BESCHWERDEKAMMVERN  BOARDS OF APPEAL OF CHAMBRES DE RECOURS
DES EUROPAI SCHEN THE EURCPEAN PATENT DE L' OFFI CE EUROPEEN
PATENTAMTS OFFI CE DES BREVETS

I nterner Verteilerschl issel:
(A) [ ] Veroffentlichung i mAB|
(B) EX] An Vorsitzende und Mtglieder

(O ] An Vorsitzende
ENTSCHEI DUNG
vom 20. Septenber 2000
Beschwer de- Akt enzei chen: W 0016/00 - 3.3.5
Annel denumrer : PCT/ EP 99/ 07837
Ver 6f f ent | i chungsnunmrer : WD 00/ 21655
| PC. BO1J 8/ 00
Ver f ahr ensspr ache: DE

Bezei chnung der Erfindung:
W r bel schi chtverfahren und Reaktor zur Behandl ung von
Kat al ysat oren und Kat al ysatortréagern

Annel der:
El enac GvbH et al

Ei nsprechender:

Stichwort:
W r bel schi cht/ ELENAC

Rel evant e Recht snor nen:
PCT Art. 17(3)a)
PCT R 13(1), 13(2), 40(1)

Schl agwor t :
"Zahl ungsauf f orderung - Begrindung ni cht ausrei chend"

Zitierte Entschei dungen:
G 0002/89, W 0004/93

Orienti erungssat z:

Bei der Prifung der Einheitlichkeit a posteriori genmafd
Regel 13.2 PCT durfen nur die verblei benden Erfindungen in
Bet racht gezogen werden (G unde 3. und 4.).

EPA Form 3030 10.93



Européisches European Office européen

0) Patentamt Patent Office des brevets

Beschwerdekammern Boards of Appeal Chambres de recours

Akt enzei chen: WO0016/00 - 3.3.5
I nt ernati onal e Annel dung PCT/ EP 99/ 07837

ENTSCHEI DUNG
der Techni schen Beschwer dekanmer 3.3.5
vom 20. Sept enber 2000

Annel der: El enac GvbH et al
I ndustri epark Hochst
D- 65926 Frankfurt am Main (DE)

Vertreter: -

Cegenst and der Ent schei dung: W der spruch genmal3 Regel 40.2 c) des
Vertrages uUber International e Zusanmenar bei t
auf dem Cebi et des Patentwesens gegen die
Auf f or derung des Eur opéi schen Patentants
(Zwei gstell e Den Haag) vom 4. Februar 2000
zur Zahl ung ei ner zuséatzlichen
Recher chengebihr .

Zusammenset zung der Kanmer

Vor si t zender : R Spangenberg
M tglieder: G WAssenaar
R Teschemacher



-1 - W 0016/ 00

Sachverhalt und Antréage
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Die Einheitlichkeit der international en Patentannel dung
PCT/ DE 99/07837 mt 13 Ansprichen wurde von der
| nt ernati onal en Recherchenbehdérde (I RB) in Hinblick auf
di e wahrend der Recherche gefundenen Dokunente

D1: US- A-4 038 038 und
D2: US- A-4 518 750,
d. h. "a posteriori", beanstandet. Die IRB hat im

Bescheid zur Aufforderung zur Zahlung zusatzlicher
Gebuhren gemal? Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 PCT
festgestellt, dall die Annel dung zwei G uppen von
Erfi ndungen enthélt und zwar:

G uppe 1: Verfahren zur Behandl ung von Katal ysatoren in
ei nem Wr bel bett genmal3 den Ansprichen 1-6, und Reaktoren
zur Durchf uhrung dieser Verfahren gemal3 den

Anspriuchen 8-12, und

G uppe 2: Verwendung von nach den Ansprichen 1-6
behandel t en Kat al ysatoren zur Herstellung von
Pol yol ef i nen gemal3 Anspruch 7, und Pol yol efi ne
hergestellt mttels den nach den Ansprichen 1-6
behandel t en Kat al ysat oren gemal3 Anspruch 13.

Di e Feststellung mangel nder Einheitlichkeit wiurde w e
fol gt begrindet:

D e techni schen Merknal e der unabh&ngi gen Anspriche 1
und 8 (G uppe 1) seien aus D1 und D2 bekannt und koénnten
denzuf ol ge nicht als besondere techni sche Merkmal e der
Erfindung di enen. Di e besonderen technischen Merknmal e
der Anspriche 7 und 13 (G uppe 2)- genannt wurden
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"Kat al ysat or geeignet fir die Herstellung von

Pol yol efi nen” und "Pol yol efi ne" - entspréachen nicht den
besonderen techni schen Merkmal en der unabhangi gen
Anspriche der Gruppe 1, so dall das Erfordernis der

Ei nheitlichkeit nach Regel 13 PCT nicht erfdllt sei

Dar auf hin hat die Annelderin eine weitere

Recher chengebihr unter Wderspruch gezahlt. Sie
beantragte, die Einheitlichkeit der Patentannel dung
anzuer kennen. Zur Begrindung wur de ausgefihrt, die
Anspriche 7 und 13 seien auf Anspruch 1 rickbezogen und
wi esen somt auch alle Merkmal e des Anspruchs 1 auf. Die
Anspriche 7 und 13 sei en daher gendal3 Regel 6.4 PCT als
abh&ngi ge Anspriche zu betrachten und betrafen besonders
bevor zugt e Ausgestal tungsfornmen der gl eichen Erfindung.
Die Annel derin hat weiter geltend gemacht, der

Recher chenprifer sei nicht befugt aus seiner Meinung,
dal Merkmal e des Anspruchs 1 bereits aus dem Stand der
Techni k bekannt seien, den Rickschlul3 zu zi ehen, dald
denzuf ol ge dem Erfordernis der Einheitlichkeit der

Erfi ndung nicht entsprochen worden sei.

Ei n Uber pr uf ungsgrenmi umim Sinne von Regel 40.2 e) PCT
bestéatigte die Auffassung der IRB hinsichtlich

mangel nder Einheitlichkeit und stellte fest, dal3 die

Auf f orderung zur Zahl ung der zuséatzlichen CGebihren
aufrecht zuerhalten ist. Die Annel derin wurde
aufgefordert, fur eine weitere Prifung des Wderspruchs
ei ne Wderspruchsgebihr zu entrichten. D e Argunente der
Annel derin |ielBen unbericksichtigt, dal die Anspriche 1
7, 8 und 13 zu unterschiedlichen Anspruchskat egorien
gehorten und imEi nklang mt den "PCT |nternational
Prelim nary Exam nation Guidelines" (PCT/ Gazette-Section
IV, I'11-3.8 vom 9. Oktober 1998) als unabhéngi ge
Anspriuche zu betrachten seien. Mt H nweis auf die
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Ent schei dung G 2/ 89 wurde weiter ausgefuhrt, dal die

| RB, in H nblick auf die Durchfihrung einer effizienten
Recherche, befugt ist, sich eine vorlaufige Minung Uber
die Neuheit und die erfinderische Tatigkeit zu bilden
und daraufhin die Einheitlichkeit der Erfindung nach
Regel 13.1 PCT zu beanstanden. Sie bestéatigte, dal die

t echni schen Merkmal e und die zu | 6senden Auf gaben der

Er fi ndungsgruppen 1 und 2 unterschiedlich seien und
denzuf ol ge dem Erfordernis der Einheitlichkeit der

Erfi ndung nach Regel 13 PCT nicht entsprochen werde.

Dar auf hin hat die Annel derin die Wderspruchsgebihr
entrichtet. Sie beantragt die Rickzahlung der zuséatzlich
bezahl t en Recherchengebihren sow e der

W der spruchsgebihr.

Ent schei dungsgr inde

1967.D

Der W derspruch entspricht Regel 40.2 c) und e) PCT; er
i st daher zul &ssi g.

Die IRB hat in der Annel dung zwei Erfindungen gesehen
und diese als nicht einheitlich betrachtet. Zur

Begr indung wur de ausgef ihrt, dafl di e unabhangi gen
Anspr iche der ersten Erfindungsgruppe kei ne besonderen
t echni schen Merkmal e gegentber dem Stand der Techni k
auf wei sen. Gbwohl nicht ausdrucklich erwdhnt, geht
daraus hervor, dalR die |ISA der vorl &ufigen Auffassung
war, dal3 di e Gegenstande der Anspriche 1 und 8, in

H nblick auf den genannten Stand der Techni k entweder
ni cht neu seien oder nicht auf einer erfinderischen
Tati gkeit beruhten. Unter diesen Unstéanden darf und nuf3
si e sich davon uberzeugen, ob di e abhangi gen

Unt er anspr iche (Anspriche 2 bis 6) bei mWgfallen des
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Haupt anspruchs unt er ei nander noch einheitlich sind. D e
Ei nheitlichkeit der Gegenstéande dieser Unteranspriche
wur de j edoch nicht beanstandet. Stattdessen wurde die
Ei nheitlichkeit zw schen den Erfindungsgruppen 1 und 2
beanst andet .

Ei ne Beanst andung wegen fehl ender Einheitlichkeit "a
posteriori" setzt voraus, dald "a priori" eine einzige
G uppe von Erfindungen vorlag, und daR auf G und des be
der Recherche auf gefundenen Standes der Techni k

weni gstens eine Erfindung aus dieser G uppe vom
Recherchenprifer als prinma facie nicht patentierbar
angesehen wird. Es ist dann ebenso w e bei européischen
Pat ent annmel dungen zu unt ersuchen, ob die verbl ei benden
Erfi ndungen noch zu einer durch "besondere technische
Mer krmal e" ver bundenen G uppe gehéren (G 2/89, ABI. EPA,
1991, 166, G iunde Nr. 4 und 5 in Verbindung mt den
Richtlinien fur die Prifung imEPA C 111, 7.6). Ein
Mangel an Einheitlichkeit |iegt dann vor, wenn fur

weni gstens zwei der verbl ei benden Erfindungen diese

Vor ausset zung nicht erfdllt ist. Dies ist in der

Zahl ungsauf f orderung j edoch nicht dargel egt worden. In
dieser wird vielmehr festgestellt, dall der a posterior
al s nicht patentierbar angesehene Gegenstand der
Anspriche 1 und 8 kei ne besonderen techni schen Merkmal e
mt den Cegenstanden der verbl ei benden unabhangi gen
Anspriche 7 und 13 genei nsam hat. Das Vor handensein
genei nsanmer Merknal e der Gegenst ande der Anspriche 7 und
13 wird jedoch ausdricklich anerkannt. D e Kamer kann
daher der Zahl ungsaufforderung nicht entnehnen, dafl nach
Wegfall der nicht patentierbaren Gegenstéande zwei nicht
durch besondere techni sche Merknal e ver bundene

Er fi ndungsgruppen ubri g bl ei ben.

Die von der IRB offensichtlich ihrer Zahl ungs-
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auf f orderung zugrunde gel egte Auffassung, dal die

a posteriori wegfallende Erfindung bzw. Erfindungsgruppe
als zweite Erfindungsgruppe imSinne der Regel 13.1 PCT
in Betracht zu ziehen ist, findet imPCT keine Stitze.
Wenn man fidr die Beurteilung der Einheitlichkeit gemal
Regel 13.2 PCT auch angebliche Erfindungen in Betracht

zi ehen mil3te, di e keine besonderen techni schen Merkmal e
auf wei sen, hatte das als Konsequenz, dal3, inmer wenn in
ei nem Anspruch kei ne sol chen Merkmal e erkennbar sind,
die Einheitlichkeit mt weiteren Ansprichen, die schon
besondere techni sche Merkmal e auf wei sen, beanst andet
werden miflRte. Dies kann nicht Sinn und Zweck der

Ei nheitlichkeitsregel sein. Imvorliegenden Fall darf

al so Gruppe 1, deren unabhdngi ge Anspriche angeblich

kei ne besonderen techni schen Merkmal e aufwei sen, nicht
al s Erfindungsgruppe fur die Einheitlichkeitsbestimung
gemall Regel 13.2 PCT herangezogen werden. Es bl ei bt dann
nur di e Erfindungsgruppe 2, deren Anspriche von der |RB
als einheitlich betrachtet wurden. Die in der

Zahl ungsauf f or der ung gegebene Begrindung rechtferti gt
daher nicht die Forderung nach einer weiteren

Recher chengebihr. Di es bedeutet jedoch nicht, dal3 nicht
in einemspateren Verfahren mt einer anderen Begrindung
der Ei nwand mangel nder Ei nheitlichkeit erhoben werden
kann, denn im W derspruchsverfahren nach dem PCT nuf}
sich die Kammer auf die Uberprifung der in der

Zahl ungsauf f order ung genannten G inde beschr anken und
kann ni cht von Ants wegen prifen, ob die Annel dung aus
anderen G unden keinen einheitlichen Gegenstand betrifft
(siehe auch W4/93, ABI. EPA 1994, 939, G unde Nr. 2).

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:
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D e Riuckzahl ung der zuséatzlich entrichteten Recherchengebihr

und der Wderspruchsgebiuhr wi rd angeordnet.

Der Geschéaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:

S. Hue R K.  Spangenberg
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