
BESCHWERDEKANMERN BOARDS OF APPEAL OF 
	

CHAIIBRES DE RECOURS 
DES EtJROPAISCHEN 	THE EUROPEAN PATENT 

	
DE L'OFFICE EUROPEEN 

PATENTANTS 	OFFICE 
	

DES BREVETS 

Intarnor Vsrtei1ergch1ü..1: 
( ) Veroffentlichung im AB1. 
[ I An Vorsitzende und Mitglieder 
(XI An Vorsitzende 

ENTSCHEIDUNG 
vom 3. Mai 1994 

B.Bchwards -Aktsnzeichsn: 

Anm. idenummar: 

Vsröffentlichungenummex: 

IPC: 

Verfahrens eprach.: 

W 0010/93 - 3.2.3 

PCT/EP 92/00671 

W0A0580614 

E01B 9/14, F16B 13/14, C09J 11/00 

DE 

Bezeichnung der Erfindung: 
Verfahren und Mittel zum Verankern von Befestigungselerrtenten in 
Bohrlôchern 

Anmelder: 
KOCH MARMORIT GrnbH 

Einsprech.nder: 

Stichwert: 
Verankerung/KOCH MARNORIT 

Relevante Rechtsnormen: 
EPU Art. 155(3) 
PCT Art. 34(3)a) 
PCT R. 68.2, 68.3c), e) 

Schlagwort: 
"Aufforderung zur Zahlung zusãtzlicher GebUhren mit nicht 
ausreichender BegrUndung - Behauptung ohne Begrundung" 

Zitierte Entecheidungen: 

Oriaritieru.ngasatz: 

203C 



Europöisches 	European 	Office européen 

jo
Patentamt 	Patent Office 	des brevets 

-V,40)) 	 Beschwerdekammern 	Boards of Appeal 	 Chambres de recours 

ktenz.ichen W 0010/93 - 3.2.3 
Internationals Anin.ldung PcT/EP 92/00671 

E N T SC HEX D U N G 
4cr Techniachen B.achw.rdekaer 3 .2.3 

vcm 3. Mai 1994 

Anm.1dsrin 	KOCH MARMORIT GmbH 
D - 79283 Bollschweil (DE) 

Vsrtrst.r: 	von Kreisler, Selting & Werner 
Patentanwálte 
Postfach 10 22 41 
D - 50462 KOln (DE) 

Gegenstand 4cr Entacheidung: Widerapruch gam&Z Rsg.]. 68.3 C) do. Vertrag.. 
fiber Internationals Zuaa.narbsit auf dern 
Gebist des Patentw.sens gegen die 
kufford.rung des Europ*i.ch.n Pat.ntamt. 
(Zweig.t.11. Den Haag) vom 3. M.rz 1993 zur 
EinschrAnkung der An.prfichs odor zur Zahiung 
zu.ätzlich.r G.btthren (für die internationals 
vorläufig. Prflfung) g.m& Artikel 34 (3) a) 
und Regel 68.2 PCT. 

Zusa.n..tzung der aer: 

Vozsitz.nders 	C.T. Wilson 
Xitgli.d.rz 	J. Kollár 

C. Gall 



li 
	 -1- 	W 0010/93 

Sachverhalt uxid Aritràge 

I. 	Mit Bescheid vom 22. Februar 1993 hat das EPA als mit 

internationalen vor1ufigen Prufung beantragte BehOrde 

(im folgenden "IPEA" genannt), der Anznelderin mitgeteilt, 

ihre Euro-PCT-Anmeldung PCT/EP 92/00 671 betreffe drei 

verschiedene, nicht durch eine einzige aligemeine 

erfinderische Idee, verbundene Erfindungen. Gleichzeitig 

wurde die Anmelderin aufgrund von Artikel 34 (3) a) in 

Verbindung mit Regel 68.2 PCT zur Einschrnkung der 

Anspruche oder Zahiung von zwei zustz1ichen Prufungs-

gebuhren in HOhe von DEN 6.000,00 aufgefordert. 

Die genannte Euro-PCT-Anxneldung enthãlt 11 AnsprUche, von 

denen die AnsprQche 1, 7 und 10 unabhàngig sind. Der 

Hauptanspruch hat folgenden Wortlaut: 

H i. Verfahren zum Verankern von Befestigungselementen, 

insbesondere von Schrauben, Nägeln, Ankern, Spanneisen 

und Boizeri in BohrlOchern, mit Hilfe von Zweikomponenten-

kiebern und Metalleinlagen, dadurch gekennzeichnet, dal3 

a) die BohriOcher, die gegebenenfails zuvor ausgebohrt, 

gereinigt und entfettet wurden, etwa zur Hàlfte bis 

drei Viertel mit einem verdichtungsfhigen Gemisch 

aus hochversch1eifesten Fasern oder Spãnen aus 

Metailen, Polyrneren und/oder Keramik mit durch-

schnittiichen Längen kieiner ais der haibe 

Bohrlochdurchrnesser gefullt werden, danach 

gegebenenfalis ein Blocker zugegeben wird, dann 

nacheiriander oder gleichzeitig die beiden Komponenten 

des Kiebers eingebracht und dann der restliche Teil 

der erforderlichen Menge an Fasern oder Spänen 

eingefQllt wird oder 

2009 .D 



-2- 	w 0010/93 

b) aus einem verdichtungsfahigen Gemisch aus 

hochversch1ei1,festen Fasern oder Spänen mit 

durchschnittlichen Lngen kleiner als der halbe 

Bohrlochdurchmesser und den beiden Komponenten des 

Kiebers eine knetbare Masse hergestelit wird, diese 

Masse in die BohrlOcher eingedruckt wird 

bei Verwendung von Befestigungselementen ohne selbst- 

schneidendem Gewinde ein Zentruinsloch vorgeformt wird und 

danach die Befestigungselemente eingesetzt und 

gegebenenfalls befestigt werden." 

II. 	Die Anmelderin hat am 22. März 1993 die zusätzlichen 

Gebuhren unter Widerspruch (Regel 68.3 C) PCT) 

entrichtet. 

Mit Datum yam 21. Mai 1993 Ubersandte die IPEA der 

Anxnelderin zusarnmen mit einem Bescheid nach Regel 66 PCT 

den Bericht über das Ergebnis der in Regel 68.3 e) PCT 

i. V. m. Regel 104 a) EPU sowie des Beschlusses des 

Präsidenten des EPA, ABi. 1992, 547 vorgesehenen 

UberprQfung der Aufforderung zur Zahlung zusãtzlicher 

Gebühren, in dem festgestellt wurde, dais die 

Zahlungsaufforderung nur teilweise berechtigt war. 

Am 18. Juni 1993 hat die Anmelderin mitgeteilt, dag sie 

den Widerspruch auch gegen die Teilzahlungsaufforderung 

aufrechterhãlt. Am gleicheri Tag hat sie die für die 

Prufung des Widerspruchs durch die Beschwerdekarnmer 

vorgeschriebene Gebühr (Regel 68.3 e) PCT, 

Regel 104 a) (3) EPU, Artikel 2, Nr. 21 der 

GebUhrenordnung) entrichtet. 
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III. Die IPEA fuhrte in der Zahlungsaufforderung vom 

22. Februar 1993 zur Begrundung ihrer Feststellung der 

mangeinden Einheitlichkeit aus, da 

die erste Erfindung in der Verfahrensalternative a) 

des Anspruchs 1 und der davon abhangigen Anspruche 3 

und 6, sowie im Gegenstand der Mittel- bzw. 

Verwendungsanspruche 7, 9 bzw. 10, 

- die zweite Erfindung in der Verfahrensalternative b) 

des Anspruchs 1, und 

- die dritte Erfindung im Gegenstand der Verfahrens-

bzw. Mittel- bzw. VerwendungsansprQche 4, 5 bzw. 8 

bzw. 11 

erhalten sei. 

Als die besondere technische Idee, die a priori die 

Ansprüche der Anmeldung verbinde, befand die IPEA die 

Verankerung von Befestigungselementen in Bohrlôchern 

mittels eines Zweikomponentenklebers unter Verwendung von 
einem verdichtungsfhigen Gemisch aus hochversch1uifesten 

Fasern oder Spanen. In Hinblick auf die vier entgegen-

gehaltenen Druckschrif ten (Dl = TJS-A-4 198 793, D2 = EP-

A-C 319 736, D3 = GB-A-470 761 und D4 = GB-A-474 236), 

denen jeweils Teilmerkntale der obengenannten technischen 

Idee entnehinbar sei, stelite die IPEA fest, dais, dieser 

Idee Neuheit bzw. erfinderische Ttigkeit fehle. 

In der Mitteilung von 21. Mai 1993 Qber das Ergebnis der 

durch den Oberprafungsausschug der IPEA vorgenorrnenen 

Uberprufung, ob die Aufforderung zur Zahlung zwei 

zusätzlicher GebQhren berechtigt war, wurde die in der 

Zahlungsaufforderuflg vorgebrachte Auffassung, die 
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vorliegende Anmeldung erfasse 3 Erfindungen, revidiert 

und dern Anmelder wurde mitgeteilt, dag die Anmeldung nur 

zwei Erfindungen und zwar 

- die erste Erfindung im Gegenstand des Anspruchs 1 

(Tell 1) sowie in den AnsprQchen 2 bis 11, und 

- die zweite Erflndung im Gegenstand des Anspruchs 1 

(Tell 2) sowie in den AnsprQchen 2 bis 6 

enthält. Zur StUtzung dieser Feststellung wurde in der 

Mitteilung eine Komblnation der Lehre der in der 

Zahlungsaufforderung entgegenhaltenen Druckschrlften Dl 

und D2 als für den Fachrnann naheliegend betrachtet mit 

der Begründung, daf, die der ersten und zweiten Erfindung 

gemeinsamen technischen Teilmerkinale jeweils den zwei 

genannten Druckschrlften zu entnehmen seien und foiglich 

auf kelner erflnderischen Tátigkeit beruhen. Die 

restlichen Merkmale der belden im Anspruch 1 

beanspruchten Alternativen haben nach Meinung der IPEA 

untereinander kelnen technischen Zusarnmenhang und 

foiglich zwel verschledene Erfindungen darstellen. 

IV. 	Die Anmelderin begrQndet lhren Widerspruch in lhren 

Schriftsë.tzen vom 22. Mrz 1993 und 18. JunI 1993 damlt, 

den belden Verfahrensvarianten nach Tell 1 bzw. Tell 2 

des Anspruchs 1 die Verwendung eines verdichtungsfhlgen 

Gernisches aus hochverschleiffesten Fasern oder Spánen mit 

durchschnittllchen Lngen kleiner als der halbe Bohr-

lochdurchrnesser sowle die Verwendung eines Zwel-

komponentenklebers gemeinsam ist, wobei dlese gemelnsame 

Merkmale eine elnzige aligemeine Idee verwlrklichen, die 

nlcht nur neu sel, sondern auch im Hlnbllck auf die vom 

fiberpriCifungsausschug der IPEA entgegengehaltenen Druck-

schrlften Dl und D2, insgesamt auf elner erfinderischeri 
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Tàtigkeit beruhe. Bei dem Verfahren nach der Druck-

schrift Dl werden aufer einerrt aushãrtenden Harz kugel-

förmig. FQllstoffe verwendet. Derartige Verankerungen 

gestatten keine Verdichtung und erreichen nicht die 

mechanischen Festigkeiten, die erfindungsgemag erzielt 

werden. Die Druckschrift D2 beschreibt ein Verfahren, 

weiches ein aufwendiges hint.rchnittsnas Boh,rloch 

erfordert. Die aus der Dl und D2 bekannten Verfahren 

seien daher nach Meinung der Anmelderin dem erfindungs-

gemaien unterlegen. 

V. 	Die Anmelderin beantragt, dern Widerspruch stattzugeben 

und die RQckzahlung s.xntlicher unter Widerspruch 

entrichteter Gebühren anzuordnen. 

Ent scheidungsgründe 

Der Widerspruch ist zulässig. 

Im vorliegenden Fall hat die IPEA ihre Zahiungs-

aufforderung im Lichte des Widerspruchs gemAS Regel 

68.3 e) PCT QberprUft und die RQckzahlung einer von zwei 

zusàtzlichen GebUhren für die internationale vor1ufige 

GebUhr angeordnet. Der Anmelder hat am 18. Juni 1993 den 

Antrag gesteilt, auch die zweite GebUhr zurückzuerstatten 

und die Widerspruchsgebuhr entrichtet. Somit hat die 

Beschwerdekarnrner nach Artikel 155 (3) und 

Regel 104 a) (3) EPU uber den Widerspruch zu entscheiden. 

In der Aufforderung zur Zahiung zustzlicher GebQhren 

bezeichnet die IEPA "die Verankerung von Befestigungs-

elementen im Bohrlôchern mittels eines Zweikomponenten-

klebers unter Verwendung von einem verdichtungsfãhigen 

Gemisch aus hochverschleiZfesten Fasern oder Spänen" als 

das besondere technische Merkrnal, das die Ansprüche der 
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vorliegenden Anxneldung verbindet. Aus dieser Aussage 

folgt, dag die Anrneldung eine Gruppe von Erfindungen mit 

einer gewissen Gemeinsarnkeit betrif ft. 

Auch eine soiche Gruppe von Erfindungen darf gem 

Regel 13.1 PCT dann in einer Anmeldung beansprucht 

werden, wenn sie eine einzige erfinderischeIee 

verwirklicht. Die IPEA hat jedoch nicht dargetan, warum 

diese Voraussetzung hier nicht voriiegt. Sie hat in ihrer 

BegrQndung lediglich auf die Druckschriften Dl, D2, D3 

und D4, aus denen jeweils Teilmerkinale des ais einzige 

aligemeine Idee bezeichneten technischen Merkrnals 

entnehnibar seien, hingewiesen und behauptet, dieses 

Merkxnal sei nicht neu bzw. beruhe auf keiner 

erfinderischen Tâtigkeit. Diese Betrachtungsweise steht 

nicht im Einklang mit der Vorschrift in Kap. VI, 5.5 der 

Richtlinien zur DurchfQhrung der internationalen 

vorláufigen Prufung nach dem PCT. Danach soil mangeinde 

Einheitlichkeit mit einer logisch aufgebauten, 

technischen BegrUndung dargeiegt werden. 

Die Anmeiderin hat zur Uberzeugung der Karnmer 

vorgetragen, daft der den Erfindungen gemeinsamen 

Erfindungsidee zusätzlich zu dem von der IPEA genannten 

besonderen technischen Merkmal noch ein weiteres Merkxnal, 

nm1ich "Fasern oder Spnen aus Metailen, Polymeren 

und/oder Keramik mit durchschnittlichen Langen kleiner 

als der halbe Bohrlochdurchmesser", gehOre. 

4. 	Bei der Vergleichsanalyse der Druckschriften Dl, D2, D3 

und D4 mit dem den Erfindungen der vorliegenden Anmeldung 

gemeinsamen technischen Merkmal kornmt die Kamrner zu 

folgendem Ergebnis: 

2009. D 



I 
	 - 7 - 	W 0010/93 

Die Druckschrift Dl beschreibt ein Verfahren zum 

Verankern von Befestigungselementen, bei weichern auier 

einem aushãrtenden. Harz kugelformige Füllstoffe verwendet 

werden. 

Die Druckschrift D2 beschreibt ein Verfahren zurn 

Befestigen von Ankerstngen in Beton und Verbundinasse, 

weiches ein hinterschnittenes Bohrloch erfordert und als 

FUllstoffe Stahinadein anderen Lngen als die 

erfindungsgemafe verwendet. 

Dokuxnent D3 beschreibt einen vorgefertigten DUbel von 

Fasern verrnischt mit zementartigen Material. Die Fasern 

kOnnen z. B. Netaliwolle sein, daneben kann FQllmaterial 

wie Schxniergelpulver, Bimsstein, Sand usw. verwendet 

werden. 

Die Druckschrift D4 erwhnt einen DUbel von Fasern mit 

Metalldraht, getrànkt mit einem syrithetischen Harz. 

4.1 	Nach Regel 68.2 PCT sind in der Aufforderung, gem 

Artikel 34 (3) a) PCT zustz1iche GebQhren zu zahlen, die 

GrUnde für die Feststellung anzugeben, dag die 

internationale Arixneldung dem Erfordernis der Einheit-

lichkeit der Erfindung nicht entspricht. Dies besagt, da1 

mit der Aufforderung zur Zahiung von zustzlichen 

GebQhren eine nachvollziehbare Begrundung abgegeben 

werden mui (vgl. die obengenannten Richtlinien - Kap. VI, 

5.5). In "a posteriori"-Fàllen sind daher die Gründe 

anzugeben aus derien hervorgeht, war-urn der usprQngliche, 

in den unabhangigen Anspruchen enthaltene aligemeine 

Erfindungsgedanke nicht erfinderisch ist. 
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Die IPEA erwhnt in ihrer BegrUndung lediglich die 

mangeinde erfinderische Ttigkeit un Hinblick auf die den 

drei Erfindungen gemeinsame Erfindungsidee, geht jedoch 

darauf nicht weiter em. Zwar kann aus den pauschalen 
Angaben in der "Aufforderung zur Zahiung zustz1icher 

GebQhren" vermutet werden, dag die IPEA der Ansicht ist, 

dag der den drei Erfindungen gerneinsarne Erfindungsgedanke 

unter Beachtung der Druckschriften Dl bis D4 keine 

erfinderische Tátigkeit aufweist, jedoch ist daraus nicht 

zu erkennen, warum die Druckschriften Dl bis D4 den 

gemeinsarnen Erfindungsgedanken vorwegnebmen oder 

nahelegen. Das Fehien einer erfinderischen Ttigkeit, 

soweit es die von der IPEA und der Ariinelderin anerkannte 

Erfindungsidee betrif ft, ist nicht offensichtlich und 

htte deshaib aufgezeigt werden rnQssen. 

4.2 	Nach Auffassung der Karnrner fehit daher in den von der 

IPEA vorgebrachten Angaben ein wesentlicher Teil der 

Uberlegungen, die für den Nichteinheitlichkeitseinwand 

maigebend waren, so dal!, sie nicht als eine ausreichende 

BegrQndung im Sinne von Regel 68.2 PCT angesehen werden 

kOnnten. 

Da die Aufforderung sornit unter Verstog gegen die 

BegrQndungspflicht der Regel 68.2 PCT ergangen ist, kann 

sie nicht als rechtswirksam angesehen werden, weshaib 

auch die Zahiung der zusätzlichen GebQhr und der 

widerspruchsgebUhr der rechtlichen Grundlage entbehrt. 
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Exitscheiduxigsformel 

Aus diesen Griiiden wird entachieden: 

Die Ruckzahiung der zweiten zusätzlichen Gebühr sowie der 

Widerspruchsgebuhr wird angeordnet. 

Der ftst eli enbeamt e: 	Der Vorsitzende: 

4  ~ ~~ ;;_,; ~ e,  c ~ r~ 
N. Maslin 
	 C.T. Wilson 


