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Sachverhalt und Antrige

0344.D

Am 2. August 1999 hat die Anmelderin die Internationale
Anmeldung PCT/IB 99/01516 eingereicht. |

Die unhé&ngigen Ansprﬁché 1, 7, 17, 18, 20 und 21 dieser
Anmeldung lauten wie folgt:

"1. Verfahren zum Pyrolysieren von kohlenwasser-
stoffhaltigen Abfallprodukten, insbesondere von
Altreifen, bei dem

‘a) das zu pyrolysierende Material auBerhalb des Ofens

(1) in einer Beladestation in oder auf eine

Aufnahmevorrichtung (40, 50) eingebracht wird,

b) danach die Aufnahmevorrichtung (40, 50) von unten in
einen unten offenen Pyrolyseofen eingefihrt wird, den
Ofen (1) gleichzeitig dicht abschliefend,

c) wonach der Ofen (1) {iber Brenner {(7) zur
Pyrolysetemperatur von ca. 500 °C adufgeheizt und die
Pyrolyse durchgefiihrt wird,

d) dann nach abgeschlossenem Pyrolysieren die
Aufnahmevorrichtung (40, 50) nach unten entféfﬁt und
in eine Entladestation gebracht wird, wo die
Reststoffe ausgebracht werden,

e) und eine andere mit zu pyrolysierendem Material
beladene Aufnahmevorrichtung aus der Beladestation

zum Ofen gebracht und in diesen eingesetzt wird."

_"7. Anlage zur Durchfiihrung des Verfahrens [nach] den

Ansprichen 1 bis 6, bestehend aus
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- einem Pyrolyseofen (1) der ein von auRen beheizter
Doppelwandofen mit wendelférmigen von unten nach ébén-
fihrenden Querwénde[n] (5) ist, die einen Wendelkanal
(6) fiir die Heifluft bilden,

- wobei der Ofen einen vertikal absenkbaren Boden (45)
besitzt und {iber diesen von unten vertikal be- und

entladbar ausgebildet ist."

"17. Verwendung von Pyrolyse-Kohlenstoff, hergestellt
nach [dem] Verfahren und [in der] Anlage der vorher-
gehenden Ansprliche, in Verbindung mit einem geringen

Zementanteil f£{dr hochwarmeddmmende Baumaterialien."

"is. Verwendung von Pyrolyse-Kohlenstoff in Verbindung
mit Gips oder feuerfestem Zement flr Brandschutz-
elemente, wie Brandschutzplatten, Feuer- bzw.

Hitzeschilder."

"20. Verwendung von Pyrolyse-Kohlenstoff als
Feuerldschmittel, z. B. zum LOschen von brennendem 01,
GroRbréanden, Wald- und Wiesenbr&nden, Branden auf

Wassexr."

"21.  Verwendung von Pyrolyse-Kohlenstoff zur Olpest-
Verhinderung insbesonderé nach einem 0l-Tankerunfall, »
wobei Kohlenstoff auf den 6ltéppich ausgestreut wird und
der mit 81 vollgesaugte, auf dem Wasser obenauf
schwimmende, in der Flachenausdehnung erheblich
reduzierte Kohlenstoff-Teppich ausgeschépft und durch
hachfolgende Pyrolyse erneut die Trennung von 01 und

Kohlenstoff vorgenommen wird."
[ 1: von der Kammer zum besseren Verstandnis korrigiert.
Mit Bescheid vom 13. Januar 2000 informierte das EPA in

seiner Eigenschaft als Internationale Recherchenbehdrde
(IRB) die Anmelderin dahingehend, daf die Anmeldung dem

,.
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Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach
Regel 13.1 bis 13.3 PCT nicht entspreche, da sie
insgesamt sechs Erfindungen enthalte. Die Anmelderin
wurde nach Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 PCT
aufgefordert, innerhalb von 30 Tagen finf weitere

Recherchengeblihren zu entrichten.

In einer dieser-Aufforderung beigefiigten Anlage
(gesondertes Blatt) wurde der Anmelderin u. a. die
Auffassung der IRB mitgeteilt, daf die sechs Erfindungen
durch die folgenden Anspruchsgruppeﬁ bestimmt seien:

Anspriiche 1 bis 6 (Verfahren zum Pyrolysieren)
Anspriche 7 bis 16 (Vorrichtung zur Durchflhrung des
Verfahrens) '

3. Anspruch 17 (erste Verwendung von Pyrolyse-

Kohlenstoff) »

4. Anspriuche 18, 19(zweite Verwendung von Pyrolyse-
Kohlenstoff)

5. Anspruch 20 (dritte Verwendung von Pyrolyse- -
Kohlenstoff)

6. Anspruch 21 (vierte Verwendung von Pyrolyse-
Kohlenstoff) .

Das einzige, allen Anspriichen gemeinsame Merkmal sei der
Pyrolyse-Kohlenstoff, der jedoch bereits als solcher aus
D1: DE-A-3 030 593 bekannt sei und mithin nicht als der
Erfindung zugrundeliegehde technische Idee dienen kénne.
Auch lagen den verschiedenen unabhingigen Anspriichen
ﬁnterSchiedliche Aufgaben zugrunde: Die Anspriiche 1 und
7 zielten auf die Bereitstellung eines Verfahrens und
einer Vorrichtung ab, die einen schnellen Wechsel

bezliglich des zu pyrolysierenden Materials erlaube, eine

Aufgabe, welche im tbrigen bereits durch die Lehre wvon

D2: FR-C-640 770 geldst sei. Dagegen sei die Aufgabe der
Anspriche 17, 18, 20 und 21 eine jeweils unter-
schiedliche Verwendung des Pyrolyse-Kohlenstoffs.
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III. Die Anmelderin zahlte per Abbuchung vém EPA-Konto nur

drei zusdtzliche Recherchengebihren unter Widerspruch
nach Regel 40.2 c) PCT, der am 14. Februar 2000
éingereicht wurde und worin die Anmelderin die

' Riickzahlung dieser zusatzlichen Gebthren beantragte.
Gemdf Erklarung der Anmelderin waren diese drei
zusadtzlichen Recherchengebiihren bestimmt fur die
Anspriiche 7 bis 16 (Gruppe 2), Anspruche 18, 19
(Gruppe 4) und Anspruch 21 (Gruppe 6).

In der Begriindung des Widerspruchs erl&uterte sie im
einzelnen ihre Ansicht, daf eine internationale
Anmeldung neben einem Verfahrensanspruch auch einen
Anspruch auf eine Vorrichtung, welche speziell zur
Durchfﬁhrung des Verfahrens entwickelt worden sei,
enthalten‘dﬁrfe. Die aus D2 bekannte Vorrichtung
‘beschreibe-keinen Pyrolyseofen mit von aufen beheizten
Doppelwanden und wendelférmigeh, von oben nach unten
fihrenden Querwanden, die einen Kanal fiir die HeifRluft
bildeten und unterscheide sich somit vom beanspruchten
Pyrolyseofen. Auch seien die Destillation-Rest-
materialien aus der aus Druckschrift D2 bekannten Anlage
nicht zu vergleichen mit dem rieselfdhigen Pyrolyse-
kohlenstoff aus dem beanspruchten Verfahren und kénne
somit auch nicht wie in den Ansprﬁchen 17 bis 21
vorgeschlagen verwendet werden. Die Anﬁelderin raumte
zwar ein, da® die kennzeichnenden Merkmale der
Anspriche 1 und 7 aus der Druckschrift D2 (nicht D1)
bekannt seieﬁ,'jedoch bestehe die Méglichkeit im Rahmen
von Artikel 34 PCT, die Anmeldung durch Anderung der
Anspriliche so gegen die Lehre von D2 abzugrenzen, daf die

Einheitlichkeit der Erfindung gegeben sei.

Mit Schreiben vom 30. Oktober 2000 wurden von der
Anmelderin geanderte Anspriche 1 bis 17 vorgelegt,

welche die ursprﬁnglichen Anspriche 1 bis 21 ersetzen.
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In ihrer Mitteilung vom 19. April 2000 tber die
ﬂberprﬁfung der Aufforderung'zur Zahlung der
zusatzlichen Recherchengeblihren unterrichtete die IRB

vdie Anmelderin, daﬁ_dié Aufforderung berechtigt war und

forderte sie auf, fir die weitere Prufung des

‘Widerspruchs eine Widerspruchsgeblhr von 1022,00 Euro

innerhalb eines Monats zu entrichten. In ihrer
Begfﬁndung legte die IRB dar, daf® die Beitr&ge des
beanspruchten Verfahrens und der dazugehdrigen
Vorrichtung zum Stand der Technik bereits aus
Druckschrift D2: FR-C-640 770 bekannt seien und somit
nach den Verwaltungsrichtlinien PCT/Gazette Sektion IV,
Anhéng B, Teil 1(e) keine Basis fiir eine einheitliche

Erfindung bilden kénnten.

Die Widerspruchsgeblhr wurde von der Anmelderin am
17. Mai 2000 entrichtet.

Entscheidungsgriinde

0344.D

Der Widerspruch ist zuléssig.

Die Zustandigkeit der Beschwerdekammern zur Prﬁfﬁng von
Widersprﬁchen nach Artikel 154 (3) EPU in Verbindung mit
Regel 40.2 c), Satz 2 PCT ist dann gegeben, wenn die
vorherige Uberpriifung durch die IRB wie in

Regel 40.2 e), erster Satz PCT vorgeschrieben
stattgefundén hat. Dies ist im vorliegenden Fall

geschehen.

~Bezuglich der von der Anmelderin gednderten Anspriliche 1

bis 17 hat die Kammer keine Kompetenz, die

~Einheitlichkeit auf der Basis dieser Ansprlche zu

priifen. Da Anderungen im Verfahren vor der IRB nicht

vorgesehen sind, kann die Prlifung des Widerspruchs nur

auf der Grundlage der Unterlagen, welche zum Zeitpunkt
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der Aufforderung der Internationalen Recherchenbehdrde
(IRB) zur Zahlung zusadtzlicher Geblhren vorlagen,

erfolgen.

Zur Uberpriifung der Einheitlichkeit aller unabhidngiger
Anspriuche hat die IRB .zunichst die von.der Anmelderin
genannte subjektive Aufgabe>herangezogen. Diese besteht
nach Seite 2, letzter Absatz bis Seite 3, Absatz 1 der
Anmeldung darin, ein Verfahren und eine dafir
vorgesehene Vorrichtung bereitzustellen, die einfach
durchfiihrbar bzw. einfach éufgebaut gind und die einen
beliebig schnellen Wechsel in bezug auf das zu
pyrblysierende Material ohne besondere Umristung des
Ofens erlauben. Die Losung dieser Aufgabe bilden die
unabhangigen Anspriiche 1 und 7 (vgl. Seite 2, Absatz 2).

Eine weitere Aufgabenstellung findet sich auf Seite 7,
Absatz 3. Danach besteht diese darin, eine geeignete

Weise der Weiterverwendung des durch das beanspruchte

-Verfahren'erzeugten Pyrolyse-Kohlenstoffs zu finden. Die

Lésung dieser zweiten Aufgabe bilden die VerWendungs-
anspriche 17 bis 21. Die in diesen Anspruchen genannten
spezifischen Verwendungszwecke stellen jedoch
eigensténdige Lésungen und somit eigene Erfindungen dar,
die nicht Uber eine gemeinsame erfinderische Idee mit
dem beanspruchten Verfahren und der Vorrichtung zur
Durchfihrung des Verfahrens verbunden sind, denn sie
lésen jeweils ganz andere Probleme. Dieser Bewertung
scheint auch die Anmelderin in ihrem Schreiben vom

14. Februar 2000 insofern zuzustimmen, als sie
"zumindest die Gegensténde der Patentanspriiche 1 A
(Verfahren) und 7 (daflr entwickelte Vorrichtung) als
einheitlich betrachtet, wdhrend sie auf die
unterschiedlichen Verwendungen des mit Hilfe des
Verfahrens erzeugten Produktes nur beildufig und ohne

Einbeziehung der Aufgabe eingeht.
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Zwar erlaubt der PCT (siehe PCT Gazette S-03/1998(E)
Sektion IV, Anhang B, Teil 1(e)) die Kombination
unterschiedlicher Anspruchskategorien in einer eihzigen
Anmeldung und gibt Beispiele fiir mdgliche Kombinationen,
die als einheitlich zu betrachten sind. Die in der

vorliegenden Anmeldung beanspruchte Kombination eines

Verfahrensanspruchs und Vorrichtungsanspruchs zur
Durchfihrung des Verfahrens zusammen mit weiteren
Anspruchen zur Verwenduhg des im Verfahren erzeugten
Produktes ist dabei nicht vorgesehen. Eine solche
Kombination ware jedoch denkbar fir.den Fall, daR durch

ein besonderes Verfahren einem damit hergestellten

~Produkt spezifische, durch die Verfahrensflihrung

bedingte Eigenschaften verliehen werden, die es von
#blichen Produkten unterscheiden und aufgrund derer sich
dieses Produkt in besonderer Weise flir eine spezifische
Verwendung eignet. Dies ist bei der vorliegenden

Anmeldung nicht der Fall, denn aus der Beschreibung und

' den Anspriichen ist nicht erkennbar, worin sich der durch

0344.D

das Pyrolyseverfahren erzeugte Pyrolysekohlenstoff von
blichem Pyrolysekohlenstoff unterscheidet und daR er
Eigenschaften aufweist, die ihn in besonderer Weise far
die in den Ansprlchen 17 bis 21 genannten VerWendungen

geeignet machen.

Die Gegenstinde der Anspriiche 17, 18, 20 und 21, die
jeweils ganz unterschiedliche Verwendungzwecke von
Pyrolysekohlenstoff betreffen, bilden somit gegenuber
den Ansprﬁchennl und 7 eigene Erfindungen. Die
Aufforderung der IRB zur Zahlung von vier weiteren
Recherchengeblihren fir die in den Verwendungs-
anspriichen 17, 18, 20 und 21 enthaltenen Erfindungen war

somit gerechtfertigt.

Ihre Einheitlichkeitsbeanstandung der Erfindungs—

gruppen I (Pyrolyseverfahren) und II (Vorrichtung dazu)

_stlitzt die IRB hauptsdchlich auf einen Vergleich des

Gegenstandes der unabhangigen Anspriiche 1 und 7 mit dem
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Stand der Technik D2: FR-C-640 770. Der Einheitlich-

keitseinwand wﬁrde deshalb "a posteriori" erhoben. In

ihrer Begrindung fihrt die IRB aus, die den unabhidngigen

Ansprichen 1 und 7 (Gruppen I und II).gemeinsamen

‘technischen Merkmale (Beladestation, Einfihrung und

Entfernung des Behandlungsgutes von unten und
Entladestation) seien bereits aus Druckschrift D2
bekannt und kénnten somit nach Regel 13.2 PCT nicht als
der Erfindung zugrundeliegende erfinderische Idee
dienen. Auch werde die gemeinsame Aufgabe bereits durch

die Lehre von D2 geldst.

Betrachtet man die in der Anmeldung genannte
Aufgabenstellung, so ist bereits zwischen dem Verfahren
nach Anspruch 1 und der zur Durchfihrung des Verfahrens

beanspruchten Vorrichtung eine gewisse Teilidentitat zu

" erkennen, denn beide Teile der Anmeldung sind auf das

gleiche Ziel ausgerichtet. Dies kann bereits als Indiz

fir eine einheitliche Erfindung angesehen werden.

Wenn man im vorliegenden Fall davon ausgeht, daf in der

Aufforderung zur Zahlung zusitzlicher Gebtihren vom

13. Januar 2000 der Einwand der mangelnden Neuheit
aufgrund von Druckschrift D2 (Kategorie "X" im
Recherchenbericht) zumindest gegenuber dem Gegenstand
des unabhdngigen Anspruchs 1 erhoben wurde, so kann dies
den Einwand der mangelnden Einheitlichkeit von Verfahren
und Vorrichtung allein noch nicht stitzen. Obwohl sich
die Betrachtung der Einheitlichkeitsfrage zuerst (in the
first place) auf die unabhéngigen Anspruche zu richten
hat, wie die IRB in ihrer Zahlungsaufforderung korrekt
ausgefﬁhrt hat, so beschrinkt sie sich jedoch nicht
ausschlieRlich auf die Frage, ob allein die in den
unabhdngigen Ansprichen enthgltenen Merkmaie gegenliber
dem bekannten Stand der Techhik neu und prima facie
erfinderisch sind. Vielmehr ist nach Regel 13.2 PCT die

"Erfindung" als Ganzes zu betrachten. Dies bedeutet, daf

[T 4
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auch Verfahren oder Vorrichtungen, die durch Merkmale in
einem oder mehreren abhdngigen Anspriichen oder auch
Merkmale, die in der Beschreibung enthalten sind,

definiert werden und die den entscheidenden Beitrag zum

‘Stand der Technik bestimmen kdnnen, in Betracht zu

ziehen sind. Dies steht nicht im Widerspruch zu den von
der IRB zitierten PCT-Richtlinien, denn nach der Gazette
S03/1998(E), Sektion IV, Teil 1(c) (ii) sind im Fall der
Vorwegnahme des Gegenstand eines unabhéhgigen Anspruchs
durch den Stand der Technik auch die'abhéﬁgigen
Ansprﬁthe.zu bewerten, und es ist zu prlifen ist, ob
zwischen ihnen noch ein erfinderischer Zusammenhang
besteht (siehe dazu auch PCT Richtlinien fir die
Recherche, Kapitel III, 3.9;'Anderungen in Kraft
getreten am 1. Januar 1994, Gazette 29/1993,

‘Seite 16335). Eine derartige Vorgehensweise ist auch im

Falle der Kombination von Ansprlichen unterschiedlicher
Kategorien erforderlich. Eine solche Bewertung ist im
vorliegenden Fall durch die IRB jedoch nicht vorgénommen
wordén. | ' '

Die Feststellung der IRB zeigt auch nicht, worin sich
das in der gesamten Anmeldung beschriebene Verfahren und
die dazugehdrige Vorrichtung von der Lehre Von-Dz
unterscheiden und enthdlt keine Analyse der objektiven
Aufgabe, die sich ausgehend von dem nichstliegenden
Stand der Technik D2 ergibt. Es ist mithin von der IRB
nicht nachgewiesen worden, daRf das in der gesamten
Anmeldung offenbarte Verfahren und die dazu speziell
konzipierte Vorrichtung kéine besohderen technischen
Merkmale aufweisen, zwischen denen ein technischer
Zusammenhang besteht und die einen Beitrag zum Stand der

Technik bestimmen.

Im Ubrigen scheint die Anwendung von Regel 13.2 PCT nur

dann sinnvoll, wénn "besondere technische Merkmale"
gegenlber dem Stand der Technik erkennbar sind. In
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Fadllen wie dem vorllegenden, WO aufgrund einer
Vorlauflgen sachlichen Bewertung durch die IRB eine
einzige Druckschrift (D2) die Patentfahigkeit der
unabhadngigen Anspriche 1 und 7 in Frage stellt,
erscheint es nicht gerechtfertigt, die Einheitlichkeit .
eines Verfahrens und einer dazu vorgesehenen Vorrichtung
zu beanstanden, denn diese Frage stellt sich erst, wenn
Ansprliche vorliegen, die gegeniiber diesem Stand der

Technik eindeutige Unterschiede aufweisen.

 Daraus folgt, daB die Aufforderung zur Zahlung einer

zusatzlichen Recherchengebilihr durch die IRB fir die
Anspriiche 7 bis 16 (Gruppe zwei) nicht gerechtfertigt
war. Da die Anmelderin jedoch fir diese Anspriiche eine
zus&tzliche Recherchengeblhr entrichtet hat, muR die

Rlickzahlung dieser Geblihr angeordnet werden.

Das Widerspruchsverfahren nach Regel 40.2 c¢) PCT dient
der materiell—rechtlichen ﬁberprﬁfung der Berechtigung
der Zahlungsaufforderung. Es ist daher lediglich zu
priufen, ob in Anbetracht der von der IRB angefihrten
Grinde im Lichte des Widerspruchsvorbringens die
Elnbehaltung weiterer Recherchengebuhren gerechtfertlgt
war. Die Kammer kann daher nicht von Amts wegen
untersuchen, ob.der Einwand der mangelnden
Einheitlichkeit aus anderen als den angegebenen Grunden
gerechtfertigt:gewesen wadre. Es kbénnte somit in einem
mdglichen spét?ren Verfahren nach Kapitel II PCT der
Einwand mangelnder Einheitlichkeit mit anderer

Begrindung erneut erhoben werden.

Die Widerspruchsgeblhr wird nicht zurlckgezahlt, da der
Widerspruch nicht in vollem Umfang begrindet ist
(Regel 40.2 e), letzter Satz PCT).
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

-Eine der zusé&tzlichen Recherchengeblihren wird zurlickerstattet.

Der Geschaftsstellenbeamte: ‘Der Vorsitzende:
_L; [

V¢ Commare W. D. Weif

K K.
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