. Dies kann im Hinblick auf die
Zuruckzahlung der Widerspruchsgebuhr von ausschlag-
gebender Bedeutung sein. Insofern bot die Aufforderung
zur Einschréankung oder Zahlung vom 24. Juni 1996 keine
ausreichende Grundlage fur die Entscheidung des
Anmelders, in welchem Umfang er die zusatzlichen
Gebihren unter Widerspruch zahlen sollte (vgl. Ziffer 4,
oben) .

8. Da die Aufforderung zumindest beztuglich einer der
geforderten zusatzlichen Gebthren der Begrindungspflicht
unter Regel 68.2 PCT nicht genugt (Punkt 6, oben) und im
Ubrigen keine ausreichende Grundlage fur die
Entscheidungen des Anmelders im Hinblick auf das
Widerspruchsverfahren bot (Punkt 7, oben), ist sie
insgesamt als nicht rechtswirksam anzusehen. Es besteht
daher keine rechtliche Grundlage fur die Einbehaltung
der unter Widerspruch entrichteten zusatzlichen Gebithren

sowie der Widerspruchsgebuhr.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

Die Ruckzahlung der (mit 75 % Ermafigung entrichteten)

zusatzlichen Gebuhren sowie der Widerspruchsgebihr wird

angeordnet.
Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:
M. Beer W. J. L. Wheeler
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