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Sachverhalt und Antrige
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Mit Bescheid vom 22. Februar 1993 hat das EPA als mit
internationalen vorlaufigen Prufung beantragte Behdrde
(im folgenden "IPEA" genannt), der Anmelderin mitgeteilt,
ihre Euro-PCT-Anmeldung PCT/EP 92/00 671 betreffe drei
verschiedene, nicht durch eine einzige allgemeine
erfinderische Idee, verbundene Erfindungen. Gleichzeitig
wurde die Anmelderin aufgrund von Artikel 34 (3) a) in
Verbindung mit Regel 68.2 PCT zur Einschrankung der
Anspruche oder Zahlung von zwei zusatzlichen Prufungs-
gebuhren in H6he von DEM 6.000,00 aufgefordert.

Die genannte Euro-PCT-Anmeldung enth&lt 11 Anspruche, von
denen die Anspriche 1, 7 und 10 unabhéangig sind. Der
Hauptanspruch hat folgenden Wortlaut:

"l. Verfahren zum Verankern von Befestigungselementen,
insbesondere von Schrauben, Nageln, Ankern, Spanneisen
und Bolzen in Bohrldéchern, mit Hilfe von Zweikomponenten-

klebern und Metalleinlagen, dadurch gekennzeichnet, daf

a) die Bohrlécher, die gegebenenfalls zuvor ausgebohrt,
gereinigt und entfettet wurden, etwa zur Halfte bis
drei Viertel mit einem verdichtungsfahigen Gemisch
aus hochverschleiffesten Fasern oder Spanen aus
Metallen, Polymeren und/oder Keramik mit durch-
schnittlichen Langen kleiner als der halbe
Bohrlochdurchmesser gefullt werden, danach
gegebenenfalls ein Blocker zugegeben wird, dann
nacheinander oder gleichzeitig die beiden Komponenten
des Klebers eingebracht und dann der restliche Teil
der erforderlichen Menge an Fasern oder Spanen

eingefullt wird oder
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b) aus einem verdichtungsfahigen Gemisch aus
hochverschleiffesten Fasern oder Spéanen mit
durchschnittlichen Langen kleiner als der halbe
Bohrlochdurchmesser und den beiden Komponenten des
Klebers eine knetbare Masse hergestellt wird, diese
Masse in die Bohrlécher eingedruckt wird

bei Verwendung von Befestigungselementen ohne selbst-

schneidendem Gewinde ein Zentrumsloch vorgeformt wird und

danach die Befestigungselemente eingesetzt und

gegebenenfalls befestigt werden."

Die Anmelderin hat am 22. Marz 1993 die zuséatzlichen
Gebuhren unter Widerspruch (Regel 68.3 c) PCT)

entrichtet.

Mit Datum vom 21. Mai 1993 ubersandte die IPEA der
Anmelderin zusammen mit einem Bescheid nach Regel 66 PCT
den Bericht uUber das Ergebnis der in Regel 68.3 e) PCT
i. V. m. Regel 104 é) EPU sowie des Beschlusses des
Prasidenten des EPA, ARl. 1992, 547 vorgesehenen
Uberprufung der Aufforderung zur Zahlung zusatzlicher
Gebuhren, in dem festgestellt wurde, daf die

Zahlungsaufforderung nur teilweise berechtigt war.

Am 18. Juni 1993 hat die Anmelderin mitgeteilt, daf sie
den Widerspruch auch gegen die Teilzahlungsaufforderung
aufrechterhalt. Am gleichen Tag hat sie die fur die
Prufung des Widerspruchs durch die Beschwerdekammer
vorgeschriebene Gebuhr (Regel 68.3 e) PCT,

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

Gebuhrenordnung) entrichtet.
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Die IPEA fuhrte in der Zahlungsaufforderung vom
22. Februar 1993 zur Begrundung ihrer Feststellung der
mangelnden Einheitlichkeit aus, daR

- die efste Erfindung in der Verfahrensalternative a)
des Anspruchs 1 und der davon abhé&ngigen Anspruche 3
und 6, sowie im Gegenstand der Mittel- bzw.
Verwendungsanspriche 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. Verwendungsanspruche 4, 5 bzw. 8
bzw. 11

erhalten sei.

Als die besondere technische Idee, die a priori die
Anspriche der Anmeldung verbinde, befand die IPEA die
Verankerung von Befestigungselementen in Bohrléchern
mittels eines Zweikomponentenklebers unter Verwendung von
einem verdichtungsfahigen Gemisch aus hochverschluRfesten
Fasern oder Spanen. Im Hinblick auf die vier entgegen-
gehaltenen Druckschriften (D1 = US-A-4 198 793, D2 = EP-
A-0 319 736, D3 = GB-A-470 761 und D4 = GB-A-474 236),
denen jeweils Teilmerkmale der obengenannten technischen
Idee entnehmbar sei, stellte die IPEA fest, dafl dieser
Idee Neuheit bzw. erfinderische Tatigkeit fehle.

In der Mitteilung vom 21. Mai 1993 uber das Ergebnis der
durch den Uberprufungsausschuff der IPEA vorgenommenen
Uberprufung, ob die Aufforderung zur Zahlung zwei
zusatzlicher Gebuhren berechtigt war, wurde die in der

zahlungsaufforderung vorgebrachte Auffassung, die
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vorliegende Anmeldung erfasse 3 Erfindungen, revidiert
und dem Anmelder wurde mitgeteilt, daf die Anmeldung nur

zwel Erfindungen und zwar

- die erste Erfindung im Gegenstand des Anspruchs 1
(Teil 1) sowie in den Ansprichen 2 bis 11, und
- die zweite Erfindung im Gegenstand des Anspruchs 1

(Teil 2) sowie in den Anspruchen 2 bis 6

enthdlt. Zur Stutzung dieser Feststellung wurde in der
Mitteilung eine Kombination der Lehre der in der
Zahlungsaufforderung entgegenhaltenen Druckschriften D1
und D2 als.fﬁr den Fachmann naheliegend betrachtet mit
der Begrundung, daf’ die der ersten und zweiten Erfindung
gemeinsamen technischen Teilmerkmale jeweils den zwei
genannten Druckschriften zu entnehmen seien und folglich
auf keiner erfinderischen Tatigkeit beruhen. Die
restlichen Merkmale der beiden im Anspruch 1
beanspruchten Alternativen haben nach Meinung der IPEA
untereinander keinen technischen Zusammenhang und

folglich zwei verschiedene Erfindungen darstellen.

Die Anmelderin begrundet ihren Widerspruch in ihren
Schriftsatzen vom 22. Marz 1993 und 18. Juni 1993 damit,
den beiden Verfahrensvarianten nach Teil 1 bzw. Teil 2
des Anspruchs 1 die Verwendung eines verdichtungsfahigen
Gemisches aus hochverschleiffesten Fasern oder Spanen mit
durchschnittlichen Léngen kleiner als der halbe Bohr-
lochdurchmesser sowie die Verwendung eines Zwei-
komponentenklebers gemeinsam ist, wobei diese gemeinsame
Merkmale eine einzige allgemeine Idee verwirklichen, die
nicht nur neu sei, sondern auch im Hinblick auf die vom
Uberprufungsausschuf? der IPEA entgegengehaltenen Druck-

schriften D1 und D2, insgesamt auf einer erfinderischen
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Tatigkeit beruhe. Bei dem Verfahren nach der Druck-
schrift D1 werden auffer einem aushartenden Harz kugel-
férmige Fullstoffe verwendet. Derartige Verankerungen
gestatten keine Verdichtung und erreichen nicht die
mechanischen Festigkeiten, die erfindungsgemaf erzielt
werden. Die Druckschrift D2 beschreibt ein Verfahren,
welches ein aufwendiges hinterschnittenes Bohrloch
erfordert. Die aus der D1 und D2 bekannten Vérfahren
seien daher nach Meinung der Anmelderin dem erfindungs-

gemaffen unterlegen.

V. Die Anmelderin beantragt, dem Widerspruch stattzugeben
und die RuUckzahlung samtlicher unter Widerspruch

entrichteter Gebuhren anzuordnen.

Entscheidungsgrinde

1. Der Widerspruch ist zuléassig.

2. Im vorliegenden Fall hat die IPEA ihre Zahlungs-
aufforderung im Lichte des Widerspruchs gemaf Regel
68.3 e) PCT uberprift und die Ruckzahlung einer von zwei
zusatzlichen Gebuhren fur die internationale vorlaufige
Gebuhr angeordnet. Der Anmelder hat am 18. Juni 1993 den
Antrag gestellt, auch die zweite Gebuhr zurldckzuerstatten
und die Widerspruchsgebuhr entrichtet. Somit hat die
Beschwerdekammer nach Artikel 155 (3) und
Regel 104 a) (3) EPU uber den Widerspruch zu entscheiden.

3. In der Aufforderung zur Zahlung zusatzlicher Gebuhren
bezeichnet die IEPA "die Verankerung von Befestigungs-
elementen im Bohrldédchern mittels eines Zweikomponenten-
klebers unter Verwendung von einem verdichtungsfahigen
Gemisch aus hochverschleiffesten Fasern oder Spanen" als

das besondere technische Merkmal, das die Anspriche der

2009.D -
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vorliegenden Anmeldung verbindet. Aus dieser Aussage
folgt, daf die Anmeldung eine Gruppe von Erfindungen mit
einer gewissen Gemeinsamkeit betrifft.

Auch eine solche Gruppe von Erfindungen darf gemaf

Regel 13.1 PCT dann in einer Anmeldung beanspruchtA
werden, wenn sie eine einzige erfinderische Idee
verwirklicht. Die IPEA hat jedoch nicht dargetan, warum
diese Voraussetzung hier nicht vorliegt. Sie hat in ihrer
Begruindung lediglich auf die Druckschriften D1, D2, D3
und D4, aus denen jeweils Teilmerkmale des als einzige
allgemeine Idee bezeichneten technischen Merkmals
entnehmbar seien, hingewiesen und behauptet, dieses
Merkmal sei nicht neu bzw. beruhe auf keiner
erfinderischen Tatigkeit. Diese Betrachtungsweise steht
nicht im Einklang mit der Vorschrift in Kap. VI, 5.5 der
Richtlinien zur Durchfuhrung der internationalen
vorlaufigen Prufung nach dem PCT. Danach soll mangelnde
Einheitlichkeit mit einer logisch aufgebauten,

technischen Begrundung dargelegt werden.

Die Anmelderin hat zur Uberzeugung der Kammer
vorgetragen, daff der den Erfindungen gemeinsamen
Erfindungsidee zus&tzlich zu dem von der IPEA genannten
besonderen technischen Merkmal noch ein weiteres Merkmal,
namlich "Fasern oder Spanen aus Metallen, Polymeren
und/oder Keramik mit durchschnittlichen Léngen kleiner

als der halbe Bohrlochdurchmesser*, gehére.

Bei der Vergleichsanalyse der Druckschriften D1, D2, D3
und D4 mit dem den Erfindungen der vorliegenden Anmeldung
gemeinsamen technischen Merkmal kommt die Kammer zu

folgendem Ergebnis:



2009.D

-7 - W 0010/93

Die Druckschrift D1 beschreibt ein Verfahren zum
Verankern von Befestigungselementen, bei welchem auRer

einem aushartenden. Harz kugelfdérmige Fullstoffe verwendet
werden.

Die Druckschrift D2 beschreibt ein Verfahren zum
Befestigen von Ankerstangen in Beton und Verbundmasse,
welches ein hinterschnittenes Bohrloch erfordért und als
Fullstoffe Stahlnadeln anderen La&ngen als die
erfindungsgemafe verwendet.

Dokument D3 beschreibt einen vorgefertigten Dubel von
Fasern vermischt mit zementartigen Material. Die Fasern
kénnen z. B. Metallwolle sein, daneben kann Fallmaterial
wie Schmiergelpulver, Bimsstein, Sand usw. verwendet

werden.

Die Druckschrift D4 erwahnt einen Dubel von Fasern mit

Metalldraht, getrankt mit einem synthetischen Harz.

Nach Regel 68.2 PCT sind in der Aufforderung, gemaf
Artikel 34 (3) a) PCT zus&tzliche Gebuhren zu zahlen, die
Grunde fur die Feststellung anzugeben, daf die
internationale Anmeldung dem Erfordernis der Einheit-
lichkeit der Erfindung nicht entspricht. Dies besagt, daR
mit der Aufforderung zur Zahlung von zusétzlichen
Gebdhren eine nachvollziehbare Begrundung abgegeben
werden muR (vgl. die obengenannten Richtlinien - Kap. VI,
5.5). In "a posteriori"-Fallen sind daher die Grunde
anzugeben aus denen hervorgeht, warum der usprungliche,
in den unabhangigen Ansprichen enthaltene allgemeine

Erfindungsgedanke nicht erfinderisch ist.
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Die IPEA erw&hnt in ihrer Begrundung lediglich die
mangelnde erfinderische Tatigkeit im Hinblick auf die den
drei Erfindungen gemeinsame Erfindungsidee, geht jedoch
darauf nicht weiter ein. Zwar kann aus den pauschalen
Angaben in der "Aufforderung zur Zahlung zusatzlicher
Gebuhren" vermutet werden, daf die IPEA der Ansicht ist,
daB der den drei Erfindungen gemeinsame Erfindungsgedanke
unter Beachtung der Druckschriften D1 bis D4 keine
erfinderische Tétigkeif aufweist, jedoch ist daraus nicht
zu erkennen, warum die Druckschriften D1 bis D4 den
gemeinsamen Erfindungsgedanken vorwegnehmen oder
nahélegen. Das Fehlen einer erfinderischen Tatigkeit,
soweit es die von der IPEA und der Anmelderin anerkannte
Erfindungsidee betrifft, ist nicht offensichtlich und

hatte deshalb aufgezeigt werden missen.

Nach Auffassung der Kammer fehlt daher in den von der
IPEA vorgebrachten Angaben ein wesentlicher Teil der
Uberlegungen, die fuir den Nichteinheitlichkeitseinwand
maRgebend waren, so daf sie nicht als eine ausreichende
Begrundung im Sinne von Regel 68.2 PCT angesehen werden

kédnnten.

Da die Aufforderung somit unter Verstof gegen die
Begrundungspflicht der Regel 68.2 PCT ergangen ist, kann
sie nicht als rechtswirksam angesehen werden, weshalb
auch die zZahlung der zusa&tzlichen Gebuhr und der

Widerspruchsgebuhr der rechtlichen Grundlage entbehrt.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Ruickzahlung der zweiten zusé&tzlichen Gebuhr sowie der
Widerspruchsgebihr wird angeordnet.

Der Ggschaftsstellenbeamte: ' Der Vorsitzende:
N. Maslin C.T. Wilson
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