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Die internationale Patentanmeldung PCT/DE 97/02899 mit
35 Ansprichen wurde von der Internationalen
Recherchenbeh&rde (ISA) ohne Beanstandung der
Uneinheitlichkeit recherchiert. Im Recherchenbericht

wurde u. a. das Dokument

Dl: FR-A-2 237 833

genannt.

Nach Antrag auf internationale vorl&ufige Priifung hat
das Europédische Patentamt als beauftragte Behdrde (IPEA)
die Anmelderin aufgefordert, die Anspriiche
einzuschrédnken oder zusétzliche Gebiihren zu zahlen, da
die Anmeldung vier Erfindungen, genannt A bis D,

umfasse, die nicht als einheitlich zu betrachten seien.

Erfindung (A) betreffe die Verfahrensanspriiche 1 bis 15.

Erfindung (B) betreffe den Produktanspruch 16 und die
Anspriiche 19 bis 35, soweit sie sich auf den Anspruch 16

beziehen.

Erfindung (C) betreffe den Produktanspruch 17 und die
Anspriiche 19 bis 35, soweit sie sich auf den Anspruch 17

beziehen.

Erfindung (D) betreffe den Produktanspruch 18 und die
Anspriiche 19 bis 35, soweit sie sich auf den Anspruch 18

beziehen.

Die Anspriiche 1, 16, 17 und 18 haben folgenden Wortlaut:

"l. Verfahren zur Herstellung von Natriumpercarbonat
(PCS), dadurch gekennzeichnet, daf man festes Soda-
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Monohydrat mit einer auf den im Natriumpercarbonat
erwiinschten Aktivsauerstoffgehalt bezogenen quasi-
stéchiometrischen Menge einer 50 bis 70gew.-%igen
wiRrigen Wasserstoffperoxid-Ldsung bei
Reaktionstemperaturen bis maximal 80 °C in einer
Mischeinrichtung zu einer pasten- oder teigartigen Masse
aus feuchtem Natriumpercarbonat umsetzt und man
nachfolgend durch Trocknung und/oder Granulation ein
Natriumpercarbonat mit einem Aktivsauerstoffgehalt wvon
10 bis 15,2 Gew.-%, vorzugsweise >14,5 bis 15,2 Gew.-%,
und mit gewiinschten Partikelparametern, wie

Schiittgewicht und mittlerem Korndurchmesser, gewinnt.

16. Natriumpercarbonat (PCS), dadurch gekennzeichnet,
daR es einen Aktivsauerstoff-Gehalt von >14,5 bis 15,2
Gew.-%, berechnet ohne gegebenenfalls bei der
Herstellung und/oder Granulation zugesetzte
Granulierhilfsstoffe, besitzt und daf es eine
Lésegeschwindigkeit von mindestens 95 % nach 1 Minute
und wenigstens 99 % nach 2 Minuten (jeweils

Standardbedingungen: 2 g, 15 °C) aufweist.

17. Natriumpercarbonat (PCS), dadurch gekennzeichnet,
daR es einen Aktivsauerstoff-Gehalt von >14,5 bis 15,2
Gew.-%, berechnet ohne gegebenenfalls bei der
Herstellung und/oder Granulation zugesetzte
Granulierhilfsstoffe, besitzt und daf® es einen
exothermen DSC-Peak oberhalb von etwa 155 °C,

insbesondere im Bereich von 159 bis 162 °C, aufweist.

18. Natriumpercarbonat. (PCS), dadurch gekennzeichnet,
daR es einen Aktivsauerstoff-Gehalt von >14,5 bis 15,2
Gew.-%, berechnet ohne gegebenenfalls bei der
Herstellung und/oder Granulation zugesetzte
Granulierhilfsstoffe, besitzt und daf es einen
Stabilverlust von unter 6,2 %, vorzugsweise von 3,4 bis
5,1 %, gemessen unter Standardbedingungen (105 °C, 2 h)

aufweist."
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Zur Begriindung wurde angegeben, daf das beanspruchte
Verfahren nicht unbedingt zur Herstellung von Produkten
gemédfs den Anspriichen 16 bis 18 fiihre. Es wurde weiter
ausgefiihrt, das einzige gemeinsame Merkmal der

Erfindungen B, C und D sei aus Dl bekannt.

Die Anmelderin hat die verlangten zus&dtzlichen Gebilihren
unter Widerspruch bezahlt und die Widerspruchsgebiihr
entrichtet. Der Widerspruch wurde zusammengefaflt wie

folgt begriindet.

Kern und verbindendes Element der Erfindung sei ein
neues Verfahren zur Herstellung von Natriumpercarbonat
(PCS) gemifk den Anspriichen 1 bis 15, womit PCS mit den
vorteilhaften Eigenschaften, wie diese in den Anspriichen
16, 17 und 18 definiert sind, gewonnen werde. Es handele
sich bei der Erfindung um die Ldsung eines einzigen
Problems, nédmlich die Bereitstellung eines neuen,
vorteilhaften Verfahrens zur Herstellung von PCS mit
vorteilhaften, verbesserten Eigenschaften. Die
Forderung, daf® das Verfahren gemdfs Anspruch 1 zur
Erfiillung des Einheitlichkeitskriteriums unbedingt nur
zu PCS mit Merkmalen gemifs den Anspriichen 16 bis 18
fiihren miisse, sei nicht gerechtfertigt. Die besonderen
Eigenschaften der Produkte gemif den Anspriichen 16 bis
18 seien zusdtzliche Vorteile, die sich aus der

Anwendung des neuen Verfahrens ergeben.

Ein Uberpriifungsgremium im Sinne von Regel 68.2 e) PCT
bestidtigte die Auffassung der IPEA hinsichtlich der
Uneinheitlichkeit und stellte fest, daf die Aufforderung
zur Zahlung der zusdtzlichen Geblihren aufrechtzuerhalten
sei. Auf die Argumente der Anmelderin wurde ausgefiihrt,
der Gegenstand des Anspruchs 1 sei gegeniiber D1 nicht
neu, so daR das beanspruchte Verfahren nicht als die
patentfidhige L&sung eines einzigen Problems betrachtet

werden konne.
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V. In ihrem ersten Bescheid (IPEA/408) stellte die IPEA
fest, daR die Gegensténde der Anspriiche 1-9, 16-21 und

24-28 gegeniiber D1 nicht neu seien und diejenigen der
Anspriche 10-15, 22, 23 und 29-35 gegeniiber derselben
Druckschrift nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit
beruhten. Weitere Entgegenhaltungen wurden nicht

genannt.

vVI. Die Anmelderin beantragt die Riickzahlung der zusdtzlich

bezahlten Geblihren sowie der Widerspruchsgebiihr.

Entscheidungsgriinde

1. Der Widerspruch entspricht Regel 68.3 c) und e) PCT; er

ist daher zulé&ssig.

2. Die IPEA hat in der Anmeldung vier Erfindungen gesehen
und diese als nicht einheitlich betrachtet. Sie hat
zundchst die Einheitlichkeit der Erfindung A (Verfahren)
mit den Erfindungen B bis D (Produkte) mit der einzigen
Begriindung verneint, daf das Verfahren auch zur
Herstellung anderer Produkte geeignet sei. Der Einwand
ist also ohne Bezugnahme auf einen bei der Recherche

ermittelten Stand der Technik (a priori) erhoben worden.

2.1. Gemdfl Regel 13.2 PCT in der hier geltenden Fassung wvom
1. Juli 1998 ist filir eine Gruppe von Erfindungen, wie
sie hier vorliegt, das Erfordernis der Einheitlichkeit
erfiillt, wenn zwischen dem Verfahren und den Produkten
ein technischer Zusammenhang besteht, der in einem oder
mehreren "gleichen oder entsprechenden besonderen
technischen Merkmalen" zum Ausdruck kommt. Die IPEA hat
dieses Erfordernis offenbar dahingehend interpretiert,
dafs das Verfahren ausschlieflich zur Herstellung der den
beanspruchten Produkte geeignet sein darf. Diese

Auffassung findet jedoch in den fiir die Auslegung der

2552.D e e
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Regel 13.2, in Analogie zum Verfahren vor der ISA (siehe
G 1/89, ABl. EPA 1991, 155, Griinde Nr. 6), filir das
Verfahren vor der IPEA und damit auch fiir das
Widerspruchsverfahren nach Regel 68 PCT grundsidtzlich
verbindlichen Richtlinien filir die internationale
vorldufige Priifung keine Stiitze. Zwar nennt die hier in
erster Linie zu beachtende Richtlinie III-7.2 (PCT
Gazette S$-07/1998, Section IV, S. 22) als Beispiel fiir
eine Gruppe zusammengehdriger Erfindungen ein Produkt
und ein "besonders angepafRtes" Verfahren zu dessen
Herstellung. Daraus ist aber nicht zu folgern, daR
"entsprechende technische Merkmale" nur vorliegen, wenn
das Verfahren auf die Herstellung der beanspruchten
Produkte beschrédnkt ist. Die Kammer legt vielmehr das
Erfordernis des Vorhandenseins entsprechender besonderer
technischer Merkmale im Falle der Beanspruchung eines
Herstellungsverfahrens und von Produkten in derselben
Anmeldung so aus, daR deren Vorhandensein in der Regel
unterstellt werden kann, wenn das Herstellungsverfahren
neu und tatsdchlich geeignet ist, die beanspruchten
Produkte (gegebenenfalls neben weiteren Produkten)
zugdnglich zu machen. In einem solchen Falle betrachtet
die Kammer ein Verfahren als an die Herstellung der
beanspruchten Produkte "besonders angepaf’t'. Eine engere
Auslegung der Begriffe "besonders angepafdt" bzw.
"entsprechende besondere technische Merkmale" wiirde dem
Normzweck des Artikels 34 (3) und der zugehdrigen Regel
13.1 PCT nicht gerecht. Diesen Normzweck sieht die
Kammer in Ubereinstimmung mit demjenigen des Artikels 82
EPU darin, zu verhindern, daR in ein und derselben
Patentanmeldung nicht zusammengehdrige Gegenstinde
beansprucht werden (siehe z. B. T 110/82, ABl. EPA 1943,
274, Grinde Nr. 5).

Diese Auslegung ist auch im Einklang mit dem in der PCT
Richtlinie III-7.2 genannten Anhang B der
Verwaltungsvorschriften unter dem PCT in der Fassung vom
1. Juli 1998. Dort wird in Teil 1(e) ausgefiihrt, daR ein
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besonders angepafst ist, wenn es an sich ("inherently")
zu dem betreffendén Prédukt fihrt. Wenn diese
Voraussetzung erfiillt ist, ist es also unerheblich, ob
nach dem Verfahren auch noch andere Produkte erhalten

werden koénnen.

In Abschnitt III-7.6 der genannten Richtlinien (a.a.O,
S. 23) wird festgelegt, dafs der Einwand mangelnder
Einheitlichkeit zwar in klaren Fdllen erhoben werden
sollte, nicht aber aufgrund einer engen, wdrtlichen oder
akademischen Auslegung der einschligigen Bestimmungen.
Dies entspricht den Richtlinien fur die Priifung
europdischer Patentanmeldungen im Hinblick auf das
Erfordernis des Artikels 82 EPU (siehe Kapitel C-IIT,
7.7). Die der Zahlungsaufforderung offenbar
zugrundeliegende enge Auslegung der einschlédgigen
Bestimmungen ist nach Uberzeugung der Kammer auch mit
dieser Richtlinie nicht vereinbar, da sie dazu fihrt,
da? Gegenstdnde, die zur Lésung ein- und derselben
technischen Aufgabe beitragen und daher zusammengehdren
(siehe auch W 11/89, ABl. EPA 1993, 225, Griinde

Nr. 4.1), als uneinheitlich betrachtet werden. Ein
Herstellungsverfahren, das wenigstens unter anderem die
Herstellung eines beanspruchten Produktes ermdglicht,
tradgt jedoch in der Regel zur Lésung der Aufgabe bei,

deren Ldsung mit dem Produkt selbst angestrebt wird.

Ein Herstellungsverfahren und dessen Produkt konnen
daher nicht mit der einzigen Begrindung als
uneinheitlich betrachtet werden, daR das
Herstellungsverfahren nicht auf die Herstellung dieses
beanspruchten Produktes beschridnkt ist. Die in der
Zahlungsaufforderung gegebene Begriindung rechtfertigt
also nicht die Forderung nach Zahlung zweier

Priifungsgebiihren fiir die 'Erfindungen" A und B bis D.
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Diese Erwigungen gelten gleichermafen fiir den

erforderlichen technischen Zusammenhang zwischen dem
Verfahren nach den Anspriichen 1 bis 15 und jedem
einzelnen der Produkte nach den Anspriichen 16, 17 und
18. Daraus folgt, daR das Verfahren, zumindest solange
nicht Griinde angegeben werden, warum dieses nicht als
neu und erfinderisch angesehen werden kann, als
Bindeglied zwischen den unterschiedlichen Produkten im
Sinne der Regeln 13.1 und 13.2 PCT zu betrachten ist.

Die von der Anmelderin gegebene Begriindung filir den

Widerspruch trifft also zu.

Diese Betrachtungsweise ist im Einklang mit der
Rechtsprechung der Beschwerdekammern zu vergleichbaren
Sachverhalten. In der Sache W 2/95 (zitiert in
"Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europdischen
Patentamts", 3. Auflage 1998, II-C,7.2 und IX-B,2.1)
betraf die internationale Anmeldung ein Produkt und ein
Verfahren zu seiner Herstellung. Die Beschwerdekammer
stellte fest, daR aus dem Fehlen wortlich gleicher
technischer Merkmale in einem Produkt-Anspruch und dem
unabhidngigen Anspruch zur Herstellung des Produkts noch
nicht auf Nichteinheitlichkeit der Erfindungen
geschlossen werden kérnne. Beim Vergleich der Merkmale
von méglicherweise uneinheitlichen oder als
uneinheitlich vermuteten Ansprichen sei die Beschreibung
mit heranzuziehen, um mit ihrer Hilfe zu untersuchen,
welche Effekte den einzelnen Anspruchsmerkmalen
zuzuordnen sind. Erst aufgrund einer solchen
Untersuchung kénne entschieden werden, ob die
Erfindungen aufgrund "entsprechender" technischer
Merkmale in einem technischen Zusammenhang stehen. In
der Entscheidung T 94/91 vom 9. September 1991 (zitiert
in Rechtsprechung der Beschwerdekammern, a.a.O.
II-C,7.2) wird sinngemdff ausgefiihrt, die erforderliche
gemeinsame erfinderische Idee koénne nicht mit den in

einem Patentanspruch oder in einer bestimmten
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Kombination von Patentanspriichen enthaltenen technischen
Merkmalen gleichgesetzt werden, sondern sollte unter
Beriicksichtigung der Beschreibung und der Zeichnungen
ermittelt werden. Es wurde daher als ausreichend
angesehen, daR zwei unabhdngigen Anspriichen auf
bestimmte Filter Merkmale gemeinsam waren, die in den
vorangehenden allgemein auf Filter beliebiger Gestalt
gerichteten Anspriichen enthalten waren und nicht als
vollstidndig durch den ermittelten Stand der Technik
vorbeschrieben oder nahegelegt betrachtet werden konnten
(siehe Punkt 6 der Griinde). In der Entscheidung W 12/87
vom 11. Januar 1988 (unverdffentlicht) wurde im Hinblick
auf die friithere Fassung der Regel 13.2 PCT, die explizit
ein "besonders angepaRtes" Verfahren zur Herstellung
eines beanspruchten Produkts als Einheitlichkeits-
kriterium voraussetzt, sinngemdfs ausgefiihrt, daf das
beanspruchte Verfahren nicht die einzige technische
Realisierungsmdglichkeit des beanspruchten Erzeugnisses
zu sein braucht, sondern daff es nur darauf ankommt, ob
die beanspruchten Verfahrensschritte dazu beitragen, daf’
diejenigen Strukturelemente entstehen, die zum Erreichen

der erfindungsgemifien Zielsetzung notwendig sind.

Erst im Ergebnis der Uberpriifung der Zahlungsauf-
forderung nach Regel 683e) PCT wird der Einwand dexr
Nichteinheitlichkeit zwischen Erfindung (A) (Verfahren)
einerseits und den Erfindungen (B) bis (D) (Produkte)
andererseits explizit a posteriori erhoben und auf einen
Vergleich mit dem Stande der Technik, nédmlich der
Druckschrift D1, gestiitzt. Eine zusdtzliche Begriindung
fiir die Zahlungsaufforderung. im Ergebnis der Uberpriifung
kann bei der Priifung des Widerspruchs jedoch nicht in
Betracht gezogen werden {(siehe W 4/93, ABl. EPA 1994,
939, Grinde Nr. 2).

Selbst wenn man im vorliegenden Fall jedoch unterstellen
wollte, die Druckschrift D1 sei in der Zahlungs-

aufforderung im Zusammenhang mit den Produkten
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(Erfindungen B bis D) erwd@hnt, so daf implizit daraus
auch ein a posteriori-Einwand gegen die Neuheit
zumindest des Verfahrensanspruchs 1 entnehmbar sei, so
wiirde auch eine solche Auslegung des Inhalts der
Zzahlungsaufforderung den Einwand der mangelnden
Einheitlichkeit noch nicht stilitzen. Die obigen
Erwdgungen gelten ndmlich nicht nur im Hinblick auf das
Vorhandensein eines im unabhdngigen Verfahrensanspruch
definierten neuen und prima facie erfinderischen
Verfahrens, sondern auch dann, wenn ein solches
Verfahren durch Merkmale definiert ist, die in einem
oder mehreren der davon abhdngigen Anspriiche enthalten
sind, zumindest solange ein solches Verfahren weiterhin
die Herstellung aller beanspruchten Produkte ermdglicht.
Ausfiihrungen zu den abhdngigen Verfahrensanspriichen
finden sich jedoch erst im Bescheid (IPEA/408) wvom

5. November 1998.

Die Zahlungsaufforderung stiitzt sich ferner beziiglich
der Produkte gemdf den Anspriichen 16 bis 18 (Erfindungen
B bis D) lediglich darauf, daf aus D1 Produkte mit dem
in allen drei Anspriichen erwdhnten Gehalt an
Aktivsauerstoff bekannt waren. Die weiteren Merkmale
dieser Anspriiche sind in unterschiedlicher Weise durch
Parameter definiert. Ob diesen unterschiedlichen
Definitionen auch unterschiedliche strukturelle
Merkmale entsprechen, wurde nicht untersucht. Aus der
vorliegenden Beschreibung geht jedoch hervor, das die in
diesen Anspriichen genannten Parameter sich auf das
gleiche Produkt beziehen kdnnen. So erfiillt das Produkt
gemdfd Beispiel 2 sowohl die Bedingungen des Anspruchs 17
als auch des Anspruchs 18, und das Produkt gemifl
Beispiel 4.1 sowohl die Bedingungen des Anspruchs 16 als
auch des Anspruchs 18; vgl. die Tabellen IIB und IV. Das
behauptete Fehlen eines Zusammenhangs zwischen den
Produktanspriichen ist also keineswegs offensichtlich und
hdtte einer ndheren Begriindung bedurft, denn, wie
bereits ausgefiihrt (siehe Punkt 2.3), verbietet es die



2552.D

FOR INTERNAL
USE ONLY

- 10 - W 0011/99

PCT-Richtlinie III, 7.6, die Beanstandung der fehlenden
Einheitlichkeit auf einen am Wortlaut haftenden Ansatz

zu stiitzen. Auch insoweit rechtfertigen also die in der
Zahlungsaufforderung angegebenen Griinde die Entrichtung

von drei weiteren Priifungsgebiihren nicht.

Aus dem bereits erwdhnten Priifungsbescheid (IPEA/408)
entnimmt die Kammer, daf die IPEA nicht nur das
Verfahren nach Anspruch 1, sondern auch die ilibrigen
Erfindungen (B), (C) und (D) in ihren breitesten
Anspriichen gegeniiber ein- und demselben Dokument,
nimlich D1, als nicht neu betrachtet. Unter diesen
Umstidnden kann kein nach Regel 13.2 PCT erforderliches
"besonderes technisches Merkmal, das itber den Stand der
Technik hinausgeht", vorhanden sein. Dennoch ergibt sich
nach Uberzeugung der Kammer aus der Tatsache, daf3 ein
einziges Dokument alle beanspruchten Gegensténde
offenbart, ein sehr starker Hinweis darauf, daR diese
Gegenstédnde technisch zusammengehdren, so daft unter
solchen Umstidnden wegen der PCT-Richtlinie III, 7.6 eine
Aufforderung zur Zahlung weiterer Recherchengebiihren
zumindest nicht ohne eine ndhere Begriindung erhoben
werden darf (siehe auch T 501/91 vom 10. Oktober 1991,
Grinde Nr. 6). Die Kammer bemerkt in diesem
zZusammenhang, daf im Bescheid (IPEA/408) wvon

5. November 1998 ausgefithrt wird, dafl das Verfahren zur
Herstellung der beanspruchten Produkte aus D1 bekannt
sei und daher die gemdf D1 erhdltlichen Produkte, auch
die gleichen Eigenschaften aufweisen miissen, so daf dies
zwar nicht ausdriicklich, wohl aber implizit offenbart
seien. Wenn jedoch im Zusammenhang mit der
Neuheitspriifung von einem direkten Zusammenhang zwischen
Verfahren und Produkt ausgegangen wird, sollte ein
solcher Zusammenhang bei der Beurteilung der
Einheitlichkeit der vorliegenden Anmeldung nicht
verneint werden. Aus der PCT-Richtlinie III, 7.6 folgt
vielmehr, das Regel 13.2 PCT nur angewendet werden darf,

wenn "besondere technische Merkmale' gegeniiber dem
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Stande der Technik erkennbar sind. In F&llen, in denen,
wie hier, eine einzige zum Stande der Technik gehodrende
Verdffentlichung die Neuheit aller Gegenstédnde der
unabhingigen Anspriiche in Frage stellt, ist es nicht
sinnvoll und gerechtfertigt, die Einheitlichkeit zu
beanstanden. Die Frage der Einheitlichkeit stellt sich
nach Auffassung der Kammer erst, wenn Anspriiche
vorliegen, die gegeniiber diesem Stand der Technik

eindeutig Unterschiede aufweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

Die Riickzahlung der zusdtzlich entrichteten Priifungsgebiihren

und der Widerspruchsgebiihr wird angeordnet.

Der Geschédftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:






