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Sachverhalt und Antrage

IT.

1772.D

Auf die am 4. Marz 1996 mit der Prioritat vom

14. Marz 1995 angemeldete europaische Patentanmeldung
96 103 299.2 ist am 5. Januar 2000 das europaische
Patent 0 732 452 mit jeweils einem unabhangigen
Verfahrens- und Vorrichtungsanspruch 1 bzw. 5 erteilt

worden; der Verfahrensanspruch 1 lautete wie folgt:

"1. Verfahren zur Stabilisierung von bindigen Bd&den (5)
mit Stabilisierungspfédhlen (50), bei dem durch
Einpressen eines mit der F&érderschnecke (16) belegten
Stempels (14) in den Boden (5) unter Verdrangung des
umliegenden Bodenmaterials sdulenfdrmige Hohlraume (40)
hergestellt und mit einem Schiittgut (23) mittels
Schneckenfdrderung durch Drehen (42) und gleichzeitiges
axiales Bewegen (44) der Forderschnecke (16) geftllt
werden, wobeil beim Einpressen des Stempels (14) in den
Boden (5) das Schittgut (23) in den entstehenden Raum
(40) eingebracht wird,

dadurch gekennzeichnet,

daf? der mit der Fbérderschnecke (16) belegte Stempel (14)
zumindest beim Zurlckziehen in Drehung versetzt und das
Schittgut (23) entgegen der Stempelbewegung (44) in den
Hohlraum (40) gefdrdert wird, wobei die Wandung (41) des
Hohlraums (40) bei der Schneckenfdrderung des Schittguts

(23) als FObrderkanal verwendet wird".

Gegen die Erteilung des Patents hat die Einsprechende
(nachfolgend Beschwerdegegnerin) Einspruch eingelegt und
unter Hinweis auf eine Reihe von mit D1 bis D9
bezeichneten Entgegenhaltungen den Widerruf des Patents

aus den Grinden des Artikels 100 a) EPU beantragt.
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Eine mindliche Verhandlung fand am 14. Januar 2002 vor
der Einspruchsabteilung statt. In dieser Verhandlung
bestatigte die Einsprechende ihren Antrag auf Widerruf
des Patents in vollem Umfang. Die Patentinhaberin
dagegen beantragte, den Einspruch zurickzuweisen und
somit das Patent in vollem Umfang aufrechtzuerhalten;
nachdem die Einspruchsabteilung wahrend der Verhandlung
verklindete, daf? ihrer Auffassung nach der Gegenstand des
Verfahrensanspruches 1 gegentber D7 (DE-U-7 517 180)
nicht neu sei, lieRR die Patentinhaberin laut der
Niederschrift Uber die mindliche Verhandlung (Punkt 9.1)
ihren urspringlichen Antrag fallen und beantragte
schliefflich (Punkt 25.1) die Aufrechterhaltung des
europdischen Patents in geanderter Form gemafd einem
umformulierten Hauptantrag bzw. einem Hilfsantrag
entsprechend der Anlage 5 ("Hilfsantrag Vb") bzw. 6
("Hilfsantrag VI") des Protokolls der besagten

mindlichen Verhandlung.

Am Schlufs der mindlichen Verhandlung wurde der
Hauptantrag, dessen Anspruch 1 unzuldssig erweitert sei
(Artikel 123 (2) EPU), zuriickgewiesen und das
europaische Patent in gednderter Form auf der Grundlage
des Anspruchs 1 gemafs Hilfsantrag aufrechterhalten. Der
Wortlaut dieses Anspruchs entspricht dem Anspruch 1 wie
erteilt unter Hinzufligung des Wortes "weichen" vor dem
Ausdruck "bindigen Bdden" im Oberbegriff und der dem
erteilten Vorrichtungsanspruch 5 entsprechenden Merkmale
nach den Worten "Fdrderkanal verwendet wird" am Ende des

Kennzeichens.

Diese Entscheidung wurde mit Zwischenentscheidung der
Einspruchsabteilung vom 24. Juni 2002 schriftlich

begrindet.
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Gegen diese Entscheidung hat die Patentinhaberin und
jetzige Beschwerdeflhrerin mit dem am 22. Juli 2002
eingegangenem Schriftsatz unter Entrichtung der
vorgeschriebenen GeblUhr Beschwerde erhoben und diese

fristgerecht am 26. August 2002 schriftlich begrindet.

Am 7. Juni 2005 hat die von den Parteien beantragte

mindliche Verhandlung stattgefunden.

Im Verlauf des schriftlichen und mindlichen Verfahrens
vor der Beschwerdekammer beantragte die Beschwerde-
fihrerin die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung
und die Aufrechterhaltung des Patents wie erteilt
(Hauptantrag), hilfsweise auf der Basis entweder des mit
der Beschwerdebegrlindung eingegangenen Hilfsantrags 1
bzw. Hilfsantrags 2 oder des mit Brief vom 6. Mai 2005

eingereichten Hilfsantrags 3.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte die
ZurlUckweisung der Beschwerde, da sie unzulédssig sei,

weil sie die Erfordernisse des Artikels 107, Satz 1 EPU
nicht erfiille, und auch in der Sache nicht begrindet sei,
weil der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht neu bzw. nicht

erfinderisch sei.

Die Beschwerdefihrerin brachte zur Stitzung ihrer

Antrage im wesentlichen folgendes vor:

Das Erfordernis der Beschwer im Sinne des

Artikels 107, Satz 1 EPU sei gegeben, da der Hauptantrag
der Patentinhaberin mit der angefochtenen Entscheidung
zurluckgewiesen wurde. Die von der Beschwerdegegnerin in

diesem Zusammengang zitierten Entscheidungen T 0244/85,
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T 0793/91 und T 0506/91 seien fur den vorliegenden Fall

nicht relevant.

Die Zulassigkeit des geltenden Hauptantrags, die
Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung aufzuheben
und das Patent in unverandertem Umfang aufrecht-
zuerhalten, sei u. a. durch die Entscheidung T 0123/85
(AB1. 1989, 336) untermauert. Nach Punkt 3.1.1 dieser
Entscheidung stehe es einem Patentinhaber grundsdtzlich
frei, einen bereits gestellten Antrag nachtraglich zu
andern. Er kénne der von ihm beantragten Beschrankung
einen anderen Inhalt geben, er kdénne somit auch sein
Patent wieder in der erteilten Fassung verteidigen.
Diese Rechtsprechung sei in zahlreichen Fallen bestatigt
worden, wie z. B. T 0473/99, T 0065/97, T 0564/98,

T 0368/98, T 0900/94, T 0185/96, T 1037/96 und T 0445/97.
Ausgenommen hiervon seien lediglich Falle, in denen die
Antragsanderung einen verfahrenrechtlichen Miffbrauch
darstellt. Hierfir bestehe vorliegend keinerlei
Anhaltspunkt, da der Antrag auf Aufrechterhaltung des
Patents im erteilten Umfang bereits mit Einlegung der
Beschwerde gestellt worden sei. Darliberhinaus sei der
Mangel eines eventuellen Verstoffes gegen Artikel 123 (2)
EPU, dessentwegen der Hauptantrag im Einspruchsverfahren
zurlckgewiesen wurde, gerade durch die Bemlhungen der
Patentinhaberin bedingt gewesen, den Einwanden von
Einsprechender und Einspruchsabteilung Rechnung zu
tragen. Es kénne der Beschwerdeflhrerin daher nicht
verwehrt werden, die kritischen Formulierungen zu
streichen. Die vorliegende Situation entsprache
weitestgehend derjenigen der Entscheidung T 0825/00, in
der die Patentinhaberin in der mindlichen Verhandlung
vor der Einspruchsabteilung ihren Hauptantrag aufgegeben

hatte, da die Einspruchsabteilung erkennen lief3, daf bei
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Weiterverfolgung dieses Antrags mit einer Zurlckweisung
zUu rechnen sei. Die Beschwerdekammer habe in T 0825/00
das Wiederaufgreifen der erteilten Patentanspriiche als
zuldssig erachtet. Deshalb kdénnen vorliegend von einem

Verfahrensmiffbrauch keine Rede sein.

Angesichts der groflen Zahl der Falle, in denen die in
der Entscheidung T 0123/85 begrundete Rechtsprechung

bestatigt wurde, mlisse die von der Beschwerdegegnerin
zitierte Entscheidung T 0528/93 als Einzelentscheidung
angesehen werden, deren BegrlUndung Uberdies in weiten

Teilen nicht Uberzeuge.

Die von der Beschwerdegegnerin zur Frage der
Zuladssigkeit der gestellten Antrage herangezogenen
Entscheidungen G 0004/93, G 0001/99 und T 0368/98 seien

vorliegend nicht anwendbar.

Vor dem Hintergrund der standigen Rechtsprechung des EPA

seili der Hauptantrag daher zuléassig.

Von dem in der Streitpatentschrift als nadchstkommend
gewlrdigten Stand der Technik gemafd Entgegenhaltung D7
unterscheide sich das Verfahren nach Patentanspruch 1
des geltenden Hauptantrages dadurch, daf bei der
Schneckenfdrderung des Schiittguts in den saulenfdrmigen

Hohlraum dessen Wandung als Fdrderkanal diene.

Im Unterschied zu dem patentgemdflen Verfahren werde bei
dem Verfahren nach der D7 mit dem Verdrangerkopf und der
Férderschnecke gleichzeitig ein Bohr- und Flhrungsrohr
in den Boden eingepref’t, welches die Fd&rderschnecke
umgibt. Dies bedeute, daf’d bei Fdrderung des Schittguts

durch die Forderschnecke nicht die Wandung des
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Hohlraumes, sondern die Wandung des Bohr- und
Fihrungsrohres (3) als Forderkanal diene. Das Verfahren
nach Anspruch 1 des Hauptantrages, dessen Vorteile
gegenlber dem Stand der Technik aus der
Streitpatentschrift hervorgehen, sei daher gegeniber dem

Gegenstand der Entgegenhaltung D7 neu.

Da die D7 zur Herstellung von Kalkpfdhlen ausdrticklich
eine Vorrichtung mit einem Bohr- und Fihrungsrohr lehre,
kénne diese Druckschrift dem Fachmann gerade keinen
Hinweis auf die Erfindung geben, bei der das Schittgut

entlang der gebildeten Hohlraumwand gefdrdert werde.

Die weiteren Druckschriften zum Stand der Technik lagen
noch weiter entfernt. So betrdfen die Entgegenhaltungen
D4 (offenkundige Durchfihrung eines Verfahrens zur
Stabilisierung von bindigen Bdden im Jahre 1989 im
Freihafen Deggendorf durch die Einsprechende unter

of fenkundiger Vorbenutzung einer zugehdrigen
Vorrichtung), D5 ("Flachige Bodenverbesserung mit
Kalkpfahlen", E. Eigenschenk, "die Tiefbau-
Berufsgenossenschaft" Heft 08/1993) und D6

(DE-A-2 428 870) sowie die verspatet nachgereichte
Entgegenhaltung D10 (Grundbau Taschenbuch - 3. Auflage
1982, Teil 2, Herausgeber und Schriftsteller: Ulrich
Smoltezyk, Seiten 222 und 223) Bohrverfahren, bei
welchem zum Erstellen des Hohlraumes ein Bodenaushub
erfolge. Wenn aber eine Schnecke beim Bohren zum
Abtransport des Bohrkleins aus dem Hohlraum diene, kdnne
das Schittgut nicht bereits wahrend des Einspressens
eines Stempels in den Boden in den entstehenden Raum
eingebracht werden, wie es im Patentanspruch 1 (siehe

Oberbegriff) gefordert ist.

1772.D
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Das erfindungsgemafle Verfahren nach Anspruch 1 des
Hauptantrages ergebe sich somit auch nicht in
naheliegender Weise aus einer Zusammenschau der zum

Stand der Technik zitierten Entgegenhaltungen.

Das Verfahren nach dem Patentanspruch 1 basiere vielmehr

auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Die Beschwerdegegnerin stiitzte ihren Antrag im

wesentlichen auf folgende Argumente:

Der Antrag, das europdaische Patent in "unverdndertem
Umfang aufrechtzuerhalten" sei unzuldssig, da der
Patentinhaberin bezlglich des gestellten Hauptantrages
die fur die Zulassigkeit des Beschwerdeverfahrens

notwendige Beschwer gemafs Artikel 107, Satz 1 fehle.

Die Patentinhaberin habe urspriinglich im Einspruchs-
verfahren den Verfahrensanspruch 1 gemafs der erteilten
Fassung des europaischen Streitpatents verteidigt und
beantragt, den Einspruch insoweit als unbegrindet
zurlckzuweisen, wahrend des Einspruchsverfahrens aber
neben einem Hilfsantrag nur noch einen einzigen
gegenlber der erteilten Fassung eingeschrankten
Anspruch 1 gemdfs dem umformulierten Hauptantrag

aufrechterhalten.

Somit koénne festgehalten werden, daf’

- die Einspruchsabteilung Uber den Anspruch 1 in der
erteilten Fassung des Streitpatents keine
Entscheidung zu treffen hatte, da ein hierauf
gerichteter Antrag von Seiten der Patentinhaberin

nicht gestellt wurde,
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- nach Zurlckweisung des Hauptantrages in der
eingeschrankten Fassung durch die Einspruchsabteilung
eine Beschwer der Patentinhaberin nur insoweit
vorliege, als der im Einspruchsverfahren gestellte

Hauptantrag zurickgewiesen wurde, und

- somit der Antrag auf Zurlckweisung des Einspruchs und
Aufrechterhaltung des Anspruchs 1 in der erteilten
Fassung unter erneuter Streichung der vorgenommenen
Einschrénkungen im Einspruchsverfahren mangels

Beschwer unzuladssig sei.

Insoweit werde auf die verdffentlichte Entscheidung
T 0528/93 vom 23. Oktober 1996 verwiesen, wo es im

Leitsatz heift:

"Ein sich auf eine Fassung eines unabhdngigen Anspruchs,
der friher einmal eingereicht und dann wahrend des
Verfahrens vor der Einspruchsabteilung zurlckgezogen
worden war und der deshalb nicht Gegenstand der
angefochtenen Entscheidung ist, beziehender Antrag ist
nicht Gegenstand der Beschwerde, weil der
Beschwerdeflhrer durch eine solche Entscheidung
bezlglich dieses Antrags nicht beschwert ist... (im

Anschlufs an G 0009/92, T 0840/93)."

Auch in T 0506/91 sei die Patentinhaberin nicht als
beschwert angesehen worden, so daff ihre Beschwerde

mangels Beschwer als unzuldssig angesehen worden sei.

Der von der Beschwerdeflhrerin zitierten Entscheidung

T 0123/85 kénne bezlglich der wiedergegebenen Textstelle
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in der vorgetragenen Allgemeinheit nicht beigepflichtet

werden.

In der Entscheidung T 0368/98 sei die Beschwerdekammer
davon ausgegangen, daf? es nur dann fir einen
Patentinhaber zuldssig sei, im Beschwerdeverfahren das
Patent mit weiteren Antrdgen verglichen mit den Antragen
in der ersten Instanz von der Einspruchsabteilung zu
verteidigen, wenn das Patent insgesamt widerrufen wurde.
Wenn aber das Patent in der ersten Instanz von der
Einspruchsabteilung in eingeschrankten Umfange aufrecht
erhalten ist, dann sei es selbst nach dieser
Entscheidung der Beschwerdekammer unzuldssig, im
Beschwerdeverfahren abweichend von den in der ersten
Instanz gestellten Antragen das Patent mit einem
weilteren Anspruch zu verteidigen. Das vorliegende Patent
sei nicht insgesamt widerrufen, sondern gemaf
Hilfsantrag aufrecht erhalten worden. Daneben sei
lediglich ein weiterer gegenlber der urspringlichen
Fassung eingeschrankter Hauptanspruch gestellt worden,
der von der Einspruchsabteilung zurlckgewiesen wurde.
Damit liege also genau jener Sachverhalt vor, wie er in
der Entscheidung T 0368/98 unter Bezugnahme auf andere
Entscheidungen unter Ziffer 2.4 von der Kammer umfassend
erdrtert wurde. In all jeden Fallen koénne der
Patentinhaber nicht mehr auf eine breitere
Anspruchsfassung zuruckgreifen, wenn er sie nicht in der
ersten Instanz verfolgt habe (Seite 16, Zeilen 7 und 8

der T 0368/98).

Es ko&nne ferner festgehalten werden, daff durch die
Entscheidung der GroRen Beschwerdekammer G 0001/99
(AB1. 2001, 381) die Frage wohl eindeutig geklart sein

dirfte, daf? die Verteidigung von Ansprichen im
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Beschwerdeverfahren abweichend von den im Einspruchs-
verfahren der ersten Instanz zuletzt gestellten Antragen
stets unzulédssig sei, sobald diese Antrage im
Beschwerdeverfahren weitergefafdt seien als jene in der
ersten Instanz im Einspruchsverfahren. Dabei sei es
v6llig unerheblich, ob das Patent von der
Einspruchsabteilung insgesamt widerrufen oder nur im

beschrankten Umfange aufrechterhalten wurde.

Es kénne also festgehalten werden, daf? in
Ubereinstimmung mit der einschldgigen Rechtsprechung
auch der Grofien Beschwerdekammer der gestellte

Hauptantrag der Beschwerdefihrerin unzuldssig sei.

Die Patentinhaberin habe in der ersten Instanz im
Einspruchsverfahren bis zum Ende hin die Mdglichkeit
gehabt, ihr angegriffenes Patent in der erteilten
Fassung zu verteidigen, davon aber bewuf3t Abstand
genommen, diesen Antrag zurlUckgenommen und sich
entschieden, nur noch einen Haupt- und einen Hilfsantrag
zu stellen, die beide gegenliber der erteilten Fassung
eingeschrankt waren. Dadurch ergebe sich eindeutig ein
Verzicht auf eine Verteidigung des Streitpatentes mit
einem Verfahrensanspruchs 1 wie erteilt, so daf ein
hierauf gerichteter Antrag nicht mehr gestellt werden
kénne, unabhadngig davon, ob ein im Einspruchsverfahren
in der ersten Instanz gestellter Hauptantrag eine

zuldssige oder unzuladssige Einschrankung enthalten habe.

Da die Beschwerdefihrerin nur im Umfang des von der
Einspruchsabteilung zurlickgewiesenen Hauptantrages
beschwert sei, sei der nunmehr gestellte Antrag auf
Verteidigung des Streitpatents in der erteilten Fassung

nicht nur unbegrlindet, sondern unzulidssig.
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Sollte dieser Fall von der Beschwerdekammer abweichend
beurteilt werden, so werde beantragt, die folgende Frage

der Grofien Beschwerdekammer vorzulegen:

"Ist es in einem Einspruchs-/Beschwerdeverfahren
zuldssig, das angegriffene Patent in der erteilten
Fassung zu verteidigen (also den Antrag auf vdllige
ZurUckweisung des Einspruchs von Seiten der
Patentinhaberin zu stellen), wenn die Patentinhaberin in
dem erstinstanzlichen Einspruchsverfahren vor der
Einspruchsabteilung des Europdischen Patentamtes
lediglich einen Antrag oder Hauptantrag gestellt hat,
mit welchem das angegriffene europdische Patent
gegeniiber der erteilten Fassung in eingeschréankter

Fassung verteidigt wurde?".

Die Uberprifung der Patentfahigkeit des Erfindungs-
gegenstandes gemafs dem geltenden Hauptantrag ergibt

folgendes:

Gemafy Anspruch 1 der Streitpatentschrift werde ein

Verfahren gemafs folgender Merkmalsanalyse beansprucht:

"Verfahren zur Stabilisierung von bindigen Bdden mit

Stabilisierungspfahlen

a) bei dem durch Einpressen eines mit der Férderschnecke
belegten Stempels in den Boden unter Verdrangung des
umliegenden Bodenmaterials saulenfdrmige Hohlraume

hergestellt und
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b) mit einem Schittgut mittels Schneckenfdrderung durch
Drehen und gleichzeitiges axiales Bewegen der

Fbrderschnecke geftillt werden, wobei

c) beim Einpressen des Stempels in den Boden das
Schiittgut in den entstehenden Raum eingebracht wird

dadurch gekennzeichnet, dafl

d) der mit der Fbrderschnecke belegte Stempel zumindest

beim Zurlckziehen in Drehung versetzt und

e) das Schittgut entgegen der Stempelbewegung in den

Hohlraum gefdrdert wird, wobei

f) die Wandung des Hohlraums bei der Schneckenfdrderung

des Schittguts als Fdrderkanal verwendet wird."

Auch bei der D7 handele es sich um ein Verfahren zur
Stabilisierung von bindigen Bdden mit
Stabilisierungspfédhlen. Es werde hierzu auf Seite 5,
Zeile 5 beginnend verwiesen, woraus die Merkmale a) bis

e) des Oberbegriffs des Anspruchs 1 bekannt seien.

In der Vorverdffentlichung D7 heiffe es auf der gleichen

Seite 5, ab Zeile 18:

"Sobald das Gerat die gewlnschten Tiefe erreicht hat,
wird es wieder raus gezogen, wobei der hierbei
entstehende Hohlraum durch die Transportschnecke, welche
noch weiter in Umdrehung gehalten wird, mit Kalk
aufgefillt wird. Auch hier kann wiederum die Verfillung
in verschiedener Dichte erfolgen, indem wiederum die

axiale Bewegung des Bohr- oder Flhrungsrohres mit der
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Umlaufzahl der Fdrderschnecke in entsprechender Wahl in

Beziehung gesetzt wird".

Daraus sei ersichtlich, daf’ der mit der Fdrderschnecke
belegte Stempel zumindest beim Zurlickziehen in Drehung
versetzt und wieder nach oben abgezogen, gleichzeitig
aber Schittgut nach unten gefdrdert wird. Demgemdf seien

auch die kennzeichnenden Merkmale d und e aus D7 bekannt.

Aus der Zeichnung der D7 sei zu ersehen, daf? zum einem
der Verdrangungskopf 2 axial weit unterhalb des Endes
des Fihrungsrohres 3 angeordnet ist und daf? zum anderen
auch die Transportschnecke 1 die untere Stirnseite des
Fihrungsrohres 3 in einer Teilldnge Uberragt und dadurch
ein deutlich erkennbarer grof’er Abstand verbleibt, in
welchem das Fihrungsrohr 3 die Fbdrderschnecke nicht
umgibt, so daf® dort die Wandung des Hohlraumes bei der
Schneckenfdrderung des Schittguts als Fbérderkanal
verwendet werde. Dies bedeute, dalR auch Merkmal f durch

die Entgegenhaltung D7 bekannt sei.

Somit sei der Anspruch 1 in der erteilten Fassung nicht

neu.

Der Durchschnittsfachmann entnehme der
Vorverdffentlichung D7 ein bestimmtes Geradt bzw. eine
bestimmte Verfahrensweise, bei der besonders
zeitdbkonomisch und schnell ein entsprechender
saulenfdérmiger Hohlraum hergestellt und befiillt werden
kénne, namlich durch die gleichzeitige Einbringung des
Bohrloches und Beflllung des Bohrloches oder die
Beflillung des Bohrloches spatestens beim Herausziehen
der Foérderschnecke. Der Fachmann erkenne daraus, daf? das

Forderrohr fiir die Herstellung des Hohlraumes und die
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Beflillung keine Funktion, zumindest keine erkennbare
Funktion, erftllt, zumal da die D7 nicht angibt, welche
Funktion dem F&érderohr zukommen soll. Bei der
Durchfihrung des Verfahrens nach D7 werde der Fachmann
feststellen, daR das Fihrungsrohr zusatzliche
Reibungskrafte mit dem Erdreich erzeugt und dadurch das
Eindricken wie auch Herausziehen des gesamten Gerates
zusatzliche Krafte erfordert, was grdéfRere
Antriebsmaschinen, mehr Energie und damit mehr Kosten
verursacht, so daf? der Fachmann zwangslaufig probieren
werde, auf das Flhrungsrohr zu verzichten oder dieses
zunehmend klUrzer zu gestalten, um gleichwohl die in der
D7 beschriebenen Vorteile realisieren zu kdnnen. Bei
seinem Versuch werde er zwangslaufig erkennen, daf? das
Fihrungsrohr bis auf einen Rohransatz entsprechend der
Streitpatentschrift verklirzt oder sogar selbst dieser

Rohransatz weggelassen werden koénne.

Es koénne daher festgehalten werden, dafd der
Durchschnittsfachmann allein nur bei Berlcksichtigung
der Vorverdffentlichung D7 ohne erfinderische Uberlegung
zu dem Ergebnis gelangen werde, daf® das in der D7
beschriebene Fihrungsrohr keine wesentliche Funktion
erftillt und im Gegenteil sogar nachteilig ist, weshalb

hierauf verzichtet werden kann und sollte.

Bel einer auf Seite 1 der D7 beschriebenen Arbeitsweise
erfolgte das Niederbringen der Bohrldcher auch dadurch,
daf?® man einen oder mehrere Dornen in den Boden driuckte
und anschlieffend die hergestellten Lécher mit Kalk
verftillte, wobei beim Beflillen zwangslaufig die Wandung
des Hohlraums als Fdrderkanal wahrend des
Beflillungsvorganges diente. Auch aufgrund dieses

Hinweises komme ein Durchschnittsfachmann ohne

1772.D
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erfinderische Uberlegung, ausgehend von dem gesamten
Of fenbarungsinhalt der D7, zur technischen Lehre gemaf

Verfahrensanspruch 1 des Streitpatents.

Der Fachmann habe bereits beim offenkundig vorbenutzten
Verfahren nach D4 sowie beim Verfahren gema&f D5 und D6
kein Férderrohr bendtigt und die Wandung des Hohlraumes
als Férderkanal benutzt. Es sei nicht erkennbar, warum
der Durchschnittsfachmann in zusdtzlicher Kenntnis der
Vorverdffentlichung D7 glauben sollte, dafd die
schnellere und zeitdkonomische Herstellung von
Bodenpfahlen, abweichend wvom Verfahren nach dem Stand
der Technik gemafs D4, D5 und D6, die Verwendung eines
Forderrohres erfordern wlrde. Somit kénne festgehalten
werden, daf zumindest unter zusatzlicher
Berlcksichtigung der Vorverdffentlichung D7 ein
Durchschnittsfachmann ausgehend vom Stand der Technik
nach D4, D5 und D6 ohne erfinderische Uberlegung zur
technischen Lehre gemafs Anspruch 1 des Streitpatents

gelangt.

Im Gbrigen sei auch aus der graphischen Wiedergabe des
Bildes 9 auf Seite 222 der Vorverodffentlichung D10 zu
ersehen, wie der Schneckenfdrderer ohne Fdrderohr in das
Erdreich geprefft wird, um dann Uber die Schneckengange
das Schittgut "einzublasen", wie dies im beigefigten
Text dieser Vorverdffentlichung erldutert ist. Zumindest
unter diesem Gesichtspunkt wlirde dann die erfinderische
Leistung des Erfindungsgegenstandes nach dem
Streitpatent als nicht ausreichend beurteilt werden

miissen.
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Entscheidungsgrinde

1772.D

Zuldssigkeit der Beschwerde und der Antrdge

In der angefochtenen Entscheidung wurde der Hauptantrag
wegen VerstoRes von Anspruch 1 gegen Artikel 123 (2) EPU
zurlckgewiesen und das europdische Patent in geanderter
Form auf der Grundlage des Anspruchs 1 gemadfs Hilfsantrag

aufrechterhalten.

Da der Hauptantrag der Beschwerdefihrerin zurlckgewiesen
worden war, stellt die Kammer fest, dalk das Erfordernis
der Beschwer im Sinne des Artikels 107, Satz 1 EPU
erftillt ist. Die Beschwerde entspricht auch den

Artikeln 106 bis 108 sowie Regel 64 EPU; sie ist somit

zulassig.

Der jetzt geltende Anspruch 1 enthdlt das von der
Einspruchsabteilung beanstandete, auf die Abteuftiefe

des Stempels Bezug nehmende Einflgungsmerkmal "bei
Erreichen der maximalen Abteuftiefe (T) des Stempels (14)
vom unteren Ende der Fbrderschnecke (16) bis nahezu zur
Oberflache (31) des Bodens (5)" nicht mehr, so daf der
auf Artikel 123 (2) EPU gestiitzte Zurtickweisungsgrund

des damaligen Hauptanspruchs entfallt.

Die Beschwerdegegnerin ist der Auffassung, dafl die
Beschwerdeflhrerin das im Verfahren erster Instanz in
den Anspruch aufgenommenen Einfligungsmerkmal nicht mehr
streichen kénne, weil sie durch Einreichen des
entsprechend eingeschrankten Anspruchs 1 auf einen

weiteren Schutz verzichtet habe.
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Dem vermag die Kammer nicht zu folgen. Das europdische
PatentlUbereinkommen sieht im Einspruchsverfahren die
explizite oder implizite Erklarung eines Verzichts des
Patentinhabers auf sein Patent nicht vor. Er kann weder
auf sein Patent im ganzen verzichten und damit das
Verfahren beenden (siehe T 0073/84 - ABl. 1985, 241
unter Nr. 4) noch kann er auf sein Patent teilweise
verzichten und mit der Erklarung eines solchen Verzichts
dem Patent einem beschrankten Inhalt geben. Zu einer
rickwirkenden Beschrankung des Patents bedarf es immer
einer entsprechenden Entscheidung der Beschwerdekammer

des Europdischen Patentamts.

Mit einem Antrag, sein Patent beschrankt aufrechtzu-
erhalten, bringt der Patentinhaber grundsatzlich nichts
weiter zum Ausdruck, als den Versuch sein Patent
gegeniiber Bedenken, die das Europadische Patentamt oder
die Einsprechenden geduf’ert haben, abzugrenzen. Die
beschrankte Antragstellung besagt dagegen nicht, daf? der
Patentinhaber auf den Teil eines erteilten Patents der
Uber den beschrankten Antrag hinausgeht, unwiderruflich
verzichtet. Abgesehen davon hat der Patentinhaber - wie
oben ausgeflthrt ist - gar nicht die rechtliche
Méglichkeit, einen solchen Teilverzicht fir das erteilte
Patent zu erklaren. Daher steht es einem Patentinhaber
im Einspruchsverfahren grundsatzlich frei, einen bereits
gestellten Antrag nachtradglich zu andern. Er kann der
von ihm beantragten Beschrankung einen anderen Inhalt
geben, er kann somit auch sein Patent wieder in der
erteilten Fassung verteidigen - vgl. T 0123/85

(AB1. 1989, 336) sowie z. B. T 0473/99, T 0065/97,

T 0564/98, T 0368/98, T 0900/94, T 0185/96, T 1037/96,

T 0445/97 und T 0825/00.
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Die Zul&ssigkeit der Anderung des Antrags des
Patentinhabers im Einspruchsverfahren steht nach
stdndiger Rechtsprechung der Kammern jedoch unter einem
Vorbehalt - die Antragsanderung darf sich nicht als ein
verfahrensrechtliches Miffbrauch darstellen (so auch

T 0064/85 und T 0123/85). Flir eine solche Ausnahme fehlt

im vorliegenden Fall jedoch jeder Anhaltspunkt.

Die Einspruchsabteilung hatte laut Punkt 8 der
Niederschrift Uber die am 14. Januar 2002 abgehaltene
mindliche Verhandlung die Auffassung verklndet, daf? der
Gegenstand des erteilten Verfahrensanspruches 1 nach dem
ursprlinglichen Hauptantrag durch D7 neuheitsschadlich
getroffen sei und daff dem Hauptantrag deshalb nicht
stattgegeben werden kdénne (Punkt 9 der Niederschrift).
Daraufhin hat die Beschwerdefiihrerin einen neuen
Verfahrensanspruch 1 mit dem im Punkt 1.3 oben zitierten
Einfligungsmerkmal als neuen Hauptantrag eingereicht, der
dem Neuheitseinwand der Einspruchsabteilung Rechnung
tragen sollte. In der angefochtenen Entscheidung
bemangelte die Einspruchsabteilung gerade dieses Merkmal
als unzuladssige Erweiterung, die zur ZurlUckweisung des
umformulierten Hauptantrags unter Artikel 123 (2) EPU

fihrte.

Unter diesen Umstdnden ist es nach Uberzeugung der
Kammer das gute Recht der Beschwerdefihrerin, im
Beschwerdeverfahren das nach dem Neuheitseinwand der
Einspruchsabteilung eingeflgte, von ihr aber laut
Punkt 3 der Entscheidung als unzulassige Erweiterung
beanstandete Einfligungsmerkmal wieder zu streichen und
somit ihr Patent insoweit wieder in der erteilten

Fassung zu verteidigen.



1772.D

- 19 - T 0794/02

Zur Widerlegung dieser Auffassung kann die
Beschwerdegegnerin sich nicht auf die Entscheidungen

G 0004/93, G 0001/99 und T 0368/02 stlUtzen.

G 0001/99 (ABl. 2001, 331) bezieht sich auf Ausnahmen
von der "Reformatio in peius" flir den beschwerde-
fihrenden Einsprechenden. Vorliegend wurde die

Beschwerde aber durch den Patentinhaber eingelegt.

G 0004/93 (ABl. 1994, 875) betrifft ausschlieRlich die

Rechte einer nicht beschwerdefihrenden Partei.

Ebenfalls unzutreffend ist die mit Hinweis auf T 0368/98
geduferte Meinung der Beschwerdegegnerin, es sei
"wesentlich", daf? im Einspruchsverfahren das Patent
insgesamt widerrufen wurde. Die Frage, ob mit dem
Einreichen beschrankter Ansprlche ein Verzicht
ausgedrlickt wird, hat ndmlich mit der Entscheidung lber
diese Ansprliiche nichts zu tun. Damit kommt es auf die
Frage, ob das Patent im Einspruchsverfahren eventuell
vollstandig widerrufen wurde, im vorliegenden Fall nicht

an.

Insoweit sind die Entscheidungen G 0001/99, G 0004/93
und T 0368/98 hier nicht anwendbar.

Angesichts der groflen Zahl der in Punkt 1.4 oben
zitierten Falle, in denen die in der Entscheidung

T 0123/85 begrindete Rechtsprechung bestatigt wurde,
wird die von der Beschwerdegegnerin genannte
Entscheidung T 0528/93 als Einzelentscheidung angesehen,
der im vorliegenden speziellen Fall nach Uberzeugung der

Kammer nicht zu folgen ist.
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Vor dem Hintergrund der stadndigen Rechtsprechung der
Beschwerdekammern ist daher der Hauptantrag der
Beschwerdefihrerin zuldssig und eine Vorlage der von der
Beschwerdegegnerin formulierten Frage an die Grofe

Beschwerdekammer nicht gerechtfertigt.

Hauptantrag - Patentierbarkeit (Artikel 52 (1) EPU)

Das Verfahren nach Patentanspruch 1 des geltenden
Hauptantrages unterscheidet sich von dem in der
Streitpatentschrift als nachstkommend gewlirdigten Stand
der Technik gemaf? Entgegenhaltung D7 dadurch, daf® bei
der Schneckenfdrderung des Schiittguts in den
sdulenfdrmigen Hohlraum dessen Wandung als Fdrderkanal

dient.

Im Unterschied zum patentgemafen Verfahren wird bei dem
Verfahren nach D7 mit dem Verdrangerkopf und der
Forderschnecke gleichzeitig ein Bohr- und Flihrungsrohr
in den Boden eingeprefdt, welches die Fdrderschnecke bis
auf einen unwesentlichen Teil am unteren Ende der
Schnecke umgibt. Dies bedeutet, dafl bei Fbrderung des
Schiittguts durch die Fdrderschnecke nicht die Wandung
des Hohlraumes, sondern die Wandung des Bohr- und
Fihrungsrohres (3) als Forderkanal dient. Das Verfahren
nach Anspruch 1 des Hauptantrages ist daher gegeniber

dem Gegenstand der Entgegenhaltung D7 neu.

Nach Meinung der Beschwerdegegnerin entnimmt der
Durchschnittsfachmann der Vorverdéffentlichung D7 ein
bestimmtes Geradt bzw. eine bestimmte Verfahrensweise,
bei der zeitdkonomisch und schnell ein saulenfdrmiger
Hohlraum hergestellt und befltillt werden kann, namlich

durch gleichzeitige Einbringung des Bohrloches und
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Beflillung des Bohrloches oder durch die Beflillung des
Bohrloches spatestens beim Herausziehen der
Fobrderschnecke. Der Fachmann erkenne daraus, dafl das
Fbrderrohr flr die Herstellung des Hohlraumes und die
Beflillung keine erkennbare Funktion erfiille, zumal die
D7 nicht angebe, welche Funktion dem F&rderrohr zukommen
solle. Beil der Durchfihrung des Verfahrens nach D7
erkenne der Fachmann, dafd das Fihrungsrohr zusatzliche
Reibungskrafte mit dem Erdreich erzeuge und dadurch das
Eindrlcken wie auch Herausziehen des gesamten Gerates
zusatzliche Krafte erfordere, die gréfRere
Arbeitsmaschinen, mehr Energie und damit mehr Kosten
verursache, so daf? der Fachmann probieren werde, auf das

Fihrungsrohr zu verzichten.

Dieser rlckschauenden Betrachtungsweise vermag die
Kammer nicht zu folgen. Da die D7 zur Herstellung von
Kalkpfahlen ausdricklich ein Verfahren zur
Stabilisierung von bindigen Boden unter Verwendung von
einem Bohr- und Fihrungsrohr lehrt, kann diese
Druckschrift dem Fachmann gerade keinen Hinweis auf die
Erfindung geben, bei der das Schittgut an der gebildeten
Hohlraumwand, also ohne ein derartiges Rohr gefdrdert
wird. Wenn eine Erfindung erst einmal gemacht wurde,
1lafRt sich haufig aufzeigen, daf ein Fachmann durch
Modifikation des Standes der Technik zur Erfindung hatte
gelangen ké&énnen; solche Uberlegungen miissen aber auRer
acht gelassen werden, da sie das Ergebnis einer Ex-post-

facto-Analyse sind.

Die weiteren Druckschriften zum Stand der Technik liegen
noch weiter von dem Erfindungsgegenstand als die D7. So
betreffen die Entgegenhaltungen nach D4, D5 und D6 sowie

die nachgereichte Entgegenhaltung D10 jeweils
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Bohrverfahren, bei welchen zum Erstellen des Hohlraumes
ein Bodenaushub mittels einer Schneckenbohrung erfolgt.
Wenn aber eine Schnecke beim Bohren zum Abtransport des
Bohrkleins aus dem Hohlraum dient, kann das Schittgut
nicht bereits wadhrend des Einpressens eines Stempels in
den Boden in den entstehenden Raum eingebracht werden,
wie es im Oberbegriff des Anspruchs 1 gefordert ist.
Zudem fluhrt das Bohren aufgrund der Materialentnahme zu
einer Schwdchung des zu stabilisierenden Bodens, wahrend
es sich beim erfindungsgemafen Verfahren um ein
Einpressen eines Stempels in den Boden handelt. Bei
einem Einpref3verfahren wird das Bodenmaterial in den
umliegenden Boden verdrangt, was zu einer zusatzlichen

Stabilisierung fuhrt.

Dem Erfindungsgegenstand des Anspruchs 1 liegt somit
eine erfinderische Tatigkeit im Sinne des Artikels 56

EPU zugrunde.

Der Gegenstand des Anspruchs 5 wurde in der
angefochtenen Entscheidung als neu und erfinderisch
angesehen. Da die Patentinhaberin die Beschwerde
eingelegt hat, ist Uber die Patentfdhigkeit dieses
Anspruchs, der auch von der Beschwerdegegnerin nicht

weiter angegriffen wurde, nicht mehr zu entscheiden.

Die Ansprliche 1 und 5 und die auf sie rlckbezogenen
Ansprliche 2 bis 4 bzw. 6 bis 12, die auf besondere
Ausflihrungsarten nach den unabhidngigen Anspriichen 1 und
5 gerichtet sind, sind deshalb patentfdhig im Sinne des
Artikels 52 EPU.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das Patent wird in unveranderter Form aufrechterhalten.
Die Geschdftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

A. Counillon U. Krause
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