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Sachverhalt und Antrage

I.

II.
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Der Anmelder hat am 27. Juni 1989 beim schweizerischen
Bundesamt fir geistiges Eigentum die internationale
Anmeldung PCT/CH 89/00 124 mit insgesamt 11 Ansprichen
eingereicht.

Mit Bescheid vom 16. Oktober 1989 hat das Europaische
Patentamt in seiner Eigenschaft als internationale
Recherchenbehérde (ISA) dem Anmelder, gestutzt auf
Artikel 17 (3) a) und nach Regel 40.1 PCT, eine
Aufforderung zur Zahlung von vier zusatzlichen
Recherchengebihrenmit dem Hinweis zugestellt, daB die
internationale Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlich-
keit nicht entspreche. Als Grinde fuir die fehlende
Einheitlichkeit im Sinne von Regel 40.1 PCT werden als
maBgebliche Anspriche fir jede der finf Erfindungen
angegeben:

1. Anspruche 1, 2, 8, 9:
Programmsteuerung einer RohrschweiBmaschine zur
dimensionsabhidngigen Auswahl, jeweils eines
SchweiBprogramms durch AnschlieBen unterschiedlicher
Heizvorrichtungen.

2. Anspruche 3, 4:
Kihlung elektrisch heizbarer SchweiBbacken.

3. Anspruch 5:
Gestell zur Fihrung und Positionierung eines
RohrschweiBgerates einschlieBlich Rohr-
Spannvorrichtung.

4. Anspruche 6, 7:

Mittels Kompressor aufweitbare Stitzblase zur
Vermeidung von SchweiBwulsten im Rohrinnern.
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5. Anspruche 10, 11:
SchweiBbackenkonstruktion einschlieflich
Materialwahl.

Hierzu wird ausgefuhrt, daB die vorstehende Definition der
Anmeldungsgegenstande 1-5 unmittelbar zeige, daB die
beanspruchten Erfindungen nicht so zusammenhdngen, daB sie
eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen
wirden. Die Gegenstande 2-5 seien untereinander und vom
Gegenstand 1 unabhangig. Die Lehre jeder Anépruchsgruppe
kénnte als EinzelmaBnahme mit der jeweils angestrebten
Wirkung auch bei anderen Rohrschweifmaschinen oder -
verfahren angewendet werden.

Der Anmelder hat daraufhin am 10. November 1989 die fur
die Anspriche 3 und 4 sowie 6 und 7 angeforderten
zusatzlichen internationalen Recherchengebihren unter
Widerspruch entrichtet. Zur Begriundung hat er vorgebracht,
daB die Merkmale der Anspriche 3, 4, 6 und 7 eine
Weiterbildung des Gegenstands des Anspruchs 1 betreffen
wirden oder mit ihm wirkverbunden seien. Auf die
Anspriche 5, 10 und 11 wurde verzichtet (Gruppe 3 und 5).
Der Widerspruch beschrankt sich daher auf drei Gegenstande
(Gruppen) .

Entscheidungsgrinde

1.

02203

GemaB Artikel 154 (3) EPU sowie Artikel 9 der Vereinbarung
zwischen WIPO und EPO iber PCT (ABl. EPA 1985, 320) sind
die Beschwerdekammern zustandig, Uber den Widerspruch des
Anmelders gegen die Festsetzung zusatzlicher Gebithren zu
entscheiden.

Der Widerspruch entspricht Regel 40.2 (¢) PCT; er ist

daher zulassig.
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Im Hinblick auf die in der Aufforderung zur Zahlung
angegebenen Grinde gemaB8 Regel 40.1 PCT ist folgendes zu

bemerken:

Die Beschwerdekammern des EPA haben bereits in
verschiedenen Entscheidungen zum Ausdruck gebracht, das
die Angabe von Griunden in einer Aufforderung zur Zahlung
gemdB Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 PCT ein
wesentliches Erfordernis fur die Rechtswirksamkeit einer
solchen Aufforderung ist (s. W 04/85 und W 07/86 -

ABl. EPA, 1987, 63 und 67; W 09/86 - ABl1. EPA, 1987, 459;
W 07/85 - ABl. EPA 1988, 211). Nur in einfachen Fallen
kann es demnach ausreichend sein, wenn als Grinde fur die
fehlende Einheitlichkeit lediglich die Gegenstande der
Anmeldung aufgezahlt werden.

Die Anspriche 2-9 der Anmeldung sind samtliche formal
abhdangig von Anspruch 1. GemdaB8 Regel 13.4 PCT ist es
zulassig, abhangige Anspriche in einer internationalen
Anmeldung aufzunehmen, "auch dann, wenn die Merkmale des
abhdngigen Anspruchs fir sich genommen als unabhangige
Erfindung angesehen werden kénnten". Eine solche formale
Abhangigkeit gewahrleistet Einheitlichkeit, unter der
Voraussetzung, da8 auch das Erfordernis der Regel 13.1 PCT
durch die Anspriche erfillt wird (".. die Gruppe von
Erfindungen so zusammenhdangen, daB sie eine einzige
allgemeine erfinderische Idee verwirklichen").
Gelegentlich kénnen zusatzliche Merkmale zu einer
vollstandig anderen und unabhidngigen Erfindung fihren.
Wenn aber der durch eine solche Aggregation von Merkmalen
gebildete Gegenstand im wesentlichen immer noch die
gleiche Funktion erfillt wie der Gegenstand des

Anspruchs 1, dann liegt es an der ISA bei formaler
Abhangigkeit der Anspriche ausdricklich zu begrunden,
warum diese Anspruche Uberhaupt das Erfordernis der
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Einheitlichkeit nicht erfillen. In diesem Fall ist es
nicht ausreichend, nur einen Hinweis zu geben, daB die von
der ISA definierten Anmeldungsgegenstande die
Uneinheitlichkeit unmittelbar zeigen wirden.

Im vorliegenden Fall hat die Internationale Recherchen-
behdrde nur die Anspriiche und die Gegenstande dieser
Anspruche angegeben. Sie hat jedoch nicht dargelegt, auf
welchen wesentlich unterschiedlichen Lésungsprinzipien die
drei Gegenstande, so wie diese in der Aufforderung zur
Zahlung definiert sind, beruhen.

Die Aufzdhlung der Anspriche und deren Inhalte in der
Aufforderung enthalt demnach keine nachvollziehbare
Begrundung, der entnommen werden kénnte, inwiefern die
drei aufgezahlte Gegenstidnde technisch nicht so zusammen-
hangen, daB8 sie eine allgemeine erfinderische Idee
verwirklichen. Die Méglichkeit jedenfalls, daB "die Lehre
jeder Anspruchsgruppe als EinzelmaBSnahme mit der jeweils
angestrebten Wirkung auch bei anderen Rohrschweifmaschinen
oder - verfahren angewendet werden kann", besagt noch
nicht, daB die Gegenstande dieser abhiangigen Anspriichen
nicht auch mit dem Gegenstand des Anspruchs 1 so verbunden
werden konnen, daB alle eine einzige allgemeine
erfinderische Idee verwirklichen, auch dann, wenn einzelne

-weitere, d. h. hinzugefiigte Merkmale fir sich genommen als

unabhangige Erfindungen angesehen werden koénnen.

Im gegebenen Falle ist die Einheitlichkeit, zusatzlich zu
der erkennbaren rein strukturellen Abhangigkeit der
Verwendung, auch durch die entsprechenden gemeinsamen
Grundwirkungen d. h. in Verbindung stehende technische
Aufgabe, gestutzt. Wie der Anmelder in der Beschreibung
der internationalen Anmeldung angibt, ist eine Einrichtung
gemaB dem Oberbegriff des Anspruchs 1 aus der DE-C-

2 923 205 bereits bekannt. Diese Einrichtung ist jeweils
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nur fuir eine Rohrdimension verwendbar. Die Heizeinrichtung
weist Metallhalbschalen auf, deren mittlerer Teil zur
StoBnaht elektrisch beheizbar ist und der andere Teil an
beiden in Langsrichtung gesehenen Enden mit Kihlkammern
ausgerustet ist. Dies erfordert eine aufwendige Bauweise
sowie eine Regelung der einzelnen Zonen, was sehr
nachteilig ist. Auch kann die Heizzone nach dem
Heizvorgang nicht rasch abgekihlt werden, was lange
Schweifzeiten ergibt.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist daher die Schaffung
einer Einrichtung der eingangs genannten Art, die bei
einer einfachen Bauweise fir eine problemlose Bedienung
auch zur Verwendung am Montageort eines
Rohrleitungssystems, welches insbesondere auch fir die
Weiterleitung von Medien mit hohem Reinheitsgrad
vorgesehen ist, ausgebildet und zum VerschweiBen
rohrférmiger Teile mit jeweils unterschiedlichem
Rohrdurchmesser bei geringen Umristzeiten, kurzen SchweiB-
zeiten und immer gleichmaBig guten SchweiBverbindungen
verwendbar ist.

Diese Aufgabe wird nach der Lehre des Anspruchs 1 durch
Einrichtungen "zur Herstellung einer SchweiBverbindung"
gelost, die auf ein einziges Gestell Heizvorrichtungen
montierbar sind, und die in ihren Dimensionen den
jeweiligen Durchmessern der zu verschweiBenden Rohre
entsprechen und mit entsprechend zugeordneten elektrischen
Kontakten ein dem Rohrdurchmesser entsprechendes
SchweiBprogramm in einer Programmsteuerung aktivieren.

Die abhdngigen Anspriche 3 und 4 enthalten Merkmale, die
sich auf eine besondere Ausfihrungsart der im Anspruch 1
aufgefihrten Heizvorrichtung beziehen, wahrend die
Merkmale der ebenfalls abhangigen Anspriiche 6 und 7 eine
Weiterbildung der im Anspruch 1 angegebenen Stitz-
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vorrichtung betreffen. Die Regelung der Kihlluft zur
Kihlung der Heizvorrichtung sowie die Regelung der
Druckluft far die Stitzvorrichtung erfolgt durch die
gleichfalls im Anspruch 1 angegebene Programmsteuerung.

Die zusatzlichen Merkmale der genannten abhangigen
Anspriuche tragen dazu bei, daB mit der Einrichtung nach
Anspruch 1 rohrférmige Teile mit jeweils unterschiedlichen
Durchmessern, bei geringer Umriistzeit dieser Einrichtung,
in einer kurzen Zeit mit immer gleichmaBig guten
Verbindungen verschweiBt werden kénnen ohne die
grundsatzliche Funktion der Einrichtung gemas8 Anspruch 1
2u eliminieren. Die Ansicht der ISA trifft demnach nicht
zu, daB die Gegenstande 2 bis 5 "untereinander und vom
Gegenstand 1 unabhidngig sind". Beim Gegenstand der
aufrechterhaltenen Anspriche 1 bis 4 und 6 bis 9 handelt
es sich daher um eine einzige Erfindung.

4. Aus den in den Abschnitten 3 dargelegten Grunden folgt,
daB die Aufforderung vom 16. Oktober 1989 zur Zahlung
zusatzlicher Recherchengebihren nicht gerechtfertigt war.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

Die Rickzahlung der zusatzlich entrichteten Recherchengebuhren
wird angeordnet.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:
) ]
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