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Sachverhalt und Antrage

I. Die Anmelderin hat am 3. August 1989 beim Europaischen
Patentamt die internationale Anmeldung PCT/EP 89/00919

eingereicht.

II. Die Zweigstelle in Den Haag des Europaischen Patentamts
hat als zustandige internationale Recherchenbehdérde (IRB)
der Anmelderin eine Aufforderung zur Zahlung zusatzlicher
Recherchengebihren vom 23. November 1989 zugestellt, in
der sie die Auffassung vertritt, daB die internationale
Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit nicht
entspricht. Zur Begrundung werden folgende funf
Erfindungen in folgenden funf Anspruchsgruppen

aufgefiahrt:

1) Patentanspriche 1-4: Schlammraummittel verbunden mit
der zentralen Schlammrucklauf-
leitung Uber eine Drehverbin-
dung, welche mit einer
berihrungslosen Dichtung ausge-
stattet ist.

2) Patentanspruch 5: Rohrverbindung ausgefihrt als
Drehgelenk mit Berihrungs-
dichtung.

3) Patentanspriche 6-8,
12-14, 19: Schlammraummittel ausgefuhrt als

Saugrohr.

4) Patentanspriche 9-11: Drehverbindung ausgefuhrt als
ringformiger Topf/Deckel.

5) Patentanspriche 15-18: Schlammraummittel fur Schwimm-
schlamm.
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Das Fehlen einer einzigen allgemeinen erfinderischen Idee
fir die funf Anspruchsgruppen wird darin gesehen, daf nach
Wegfall der urspriunglichen einzigen erfinderischen Idee
aufgrund mangelnder erfinderischer Tatigkeit gegeniber dem
Stand der Technik (siehe Recherchenbericht) jeder der
angegebenen Sachverhalte "eine unterschiedliche
erfinderische Idee verwirklicht, da er die Aufgabe anders
als in der aus dem Stand der Technik bekannten Weise

lost™.

Die Anmelderin hat daraufhin am 22. Dezember 1989 eine
zusiatzliche Recherchengebihr unter Widerspruch entrichtet
und mit Schreiben vom 9. Januar 1990 angegeben, daB diese
zusidtzliche Gebuhr fur die Anspriche 9-11 bestimmt ist.
Zur Begrindung fihrt die Anmelderin aus, daB die Anspriuche
1, 3, 4, 6 bis 13 einheitlich seien, da sie sich auf eine
Drehverbindung beziehen, die gemdB den bezeichneten
Anspruchen beriuhrungslos sein soll. Die von der
Recherchenbehérde vorgenommene Beurteilung der Aufgaben-
stellung als nicht neu sei als sachliche Priufung anzusehen
und daher unzulassig. Die Unteranspriuche 3, 4, 5, 9, 10,
11, 12 und 13 bezdégen sich ebenso wie Anspruch 1 auf eine
Drehverbindung und beinhalteten somit Ausgestaltungen des

Anspruchs 1.

Weil die Aufforderung der IRB mit einer Uneinheitlichkeit
"a posteriori" begrindet war, hatte die Kammer das
vorliegende Verfahren bis zur Entscheidung der GroBen
Beschwerdekammer in der Sache G 1/89 ausgesetzt. Die
Entscheidung ist am 2. Mai 1990 getroffen worden, und die
Kammer hat das Verfahren wieder aufgenommen.
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Entscheidungsgriunde

1.
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Der Widerspruch entspricht der Regel 40.2 c) PCT; er ist
daher zulassig. Da nur fir eine der zusatzlichen Gruppen
von Ansprichen die zusatzliche Gebuhr bezahlt wurde, kann
sich der Widerspruch auch nur auf diese eine Gruppe von
Anspruchen (die Anspruche 9-11) beziehen. Im Zuge des
Widerspruchsverfahrens ist deshalb von der Kammer nur die
Einheitlichkeit der Anspriche 9-11 in bezug auf die
Anspruche 1-4 zu beurteilen.

In der ergangenen Aufforderung zur Zahlung zusatzlicher
Recherchengebuhren sind von der IRB uber die Auflistung
der Anspruchsgruppen hinaus auch explizit Grinde fur die
geltend gemachte Nichteinheitlichkeit genannt worden.
Insbesondere ist der Begrundung zu entnehmen, daB nach
Auffassung der IRB die ursprungliche einzige erfinderische
Idee (entsprechend dem Anspruch 1) gegenuber dem im
Recherchenbericht genannten und qualifizierten Stand der
Technik (also insbesondere gegeniuber den mit "X" quali-
fizierten Dokumenten) nicht neu bzw. nicht erfinderisch
sei, und daB unter Bericksichtigung dieser Tatsache die
mit ihren verschiedenen Inhaltsschwerpunkten bezeichneten
Anspruchsgruppen unterschiedliche erfinderische Ideen

verwirklichen.

In der oben genannten Entscheidung G 1/89 hat die GroBe
Beschwerdekammer festgestellt, daBf die IRB berechtigt ist,
zur Feststellung der Einheitlichkeit oder Nichteinheit-
lichkeit einer internationalen Anmeldung auch die Frage
der Neuheit und der erfinderischen Tatigkeit gegenuber dem
Stand der Technik in Betracht zu ziehen (Nichteinheitlich-
keit "a posteriori"). Es liegt also auch im vorliegenden
Fall keine diesbezigliche Kompetenziuberschreitung der IRB

vor.

Die Zahlungsaufforderung genugt daher Artikel 17 (3) a)
und Regel 40.1 PCT.
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Der Anspruch 9 ist direkt auf Anspruch 1 zuruckbezogen.
Die Vorrichtung nach Anspruch 9 (ebenso wie die
Vorrichtungen nach den ihrerseits auf Anspruch 9 zuruck-
bezogenen Ansprichen 10 und 11) beinhaltet somit alle
Merkmale der Vorrichtung nach Anspruch 1. Das gleiche gilt
fir die abhidngigen Anspriiche 2 bis 4. Ohne Berucksichti-
gung des ermittelten Standes der Technik (d. h. also "a
priori") wirde somit die Konstruktion nach Anspruch 1
zusammen mit der zugrundeliegenden Aufgabe (deutliche
Verringerung des erforderlichen Montage- und Material-
aufwands; vgl. Seite 3, Abs. 2 der Beschreibung) die nach
Regel 13.1 PCT erforderliche einzige allgemeine
erfinderische Idee bilden, die die Anspriiche 9 bis 11 mit

den Anspriichen 1 bis 4 verbindet.

Zwar beschreibt das Dokument US-A-1 947 429 (siehe
insbesondere die Figuren 1 bis 3 und zugehodrige
Beschreibung) eine Vorrichtung zum Raumen von Bodenschlamm
und/oder Schwimmschlamm aus einem Rundklarbecken, das
samtliche Merkmale der Vorrichtung nach Anspruch 1 und
nach Anspruch 2 aufweist, sodaB bei Betrachtung "a
posteriori" davon auszugehen ist, daB die Anspruche 1 und
2 mangels Neuheit ihrer Gegenstande entfallen. Aber uber
die Merkmale des Anspruchs 1 hinaus sind die verbleibenden
(nun nicht mehr voneinander abhangigen) Anspruchsgruppen 3
und 4 und 9 bis 11 auch durch die gemeinsame Idee
verbunden, zur drehbaren Verbindung des Saugrohres (20)
mit der Schlammricklaufleitung (29) einen Topf mit Deckel
und dazwischen gehaltenem Luftpolster vorzusehen, also
eine berihrungslose Drehverbindung.

Die in den einzelnen der genannten Anspriche zum Ausdruck
kommenden Ausfihrungsformen sind nach Auffassung der
Kammer lediglich Varianten dieser gemeinsamen Idee, sei es
die getrennte Luftzufihrleitung nach Anspruch 4, die
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Ringform des Topfes mit zentralem Wasserzufuhrrohr nach
Anspruch 9, oder die vom Deckel entweder getrennte oder
mit diesem verbundene Anordnung des Wasserzufihrrohrs nach
Anspruch 10 bzw. 11. Selbst wenn sich bei weiterer Priufung
herausstellen wirde, daB diese gemeinsame Idee aufgrund
der Kombination mehrerer Dokumente, etwa der US-A-

2 233 641 mit der US-A-1 947 429, nicht erfinderisch ist,
so waren doch keine weiteren, verschiedene Erfindungen
darstellenden unterschiedlichen Konzepte ersichtlich,
gemaB denen sich die verbleibenden Anspriche dann auf-
spalten wiirden. Auch die IRB hat zu einer solchen weiteren

Aufspaltung nichts vorgebracht.

Da in einem Widerspruchsverfahren Neuheit und erfin-
derische Tatigkeit nicht im Hinblick auf die Patent-
fahigkeit der Erfindung zu untersuchen sind, sondern nur
insoweit, wie dies zur Beurteilung der Einheitlichkeit
erforderlich ist (vgl. die bereits genannte Entscheidung
G 1/89, Punkt 8.1), kann somit offen bleiben, ob die
genannte gemeinsame Idee (berihrungslose Drehverbindung
mit Luftpolster) im vorliegenden Zusammenhang als
erfinderisch anzusehen ist oder nicht.

In jedem Fall ergibt es sich, daB8 den Gruppen von
Ansprichen 1 bis 4 einerseits und 9 bis 11 andererseits
die Einheitlichkeit nicht zurecht abgesprochen werden
kann. Daraus folgt, daB die Aufforderung vom

23. November 1989 zur Zahlung einer zusatzlichen
Recherchengebihr fur die Anspriuche 9 bis 11 nicht gerecht-

fertigt war.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Rickzahlung der von der Anmelderin entrichteten zusatzlichen

Recherchengebihr wird angeordnet.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

P. Martorana E. Turrini
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