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Sachverhalt und Antrage 

Die Anmelder haben am 14. Januar 1988 die internationale 
Anmeldung PCT/EP 88/00 23 eingereicht. 

In einer "Aufforderung zur Zahiung zusätzlicher Gebühren" 
gemäl3 Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe a) PCT und Regel 40.1 
PCT vom 18. Mai 1988 hat die als "Internationale Recher-
chenbehörde" tätige Zweigstelle des Europäischen Patent-
amts in Den Haag den Anineldern mitgeteilt, daB sie der 
Auffassung sei, daB die vorgenannte internationale Anniel-
dung nicht dem Erfordernis der Einheitlichkeit entspreche 
(fehiende Einheitlichkeit a posteriori). mi einzelnen 
legte sie dar, daB ihrer Meinung nach fünfzehn Ansprüche 
bzw. Anspruchsgruppen mit jeweils verschiedenem Sach-
verhalt gegeben seien, nãmuich: 

Patentansprüche 1 - 3, 29, 30: 

Befestiger aus wenigstens zwei, durch ein Konden-
satorschweiBverfahren verbundenen Abschnitten. Ver-
fahren zur Herstellung von Befestigern. 

Ansprüche 4, 6 - 10: 
B1 indnietbefestiger. 

Anspruch 5: 
Bechernietbefestiger. 

Ansprüche 11, 17 - 19: 

Befestiger versehen mit einer Eindringspitze mit 
grôBerem Durchmesser als dem des Schaftes. 

Ansprüche 12 - 16: 
Einschlagbarer oder einschieBbarer Dubel. 

Ansprüche 20, 21: 
Rohrförmiger Dübel. 
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Anspruch 22: 

Befestiger aus einsatzgehàrtetem Kohlenstoffstahl und 

rostfreiem Stahl. 

Anspruch 23: 

Befestiger aus Stahl mit einem Kohlenstoffgehalt bis 

Ca. 0,4% und rostfreiem Stahl. 

Anspruch 24: 

Befestiger aus Kohlenstoffstahl und Aluminium. 

Befestiger aus einem hãrtbaren, martensitischen 

Chromstahl und rostfreienm Stahl. 

Befestiger aus Hochleistungsschnellschnitt-stahl und 

rostfreiem Stahl. 

Anspruch 27: 

Befestiger aus Kohlenstoffstahl. 

Anspruch 28: 

Befestiger mit wenigstens einemn Abschnitt aus rost-

freiem, austenitlschen Stahl. 

Anspruch 31: 

Verfahren, wobei nach dem SchweiBvorgang die Bearbei-

tung der Bohrspitze, Eindringspitze od. dgl. er-
folgt. 

Anspruch 32: 

Verfahren, wobei ein Streifen mit den vorgestanzten 

und -geprägten sowie gehârteten Abschnitten der 

Schweil3vorrichtung zugeführt wird. 
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3 	 W 17/88 

Die vorgenannte "Internationale Recherchenbehörde" hat im 
AnschluB an die Auflistung der vorliegenden Anspruchs-
gruppen festgestellt, daB die in den unabhangigen 
AnsprUchen 1 bzw. 29 genannte der Erfindung zugrunde 
liegende Aufgabe nicht neu, sondern bereits gelost sei 
oder keine erfinderische Tatigkeit gegenüber dent Stand der 
Technik gemä8 JP-A--57-152 378, GB-A-606 572 und US-A- 
2 153 702 aufweise. 

Sie führt ferner sinngemãB aus, daB die den unabhärigigen 
AnsprUchen 1 und 29 zugrunde liegende ursprüngliche 
ailgenteine Idee, die auch den Gegenstand der abhängigen 
Ansprüche einschlieSt, deshalb nicht mehr als erfinderisch 
angesehen werden känne. 

III. 	Die Anmelder haben mit dent am 14. Juni 1988 eingegangenen 
Schreiben vont 10. Juni 1988 zusätzliche vier Recherchenge-
bühren unter Widerspruch gezahit und zwar für die An-
spruchsgruppen Nr. 2 bis 5 gemäB Auflistung unter 
vorstehender Ziffer II. 

Für die Anspruchsgruppen Nr. 6 bis 15 gemä8 vorstehender 
Auflistung wurden keine zusätzlichen Recherchengebühren 
entrichtet, weil dies eine unzumutbare Belastung der An-
inelder darstelle. 

Der Widerspruch wird wie folgt begründet: 

a) 	Allein aus der Tatsache, daB die Recherche in ver- 
schiedenen Klassifikationseinheiten erfolgen müsse, 
kónne nicht der SchluB gezogen werden, daB das 
Schutzbegehren uneinheitlich sei, da der Anspruch 1 
bereits durch seine Alternativen "Bohrspitze, Em-
dringspitze od. dgl." bzw. "Schaft, Gewindeschaft, 
Dübel, Nietkôrper, Nietschaft, Boizen od. dgl." eine 
Recherche in verschiedenen Klassifikationsejnhejten 
erforderlich mache. Eine breit anzulegende Recherche 
sei aber keine zusãtzliche Recherche. 
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Die Anspruchsgrupperi 2 bis 6 erfordern soinit keine 

zusãtzliche Recherchentãtigkeit. 

Es sei nicht einsehbar, waruin die Mal3nahmen der An 

sprüche 31 und 32 nicht in Zusaxnmenhang mit demn 

Schweif3vorgang zu sehen sein sollen, der Gegenstand 
der Ansprüche 29 und 30 ist. 

Schon mi Anspruch 1 sei eine Materialeinschränkung 
gegeben ("aus härtbarenm bzw. durchhärtbarem ..." bzw. 

"aus einemn anderen nietallischen ..."), so daB die ab-

hängigen Ansprüche 22 bis 28 sich dieser Lehre unter-
ordnen wUrden, dergestalt, daB sie konkrete Werk-
stoffhinweise gäben. 

Die nicht erfolgte Recherche der Anspruchsgruppen 6 
bis 15 sei zuni Schaden der Anmnelder, sie sei nach 

deren Auffassung das Ergebnis einer verfehiten An-
sicht der Frage der Einheitlichkeit. 

Zusamnmenfassend beantragen die Arunelder die Rückerstattung 
der zusätzlich entrichteteri RecherchengebUhren. 

Entscheidungsgrunde 

Der Widerspruch entspricht der Regel 40.2 c) PCT, da die 
Anmelder die dort angegebenen Erfordernisse erfüllt haben 

und zwar innerhaib der hierfür in Regel 40.3 PCT in Ver-

bindung mit Artikel 17 (3) (a) PCT vorgesehenen Frist. 

Die Aufforderung gemnãi3Artikel 17 (3) (a) PCT enthält eine 

Begründung un Sinne von Regel 40.1 PCT für die Feststel-
lung, die Anmneldung entspreche nicht dem Erfordernis der 
Einheitlichkejt. 
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3. 	Erkeflflbar hat die "Internationale Recherchenbehörde" die 

Anmeldung als uneinheitlich "a posteriori" bewertet, indem 

sie davon ausgeht, daB die beiden unabhängigen Ansprüche 1 

und 29 aufgrund des ermittelten Standes der Technik 

fallen. 

	

3.1 	Die abhängigen Ansprüche 2 bis 28 und 30 bis 32 haben Aus- 

gestaltungen dieses Befestigers bzw. dieses Verfahrens zum 

Inhalt. Sie stehen damit a priori in einem einheitlichen 

erfinderischen Zusaminerihang damit, der durch die Tatsache 

gegeben ist, daB ein bestimintes SchweiBverfahren für die 

Verbindung zweier Teile vorgeschrieben wird, wobei diese 

Teile die un Anspruch 1 nãher spezifizierten Randbedingun-
gen erfüllen mUssen. Die in Anspruch 1 herausgesteliten 

Alternativen wie Bohrspitze, Eindringspitze, Schaft, 

Gewindeschaft, DUbel usw. bilden hierbel die Basis für die 

abhängigen Ansprüche und erlauben es somit die Ausgestal-

tung dieser Alternativen in abhãngigen Ansprüchen heraus-

zustellen. 

	

3.2 	Die Fragestellung bezüglich der Einheitlichkeit des 

Schutzbegehrens verlagert sich indes bei Vorliegen eines 

relevanten Standes der Technik, nãinlich dann, wenn dieser 

ergibt, daB der oder die unabhãngigen Ansprüche nicht pa-

tentfähig sind, sei es aus Gründen fehiender Neuheit, sei 

es aus Gründen fehiender erfinderischer Tätigkeit, da dann 

zu prufen 1st, ob die verbleibenden Ansprüche noch durch 

eine gemeinsalne erfinderische Idee initeinander verbunden 

sind. 

	

3.3 	Zunächst stelit sich für die Kanuner die Frage, ob das tra- 

gende kennzeichnende Merkmal des Anspruchs 1, nämlich Ver-

binden der wenigstens zwei Teile durch ein Kondensator-

schweiBverfahren am fertigen Produkt nachweisbar ist d.h. 

mit anderen Worten, ob es zur Charakterisierung des Pro-

duktes dienlich ist. 
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Seitens der Kanuner wird die Auffassung vertreten, daI3 am 

fertigen Produkt "Befestiger" nicht erkennbar ist, mit 

weicheni Schwei8verfahren seine Einzelteile verbunden 

worden sind so daB selbst bei Zuhilfenahine von Schlif f-

bildern od. dgl. nicht der Nachweis führbar ist, daB das 

KondensatorschweiBverfahren das die Verbindung bewirkende 

Verfahren war. Mithin ist nach Auffassung der Kammer der 
ilhinwcisiin kennze-ichnende-n- -Tei--1--- des---A-nspruchs 1 -  "-durchein 

Kondensatorschwei3verfahren verbunden ist" in einem Gegen-
standsanspruch fehi am Platze und der Gegenstand von An-
spruch 1 z.B. durch die US-A-2 153 702 im wesentlichen 
neuheitsschädlich getroffen, vgl. insbesondere deren 

Figuren 1 bis 4 bzw. Ansprüche 1 bis 3, wonach es•bekannt 

ist zwei Abschnitte (lOa, lob; ha, llb; 12a, 12b; 13a, 
13b) verschiedenen Materials bzw. mit verschiedenem 
Materialgefüge oder Hàrtegrad (z. B. Austenit und Eisen 

oder Stahl bzw. Chroinstahi und Stahl bzw. Chrom-Nickel-
Stahl und Stahl) miteinander durch ein SchweiBverfahren 
(of fenbar Widerstandsschwejl3en) initeinander zu verbinden. 

Es liegt nach Auffassung der Kanuner ohne weiteres mt 
Griffbereich des Fachmannes die Abschnitte als "Bohr-

spitze, Eindringspitze od. dgl." zu gestalten bzw. im 
AnschluB an das Schwei3verfahren zu bearbeiten bzw. "einen 
Schaft, Gewindeschaft, Dübel, Nietkörper, Nietschaft, 

Boizen od. dgl." als den anderen Abschnitt auszuwählen, 

zumal die tJS-A-2 153 702 in Figuren 1 bis 4 bereits 
verschiedene Kombinationen aufzeigt, und zwar gemäB 

Seite 2, rechte Spalte, Zeilen 49 bis 60 für Teile an 

Kraftfahrzeugen, in Haushaltsgegenständen sowie für Innen-

und Aui3enanwendungen bei Bauten. Bereits aus dieser Sicht 
fählt Anspruch 1. 

3.4 	Bezüglich des Schwei8verfahrens ist hingegen die 

JP-A-57-152 378 relevanter als die vorgenannte 

tJS-Patentschrift, da sie langgestreckte Teile verbindet 
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mittels eines Schweiverfahrens auf der Basis "arc 
electric discharging between the two members". Für den 
Fachmann ist dies ein kiarer Hinweis auf jene Schweil3ver-
fahren, die mit elektrischer Lichtbogenentladung arbeiten. 
Eines dieser Verfahren ist das KondensatorschweiBver-
fahren. Es bedurfte mithin nur noch der Auswahl eines ge-
eigneten Schwei8verfahrens auf der Basis elektrischer 
Lichtbogenentladung. Wie die Anmelder in der Beschrei-
bungseinleitung Seite 5 Abs. 4 selbst herausstellen 1st 
das KondensatorschwejBen als soiches bestens bekannt z.B. 
für das Verbinden von Bolzen und Blechen, so daB sein 
Einsatz in Kenntnis der JP-A-57-152 378 für den angege-
benen Zweck naheliegerid 1st, da diese Druckschrift bereits 
die Auswahl der möglichen Schweil3verfahren auf diejenigen 
mit Lichtbogen-Entladung erheblich einengt. Auch aus 
dieser Sicht fällt Anspruch 1, da sein Gegenstand nicht 
mehr auf erfinderischer Tàtigkeit beruht, Artikel 33 (3) 
PCT. 

3.5 	Nach Fortfall des Anspruchs 1 ist keine einzige aligemeine 
erfinderische Idee mnehr erkennbar, die die vorstehend ge-
nannten AnsprUche bzw. Anspruchsgruppen 1. bis 5. mit-
einander verbindet, wie die nachfolgenden Erläuterungen 
verdeuti ichen. 

3.5.1 Die Ansprüche 4 und 6 bis 10 der Gruppe 2. bilden aller-
dings nach Auffassung der Kammer mit dem die Gruppe 3. 
bildenden Anspruch 5 eine Erfindungseinheit, da sie ins-
gesamt auf einen Blindnietbefestiger gerichtet sind und 
somit dieselbe zu läsende Aufgabe betreffen. Insoweit kann 
die Kamniner der Beurteilung seitens der Internationalen Re-
cherchenbehãrde (Erfindung Nr. 2 bzw. 3) nicht folgen. 
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3.5.2 Die Kammer sieht aber in Gruppe 2. und 3. gegenUber der 

Gruppe 1 und gegenüber den Gruppen 4. bzw. 5. jeweils eine 

andere Erfindung, da die Gruppe 1 die Aufgabe lost, em 
SchweiBverfahren für die Verbindung zweier Teile zu opti-

inieren (Vorbereitung der SchweiBpartner geinaB Anspruch 2, 

3 und 30 bzw. Festlegung der SchweiBparaineter geinäi3 

Anspruch 29), während der Gruppe 2. und 3. die Aufgabe 
- 	zugrundel igt,inenBiidnietbefest-jge-r zu- optiin -ieren und 

Gruppe 4. einen Befestiger mit Eindringspitze speziell 

ausbildet; Gruppe 5. 1st schlieBlich auf die Ausgestaltung 
eines Dübels gerichtet. 

Die den Gruppen 1., 2. und 3., 4. bzw. 5. jeweils zuge-

hOrenden Ansprüche betreffen daher verschiedene Gegen-

stände und deren Problematik, die nicht von einem einzigen 

erfinderischen Konzept getragen sind. 

Daraus folgt, daB der Einwand mangelnder Einheitlichkeit 

der Anmeldung a posteriori seitens der Internationalen 

Recherchenbehörde bezüglich der Beurteilung der Gruppen 

1., 4.. und 5. zutref fend war, bezüglich der Gruppen 2. und 

3. indes insoweit unzutreffend war, als diese eine Erf in-

dung betreffen, die aber uneinheitlich ist mit denen der 

Gruppen 1., 4. und 5. Im Ergebnis ist somnit die Rück-

zahlung einer Recherchengebuhr sachlich gerechtfertigt. Da 

die Anmelder gegen die Beurteilung der Gruppen 6. bis 15. 

durch die Internationale Recherchenbehörde keinen Wider-

spruch eingelegt haben, fehlt die Basis für elne diesbe-

zügliche Stellungnahmne seitens der Kammuner. 

Zu den unter III. angeführten Gründen der Anmelder sei 

festgehalten, daB 

a) 	die Notwendigkeit einer breiten Recherche für die 

Ansprüche 1 und 29 nicht gegeben war, weil diese 

Ansprüche aus den genannten Gründen nicht rnehr 
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bestandsfähig sind, wobei allerdings den Anmeldern 

darin recht zu geben 1st, daB die Notwendigkeit einer 

Recherche in unterschiedlichen Kiassifikationsein-

heiten für sich allein keinen Einwand fehiender 

Einheitlichkeit rechtfertigen würde, 

b) 	gegen die Einstufung der Ansprüche 31 und 32 kein 

Widerspruch eingelegt wurde und die Kanuner insofern 

hierüber nicht befinden kann, was auch bezüglich 

der Ansprüche 22 bis 28 bzw. der Gruppen 6. bis 15. 

gilt. 

Dem Widerspruch der Arunelder kann soinit nur im sachlich 

begründeten Umfang entsprochen werden. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Rückzahlung einer zusãtzlichen Recherchengebühr wird 

angeordnet. 

Hinsichtlich der übrigen Recherchengebuhren wird der 

Widerspruch zuruckgewiesen. 

Der Geschäftsstellenbeajute: 	Der Vorsitzende: 

S. Fabiani 
	

F. Guinbel 

/ 
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