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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

VI.

Die Beschwerde der Patentinhaberin (Beschwerdefiihrerin)
richtete sich gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung, das europaische

Patent Nr. 2 378 053 (das "Patent") zu widerrufen.

Der Einspruch war gegen das Patent in vollem Umfang
eingelegt und auf die Einspruchsgriinde nach

Artikel 100 a) EPU i.V.m. Artikel 54 EPU (fehlende
Neuheit) und Artikel 56 EPU (mangelnde erfinderische
Tdtigkeit), Artikel 100 c) EPU und Artikel 100 b) EPU

gestitzt worden.

Am 9. April 2025 fand die miindliche Verhandlung vor der

Beschwerdekammer als Videokonferenz statt.

Die Beschwerdefilhrerin (Patentinhaberin) beantragte die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die
Zurlickweisung der Einspriiche, d. h. die
Aufrechterhaltung des Streitpatents wie erteilt,
hilfsweise die Aufrechterhaltung in geanderter Fassung
auf Basis eines der mit der Beschwerdebegriindung

eingereichten Hilfsantrédge 1 - 9, 1A, 2A und 12 - 25.

Die Beschwerdegegnerinnen (Einsprechende 1 und 2)

beantragten die Zurickweisung der Beschwerde.

Der Wortlaut des erteilten Anspruchs 1 (Hauptantrag)
lautet wie folgt (die von der Einspruchsabteilung
verwendete Merkmalsgliederung ist in eckigen Klammern

eingefigt) :

"l. Tiefbaumaschine (1) mit

- [1.1] einer Tragereinheit (10),
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[1.2] einem Oberwagen (11), der drehbar um eine
Hochachse an der Tragereinheit (10) angeordnet ist,
[1.3] einem Mast (14),

[1.4] Maststiitzauslegern (12), welche den Oberwagen
(11) mit dem Mast (14) verbinden, welcher durch
Verschwenken derMaststiitzausleger [sic] (12) um
horizontal verlaufende Achsen radial beziglich des
Oberwagens (11) verstellbar ist, und

[1.5] einer Betdtigungseinheit (18), welche
gegeniliber der Tragereinheit (10) wverstellbar ist,
wobeil die Betatigungseinheit (18) ein

Tiefbauwerkzeug aufweist,

dadurch gekennzeichnet, dass

[1.6] mindestens ein Aufnehmer (51 bis 64) zum

Erfassen von Zustandsdaten der Tiefbaumaschine (1)

und

[1. 7] eine Rechnereinheit (23) vorgesehen sind,

[1.8] wobei zum Erfassen von Zustandsdaten

- mindestens ein Aufnehmer (51) zum Erfassen einer
Stellung des Maststiitzauslegers (12), welcher den
Mast (14) mit dem Oberwagen (11) verbindet, als
MaR fir eine Radialposition des Mastes (14)
relativ zum Oberwagen (11) vorgesehen ist, und

- [1.9] mindestens ein Aufnehmer (52) zum Erfassen
eines Drehwinkels des Oberwagens (11) relativ zur
Tragereinheit (10) wvorgesehen ist, und

- [1.10] wobeil durch die Rechnereinheit (23) auf
Grundlage der erfassten Zustandsdaten zumindest
ein Verstellbereich der Betatigungseinheit (18)
ermittelbar ist, in welchem die
Betatigungseinheit (18) bei einer vorgegebenen
Kippsicherheit der Tiefbaumaschine (1)

verstellbar ist."
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Die Beteiligten haben im Wesentlichen Folgendes

vorgetragen:

a) Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPU

i) Beschwerdefiihrerin

Der erteilte Anspruch 1 sei nicht unzuldssig erweitert.

Insbesondere gehe aus dem Anspruch 1 implizit hervor,
dass die Betatigungseinheit am Mast angeordnet sei
(Punkt a)). GemaB Merkmal 1.5 sei die
Betatigungseinheit gegeniiber der Tragereinheit
verstellbar angeordnet und weise ein Tiefbauwerkzeug
auf. Aus dem Merkmal 1.10 gehe hervor, dass ein
Verstellbereich der Betatigungseinheit ermittelt werden
solle. Dies filhre bei einer technisch sinnvollen
Auslegungsweise zwangslaufig dazu, dass die

Betdtigungseinheit am Mast angeordnet sein miisse.

In diesem Zusammenhang sei auch auf das Merkmal 1.8
hingewiesen, das im Absatz [0022] der verdffentlichten
Anmeldung offenbart sei. Die Offenbarung, dass die
Stellung des Maststiitzauslegers ein Mabl fir die
Position der Betatigungseinheit sei, ergebe sich
zwangslaufig, wenn die Betatigungseinheit am Mast

angeordnet sei.

Bei dem auf Seite 9 der Beschwerdebegriindung
angefiihrten Beispiel handle es sich um eine
Verrohrungsvorrichtung, mit welcher Stiitzrohre in den
Boden einbringbar seien. Diese weise eine "autarke"
Verstellbarkeit auf. Der erteilte Anspruch 1 erfordere
aber eine Verstellbarkeit der Betatigungseinheit
gegenliber der Tragereinheit (Merkmal 1.5) und die

Ermittlung des Verstellbereichs der Betatigungseinheit
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(Merkmal 1.10), so dass eine Verrohrungsvorrichtung

nicht unter den erteilten Anspruch 1 falle.

Des Weiteren sei eine Kombination der Merkmale 1.8 und
1.9 unmittelbar und eindeutig offenbart (Punkt b)). Der
urspringlich eingereichte Anspruch 1 fordere mindestens
einen Aufnehmer und der davon abhangige Anspruch 8
liste mehrere mit "und/oder" verkniipfte Aufnehmer auf.
Auch wenn dies eine Vielzahl an Kombinationen
ermdgliche, sei die Auswahl der beiden Aufnehmer zum
Erfassen der Stellung des Maststutzauslegers

(Merkmal 1.8) und des Drehwinkels des Oberwagens
(Merkmal 1.9) keine willkiUrliche Auswahl. Insbesondere
Absatz [0013] der verdffentlichten Anmeldung offenbare
einerseits die radiale Verstellung des Oberwagens und
die Mastneigung als wesentliche kinematische GréBen.
Diese beiden mechanischen Verstellmdglichkeiten seien
im erteilten Anspruch 1 in den Merkmalen 1.2 und 1.4
aufgenommen worden und wlrden durch die beiden
Aufnehmer zum Erfassen des Drehwinkels des Oberwagens
und der Stellung des Maststliitzauslegers erfasst, wie
dies auch aus den Absatzen [0019] und [0020] der
verdffentlichten Anmeldung hervorgehe. Bei diesen dort
genannten GroRen, Oberwagendrehzahl, Mastneigung und
Drehwinkel des Oberwagens handle es sich um die
maBgeblichen EinflussgrdBen, so dass der Fachmann die
im erteilten Anspruch 1 beanspruchten Aufnehmer auch

entsprechend ausgewahlt hatte.

Die in der angefochtenen Entscheidung von der
Einspruchsabteilung diskutierte Entscheidung T 1374/07
seili fUir den vorliegenden Fall nicht einschlagig. Dieser
Entscheidung sei ein erteilter Patentanspruch 1
zugrunde gelegen, in dem ein Brotverbesserungsmittel
mit Partikeln "aus mindestens Fett und Enzymen"

angegeben gewesen sei. Im fir die Offenbarung
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maBgeblichen urspringlich eingereichten Anspruch 4
seien als zwingende Bestandteile Fett und Proteine
angegeben gewesen. Das im erteilten Patentanspruch 1
angegebene Merkmal der "Enzyme" sei dem Anspruch 5, der
auf den Anspruch 4 rickbezogen war, entnommen worden.
In dieser zweiten Liste seien Enzyme als ein weiterer
Bestandteil angegeben gewesen, jedoch nicht als ein

Ersatz fir die im Anspruch 4 angegebenen Proteine.

In Bezug auf den bemangelten Ausdruck "vorgesehen"
werde bekraftigt, dass dieser Ausdruck verdeutliche,
dass die Aufnehmer und die Rechnereinheit Teil der
durch sie gekennzeichneten Baumaschine seien (Punkt c)
und d)) .

Dem Vorbringen der Beschwerdegegnerin II, wonach die
Aufnahme der Verschwenkbarkeit der Maststiitzausleger um
horizontale Achsen (Merkmal 1.4) ohne weitere
spezifische Komponenten der Tiefbaumaschine des
Ausfiihrungsbeispiels der Figur 1, wie Tragereinheit mit
Fahrwerk, mehrere Maststiitzausleger, die Fihrung der
Betdtigungseinheit an einem Schlitten, ein
Drehbohrantrieb, ein Bohrgestdnge mit Schneckenbohrer
in den erteilten Anspruch 1 zu einer unzuldssigen
Zwischenverallgemeinerung fiihre, werde widersprochen.
Die im Absatz [0040] der veroffentlichten Anmeldung im
Zusammenhang mit dem Ausfihrungsbeispiel der Figur 1
offenbarte Verschwenkbarkeit der Maststiitzausleger
stehe funktional im Zusammenhang mit der radialen
Verstellung des Mastes bezliglich dem Oberwagen, weshalb
das Merkmal 1.4 in den Anspruch 1 aufgenommen worden
sei. Es sei aber unerheblich, ob die Tradgereinheit ein
Fahrwerk aufweise, da der Betrieb der Betadtigungs-
einheit einer Tiefbaumaschine stets im Stand und nicht
im Fahrbetrieb erfolge. Zur Ermittlung des zuladssigen

Verstellbereichs der Betdtigungseinheit reiche es zudem
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aus, wenn - wie auch offenbart sei - ein Aufnehmer die
Stellung eines (einzelnen) Maststiitzauslegers erfasse.
Die weiteren von der Beschwerdegegnerin II genanten
Merkmale stiinden in keinem funktionalen Zusammenhang

hierzu.

ii) Beschwerdegegnerinnen I und II

Der erteilte Anspruch 1 sei unzulassig erweitert.

Insbesondere sei in der urspringlich eingereichten
Anmeldung die Drehung des Oberwagens immer untrennbar
damit verbunden, dass die Betatigungseinheit am Mast
angeordnet sei (Punkt a)). Alle von der Beschwerde-
fiilhrerin zitierten Absatze, beispielhaft sei auf die
Absatze [0013] und [0019] der verdffentlichten
Anmeldung verwiesen, beinhalteten eine am Mast
angeordnete Betdtigungseinheit. Dieses Merkmal fehle im
Merkmal 1.3 des erteilten Anspruchs 1, was zu einer
unzuldssigen Zwischenverallgemeinerung fihre. Eine
implizite Offenbarung reiche hierfiir nicht aus. Ferner
habe die Beschwerdefilthrerin auf Seite 9 ihrer
Beschwerdebegriindung selbst ein Beispiel zitiert, bei
dem die Betdtigungseinheit nicht am Mast angeordnet
sei. Auch diese Betatigungseinheit sei in sich
verstellbar (Beschwerdegegnerin II). Der erteilte
Anspruch 1 miisse breit interpretiert werden, sei dann

aber unzulassig erweitert.

Aus den gleichen Grinden sei auch das Merkmal 1.8, das
auf dem Absatz [0022] der verdffentlichten Anmeldung
basiere, durch das Weglassen des Merkmals, dass das MaB
flir die Radialposition des Masts auch ein MaB fir die
Position der Betadtigungseinheit sei, unzuléassig

erwelitert.
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AuRerdem handle es sich bei der Kombination der
Merkmale 1.8 und 1.9 um eine willkiirliche Auswahl wvon
zwel Aufnehmern aus der Vielzahl der im urspriinglich
eingereichten abhangigen Anspruch 8 offenbarten
Aufnehmern (Punkt b)). Die Aufnehmer seien in den
Absatzen [0022] bis [0034] der verdffentlichten
Anmeldung alle optional und ohne Rangordnung oder
Wichtigkeit aufgefiihrt, was ebenfalls fir eine
willkiirliche Auswahl spreche. In der urspriinglich
eingereichten Anmeldung sei lediglich ein
Ausfiihrungsbeispiel mit samtlichen Aufnehmern
offenbart. Im von der Beschwerdefilhrerin zitierten
Absatz [0013] der verdffentlichten Anmeldung werde die
mechanische Verstellbarkeit ohne Bezug zur
Kippsicherheit oder den Aufnehmern offenbart. Im von
der Beschwerdefiihrerin zitierten Absatz [0019] der
verdoffentlichten Anmeldung werde eine
Oberwagendrehzahl, eine damit verbundene Fliehkraft,
und eine Mastneigung offenbart. Sowohl fir die
Oberwagendrehzahl als auch flir die Mastneigung seien im
urspringlich eingereichten abhangigen Anspruch 8
separate Aufnehmer beansprucht worden, so dass
allenfalls eine Basis fir die Auswahl dieser beiden
Aufnehmer vorhanden sei. Die Auswahl der Aufnehmer zur
Erfassung des Drehwinkels des Oberwagens und der
Stellung des Maststiitzauslegers gehe nicht zwingend aus
der urspringlichen Offenbarung hervor und sei
willkiirlich.

Punkt 2.1 der Grinde der Entscheidung T 1374/07 sei fir
den vorliegenden Fall relevant. Dort sei ein
Brotverbesserungsmittel offenbart, das ein oder mehr
Bestandteile aus der Gruppe von Emulgatoren, Fetten,
Enzymen, Zucker, organische Sauren, Mineralien,
Polysacharide, Proteine und/oder Mischungen daraus

enthalte. Die Beschwerdekammer in dieser Entscheidung
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fuhrte aus, dass der Fachmann aus einer groBen Anzahl
an moéglichen Kombinationen auswdhlen misse und die
urspringlich eingereichte Anmeldung keine Lehre
enthalte, die ihn dazu fihren wirde, die spezielle
Kombination von "Fetten und Enzymen" auszuwadhlen. Somit
seil dieser Fall vergleichbar mit der Liste der im
abhdngigen Anspruch 8 und in den Absatzen [0022] bis
[0035] und [0047] bis [0059] der wverdffentlichten

Anmeldung genannten Aufnehmer.

Ferner sei der Ausdruck "vorgesehen" im erteilten
Anspruch 1 nicht gleichzusetzen mit "vorhanden", "mit",
"umfassen" etc. (Punkte c) und d)). Die Formulierung
"vorgesehen" sei deutlich breiter auszulegen und
impliziere nicht, dass die Aufnehmer und Rechnereinheit

Teil der Tiefbaumaschine seien.

iii) Zusatzliches Vorbringen der

Beschwerdegegnerin II

Das Merkmal 1.4 des erteilten Anspruchs 1 basiere auf
Absatz [0040] der verdffentlichten Anmeldung, der sich
auf das konkrete Ausfihrungsbeispiel der Figur 1
beziehe. Die Beschwerdefiihrerin habe das Merkmal 1.4,
namlich die Verschwenkbarkeit der Maststiitzausleger um
horizontale Achsen aus dem konkreten Zusammenhang der
Absatze [0039] und [0040] der verdffentlichten
Anmeldung herausgerissen, was in mehrfacher Hinsicht zu

einer unzuldssigen Zwischenverallgemeinerung fihre.

So weise die Tragereinheit des erteilten Anspruchs 1
kein Fahrwerk auf. Die urspringlich eingereichte
Anmeldung offenbare aber eine Tiefbaumaschine mit
Oberwagen, Mast sowie Maststutzausleger nur in
Verbindung mit einem Fahrwerk (siehe verdffentlichte
Anmeldung, Absatze [0020] und [0039]).
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Der Weiteren sei das Merkmal 1.8 auf den Absatz [0022]
der verdoffentlichten Anmeldung gestitzt und nicht im
Zusammenhang mit den mehreren Maststitzauslegern des
Merkmals 1.4 offenbart.

Es fehlten weitere, nicht beanspruchte Merkmale wie ein
am Mast angeordneter, vertikal verfahrbarer Schlitten,
eine als Drehrohrantrieb ausgefiihrte Betdtigungs-
einheit, ein angetriebenes Tiefbauwerkzeug, ein durch
ein Bohrgestange mit unterseitig angeordnetem
Schneckenbohrer gebildetes Tiefbauwerkzeug und dass die

Maststlitzausleger den Mast tragen.

b) Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPU

i) Beschwerdefiihrerin

Entgegen der Behauptung der Beschwerdegegnerinnen sei
die Erfindung ausreichend offenbart. Die Patentschrift
sei an einen durchschnittlichen Fachmann gerichtet. Der
Fachmann sei ein Diplomingenieur der Fachrichtung
Maschinenbau/Steuerungstechnik mit mehrjdhriger
Berufserfahrung vor allem in der Konstruktion wvon

Baumaschinen.

Die Maststiitzausleger seien in der Figur 1 der
Patentschrift dargestellt. Das Bezugszeichen 12 zeige
in die Mitte in Richtung der Maststiitzausleger. In der
Figur 1 der Patentschrift seien die Maststitzausleger
die beiden senkrechten Streben. Es handle sich dabei um
eine dem Fachmann allgemein bekannte Parallelkinematik.
Die Maststiitzausleger seien auBerdem in den Absatzen
[0042] und [0024] der Patentschrift beschrieben.

Dem Fachmann sei weiterhin klar, dass aus der bekannten
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Lange der Maststiitzausleger und deren Winkelstellung

die Radialposition des Mastes ermittelt werden kdnne.

Zur Rechnereinheit und zur Ermittlung des
Verstellbereichs der Betdtigungseinheit sei darauf
hingewiesen, dass jedes Unternehmen eine Statik-
Abteilung habe, die in Kennlinien und Tabellen den
Verstellbereich der Betatigungseinheit festlege und in
die der Bediener der Maschine entsprechend nachschaue.
Dies sei in den Absatzen [0009] und [0010] des Patents
offenbart.

ii) Beschwerdegegnerin I und Ergédnzungen durch

Beschwerdegegnerin II

Die Erfindung sei nicht so deutlich und vollstandig

offenbart, dass ein Fachmann sie ausfiihren konne.

Insbesondere seien die Maststiitzausleger nicht
definiert. Es sei lediglich beansprucht, dass die
Maststiitzausleger gemal Merkmal 1.4 den Oberwagen mit
dem Mast verbinden und um horizontal verlaufende Achsen
bezliglich des Oberwagens verschwenkbar seien. Auch aus
der Figur 1 der Patentschrift gehe nicht hervor, um
welche Elemente es sich bei den Maststiitzauslegern
handle, da das Bezugszeichen 12 nur sehr vage in die
Mitte zeige und kein konkretes Bauteil bezeichne. Die
beiden von der Beschwerdefihrerin identifizierten
Streben wiirden nicht den Mast und den Oberwagen
verbinden, da sich dazwischen noch eine Platte und
weitere schwenkbare Elemente befanden. In den Absédtzen
[0042] und [0043] der Patentschrift fanden sich

diesbeziiglich keine weiteren Informationen.

Ferner sei nicht offenbart, wie aus der Stellung der

Maststiitzausleger ein MaB flir die Radialposition des
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Mastes abgeleitet werden kdénne. Die Radialposition des
Mastes sei der Abstand des Mastes zur Hochachse des
Oberwagens. Werde nun der mit dem Mast verbundene
Maststitzausleger als Ganzes verschwenkt, so
beschrieben der Mast und Mastausleger zusammen eine
Kreisbewegung. Der Abstand zur Achse bleibe
unverandert, so dass nicht klar sei, wie der Aufnehmer
zum Erfassen einer Stellung des Maststiitzauslegers
ausgebildet sein solle, um ein MaB fir die
Radialposition des Mastes relativ zum Oberwagen zu

bestimmen.

Des Weiteren sei nicht offenbart, wie die
Rechnereinheit im Merkmal 1.10 den Verstellbereich der
Betatigungseinheit ermittle. Absatz [0043] der
verdffentlichten Anmeldung (Anmerkung der Kammer:
entspricht im Wesentlichen Absatz [0045] der
Patentschrift) beschaftige sich mit der Rechnereinheit,
ohne zu offenbaren, wie aus den von den Aufnehmern
erfassten Zustandsdaten ein Verstellbereich der
Betatigungseinheit ermittelt werden konne. Tabellen
oder Kennlinienfelder - wie im von der
Beschwerdefiithrerin zitierten Absatz [0009] der
Patentschrift - wiirden nicht weiterhelfen, da der
Aufbau und Inhalt solcher Kennlinienfelder an keiner
Stelle erwahnt sei. Zusatzlich sei in diesem
Zusammenhang von einer Auswerteeinheit und nicht wvon
einer Rechnereinheit die Rede. Auch wenn dem Fachmann
die physikalischen Zusammenhange grundsatzlich bekannt
seien und die Berechnung von Kippmomenten zum Stand der
Technik gehore, so werde vorliegend der Fachmann stark
strapaziert, insbesondere deshalb, da es sich bei der
Definition des Merkmals 1.10 um das zu erreichende
Ergebnis handle und der Verstellbereich den Kernpunkt

der Erfindung bilde. Fir diese vermeintliche Erfindung
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gebe es kein einziges Ausfihrungsbeispiel.

c) zZurlckverweisung der Angelegenheit zur weiteren

Entscheidung

Beide Beschwerdegegnerinnen waren mit dem Antrag der
Beschwerdefihrerin auf Zurickverweisung der
Angelegenheit an die Einspruchsabteilung zur weiteren
Prifung einverstanden, insbesondere da die Neuheit und
erfinderische Tatigkeit im Einspruchsverfahren noch

nicht diskutiert worden seien.

Entscheidungsgriunde

Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPU

1. Die Einspruchsabteilung hat entschieden, dass das
Patent wie erteilt unzuldssig geandert wurde
(Artikel 100 c) EPU), weil a) im erteilten Anspruch 1
die Beschrankung fehle, dass die Betatigungseinheit
zwingend mit dem Mast verbunden sei, b) die Kombination
eines Aufnehmers zur Erfassung einer Stellung des
Maststliitzauslegers und eines weiteren Aufnehmers zum
Erfassen eines Drehwinkels des Oberwagens relativ zur
Tragereinheit eine nicht offenbarte, willkirliche
Auswahl aus einer Liste mit einer Vielzahl urspringlich
offenbarter Kombinationen von Aufnehmern darstelle, und
weil c) und d) der Ausdruck "vorgesehen ist" nicht
voraussetze, dass das betreffende Element tatsadchlich

Teil der Tiefbaumaschine sei.

1.1 Die Kammer teilt diese Einschatzung aus folgenden
Grinden nicht. Im Folgenden bezieht sich die Kammer auf
die verdffentlichte Anmeldung, die identisch ist mit

der Anmeldung in der urspringlich eingereichten
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Fassung.

zu Punkt a):

Die Kammer stimmt der Beschwerdefiihrerin zu, dass aus
dem erteilten Anspruchs 1 unmittelbar und eindeutig
hervorgeht, dass die Betatigungseinheit gegeniiber dem
Tragerelement verstellbar ist (Merkmal 1.5) und dass
auf Grundlage der erfassten Zustandsdaten, wie der
Stellung des Maststiitzauslegers und der Drehwinkel des
Oberwagens, ein Verstellbereich der Betdtigungseinheit
ermittelt wird (Merkmal 1.10 in Verbindung mit den
Merkmalen 1.8 und 1.9). Fir den Fachmann ergibt sich
daraus bei technisch sinnvoller Auslegung in logischer
Konsequenz, dass sich die Betatigungseinheit auf dem
Mast befindet, dass also der im erteilten Anspruch 1
genannte Mast der Tiefbaumaschine die
Betatigungseinheit tragt. Damit ist implizit der
vermeintlich fehlende Zusammenhang im Anspruch
definiert und es liegt in dieser Hinsicht keine

unzulédssige Erweiterung vor.

Die Argumente der Beschwerdegegnerinnen iberzeugen die

Kammer nicht:

Bei dem von der Beschwerdefihrerin in ihrer
Beschwerdebegriindung auf Seite 9 angefiihrten Beispiel
handelt es sich um eine Verrohrungsvorrichtung, mit der
Stiitzrohre in den Boden einbringbar sind. Die
Beschwerdegegnerin II machte geltend, dass in diesem
Beispiel die Betatigungsvorrichtung eben nicht am Mast
angeordnet sei und trotzdem eigenstandig verstellbar
sei. Unbestritten ist, dass bei einer
Verrohrungsvorrichtung die Betatigungseinheit nicht am
Mast angeordnet ist. Die geforderte Verstellbarkeit

gegenlber der Tragereinheit gemaB Merkmal 1.5 ist bei



L2,

L2,

- 14 - T 1718/22

dieser Vorrichtung ebenfalls nicht gegeben. Daher fallt
eine derartige Vorrichtung nicht unter den Gegenstand

des erteilten Anspruchs 1.

Die Beschwerdegegnerinnen wiesen ferner darauf hin,
dass eine implizite Offenbarung keine Basis flir eine
unmittelbare und eindeutige Offenbarung sei. Wie oben
dargelegt, ergibt sich aus dem erteilten Anspruch 1
zwar implizit, jedoch als logische und zwangslaufige
Konsequenz, dass sich die Betatigungseinheit am Mast
befindet. Das Weglassen dieses Merkmals fihrt daher zu
keinem Gegenstand, der iber den Inhalt der urspringlich
eingereichten Anmeldung hinausgeht (siehe
Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europaischen
Patentamts, 10. Auflage, Juli 2022, II.E.1.3.3.).

Da sich die Betédtigungseinheit im erteilten Anspruch 1
am Mast befindet, liegt im Merkmal 1.8 durch das
Weglassen des im Absatz [0022] der verdffentlichten
Anmeldeschrift offenbarten Zusatzes "und somit die
Position der Betatigungseinheit" keine unzuladssige
Zwischenverallgemeinerung vor. Wenn die
Betatigungseinheit auf dem Mast angeordnet ist, ist das
MaB fir die Radialposition zugleich ein MaB fir die

Position der Betadtigungseinheit.

zu Punkt b):

Die Kammer folgt der Argumentation der Beschwerde-
fiihrerin. Gem&dR dem urspriinglich eingereichten
Anspruch 1 ist mindestens ein Aufnehmer erforderlich
und im davon abhdngigen Anspruch 8 werden eine Vielzahl
an optionalen mit und/oder verknipften Aufnehmern

genannt.
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GemaR der gangigen Rechtsprechung kann der Inhalt der
Anmeldung nicht als Reservoir gesehen werden, aus dem
Merkmale von verschiedenen Ausfiihrungsbeispielen
kombiniert werden konnen, um kiinstlich eine bestimmte
Ausfiihrungsform zu konstruieren. In Ermangelung eines
wie auch immer gearteten Hinweises auf eine bestimmte
Kombination wa@re dann eine solche Mehrfachauswahl wvon
Merkmalen fir den Fachmann nicht unmittelbar und
eindeutig aus dem Inhalt der Anmeldung in der
urspringlich eingereichten Fassung ableitbar (siehe
Rechtsprechung, II.E.l1.6.1la))

Vorliegend stellt sich daher die Frage, ob die
Kombination der Merkmale 1.8 und 1.9 willkirlich aus
der Vielzahl der im urspringlich eingereichten
abhangigen Anspruch 8 genannten Moglichkeiten
ausgewahlt worden ist, oder ob diese Kombination in der
urspringlich eingereichten Anmeldung so offenbart ist,
dass der Fachmann sie unmittelbar und eindeutig

ableiten wirde.

Die urspriinglich eingereichte Beschreibung zeigt nur
ein konkretes Ausfiithrungsbeispiel, bei dem alle
Aufnehmer kumulativ vorhanden sind (siehe
verdffentlichte Anmeldung, Figur 1). Fir die
Kombination exakt der beiden Aufnehmer gemal

Merkmal 1.8 und 1.9 ist kein konkretes
Ausfiihrungsbeispiel vorhanden. Die Beschwerdefiihrerin
verweist auf Absatz [0013] der veroffentlichten
Anmeldung, in dem die Verschwenkbarkeit des Oberwagens
und die radiale Verstellbarkeit der Betatigungseinheit
bzw. des Mastes offenbart sind. Auch wenn hier ein
Bezug zur Erfassung dieser Bewegungen und zur
Kippsicherheit fehlt, so werden in den Absatzen [0019]
und [0020] der verdffentlichten Anmeldung die

maBgeblichen EinflussgroBen fiir diese Bewegungen
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genannt. Es handelt sich hierbei insbesondere um die
Oberwagendrehzahl und/oder die Mastneigung und es kann
sich auch um einen Drehwinkel des Oberwagens handeln.
Der Aufnehmer gemalR Merkmal 1.9 wird hier explizit
angesprochen. Der Aufnehmer gemdB Merkmal 1.8 erfasst
die Stellung des Maststiitzauslegers, was gemal der
expliziten Offenbarung im Absatz [0022] der
verdffentlichten Anmeldung ein Mal fir die
Radialpostion des Mastes ist. Somit kommt die Kammer in
Ubereinstimmung mit der Beschwerdefilhrerin zu der
Schlussfolgerung, dass es sich um eine fir den Fachmann
in der urspringlich eingereichten Anmeldung offenbarte
Kombination der Aufnehmer handelt. Es liegt

diesbeziiglich keine unzul&dssige Anderung vor.

Die weiteren Argumente der Beschwerdegegnerinnen

Uberzeugen die Kammer nicht.

Durch die "und/oder"-Verknipfung am Ende der Liste der
einzelnen Aufnehmer wird - wie bereits die
Einspruchsabteilung festgestellt hat - angegeben, dass
die Aufnehmer jeweils allein oder in einer beliebigen
Kombination zueinander gegeben sein kdnnen. Dem
Argument der Beschwerdegegnerin II, dass durch das
Komma vor der "und/oder" keine grammatikalisch korrekte
Aufzahlung vorliege, wird nicht gefolgt, da sich die
Anmeldung an einen Fachmann richtet und keine
konstruierte oder semantische Auslegung anzuwenden ist

(siehe auch Rechtsprechung, II.E.1.3.2).

Auch wenn laut der Argumentation der Beschwerde-
gegnerinnen die konkrete Kombination der beiden
Aufnehmer zur Erfassung der Stellung des
Maststutzauslegers und des Drehwinkels des Oberwagens
nicht im Detail aus der verdffentlichten Offenbarung

hervorgeht, so wird die theoretisch aus dem
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urspringlich eingereichten abhédngigen Anspruch 8
ableitbare Vielzahl von Mdglichkeiten durch die in den
Absatzen [0019] und [0020] genannten wesentlichen
EinflussgrdBen deutlich eingeschrankt. Aufgrund dieser
Offenbarung hatte der Fachmann die beanspruchte
Kombination der Merkmale 1.8 und 1.9 ernsthaft in
Erwdagung gezogen. Daher liegt keine willkirliche

Auswahl vorliegt.

Die Entscheidung T 1374/07, auf die sich die
Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung
unter Punkt 15.2 der Griinde bezieht und auf die die
Beschwerdegegnerinnen verwiesen, ist nicht vergleichbar
mit der vorliegenden Sache. Es gibt vorliegend fir die
Liste der Aufnehmer eine Stiitzung durch den
urspringlich eingereichten Anspruch 1 und den davon
abhangigen Anspruch 8 und ebenso gibt es - wie oben
ausgefiihrt - in der urspringlich eingereichten
Beschreibung Hinweise, dass der Fachmann die beiden in
den Merkmalen 1.8 und 1.9 des erteilten Anspruchs 1
genannten Aufnehmer ernsthaft in Erwagung gezogen

hdtte. Beides war in der Sache T 1374/07 nicht gegeben.

zu Punkt c¢) und d):

Nach der standigen Rechtsprechung sind die
Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU auf derselben
Grundlage zu beurteilen wie die iUbrigen
Patentierbarkeitskriterien (wie Neuheit oder
erfinderische Tatigkeit), namlich aus der Sicht des
Fachmanns auf einer technischen und sachgemaBen Basis
ohne konstruierte oder semantische Auslegung (siehe
Rechtsprechung, ITI.E.1.3.9 und II.E.1.3.2).

Die Kammer teilt die Auffassung der Beschwerdefilhrerin,

dass der Ausdruck "vorgesehen ist" im Kontext des
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Anspruchswortlauts bedeutet, dass die Aufnehmer
(Merkmale 1.6, 1.7 und 1.8) und die Rechnereinheit
(Merkmal 1.7) auch tatsadchlich vorhanden und Teil der

Tiefbaumaschine sind.

Zu den weiteren Einwdnden seitens der
Beschwerdegegnerin II in Bezug auf unzuléassige

Zwischenverallgemeinerungen:

Das isolierte Herausgreifen eines Merkmals aus einer
urspringlich offenbarten Merkmalskombination ist nur
dann mit Artikel 123 (2) EPU vereinbar, wenn das
betreffende Merkmal nicht untrennbar mit den idbrigen
Merkmalen dieser Kombination verknipft ist (siehe

Rechtsprechung, II.E.1.9).

Vorliegend stellt die Kammer fest, dass der erteilte
Anspruch 1 gegeniber Anspruch 1 der urspriinglich
eingereichten Anmeldung ein zusatzliches Merkmal
enthadalt, das unstreitig auf dem Ausfihrungsbeispiel der
Figur 1 beruht, namlich die Mehrzahl der
Maststiitzausleger und deren Verschwenkbarkeit der um
horizontal verlaufende Achsen im Merkmal 1.4 (siehe

verdoffentlichte Anmeldung, Absatz [0040]).

Die Beschwerdegegnerin II argumentierte, dass der
erteilte Anspruch 1 unzuladssig erweitert sei. Zur
Begriindung fihrte sie an, dass die Tragereinheit kein
Fahrwerk aufweise, dass der Aufnehmer zum Erfassen
einer Stellung des Maststilitzauslegers nicht im
Zusammenhang mit mehreren Maststiitzauslegern im Plural
offenbart sei, und dass sich der erteilte Anspruch 1
auf das Ausfiihrungsbeispiel der Figur 1 stiitze, dieses
jedoch weitere, nicht beanspruchte Merkmale umfasse,
wie einen am Mast angeordneten, vertikal verfahrbaren

Schlitten, eine als Drehrohrantrieb ausgefiithrte



- 19 - T 1718/22

Betdatigungseinheit, ein angetriebenes Tiefbauwerkzeug,
ein durch ein Bohrgestange mit unterseitig angeordnetem

Schneckenbohrer gebildetes Tiefbauwerkzeug.

Die Kammer folgt der Auffassung der Beschwerdefiihrerin,
dass es fir die technische Funktion der Ermittlung des
zuldssigen Verstellbereichs der Betatigungseinheit
unerheblich ist, ob die Tiefbaumaschine selbstfahrend
ist oder nicht, weil der Betrieb der Betatigungseinheit
einer Tiefbaumaschine im Stand und nicht im Fahrbetrieb

erfolgt.

Wie die Beschwerdefiihrerin ausfithrte, bewegen sich die
Maststitzausleger beim Verschwenken des Mastes
synchron, weshalb zur Erfassung der Kippstellung des
Masts ein Aufnehmer zur Erfassung der Stellung des
Maststitzauslegers gemaB Merkmal 1.8 ausreichend ist.
Die Kammer verweist zudem auf die Offenbarung eines
Aufnehmers gemal Merkmal 1.8 im Rahmen des
Ausfihrungsbeispiels der Figur 1 im Absatz [0047] der

verdoffentlichten Anmeldung.

Die von der Beschwerdegegnerin II identifizierten
weiteren Merkmale stehen nach Meinung der Kammer in
Ubereinstimmung mit der Beschwerdefiilhrerin in keinem
funktionellen Zusammenhang zur Ermittlung des
zuldssigen Verstellbereichs der Betatigungseinheit,
sondern betreffen davon unabhangige Ausfithrungen der

Tiefbaumaschine, insbesondere des Tiefbauwerkzeugs.

In Anbetracht der Ausfihrungen unter den Punkten 1.2
bis 1.5 ist das Patent wie erteilt nicht unzulassig
erweitert. Der Einspruchsgrund nach Artikel 100 c¢) EPU
steht daher der Aufrechterhaltung des Patents in der

erteilten Fassung nicht entgegen.



- 20 - T 1718/22

Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPU

2. Die Einspruchsabteilung kam zu der Schlussfolgerung,
dass der Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPU der
Aufrechterhaltung des Patents in seiner erteilten
Fassung nicht entgegensteht (siehe angefochtene
Entscheidung, Grinde, Punkt 13.2).

2.1 Die Kammer teilt diese Auffassung. Die Einwadnde der
Beschwerdegegnerin II, erganzt durch Ausfihrungen der
Beschwerdegegnerin I, beziiglich der Maststiitzausleger,
der Radialpostion des Mastes und der Rechnereinheit

iberzeugen aus folgenden Grinden nicht.

2.1.1 Maststiitzausleger

Mit Hilfe der Absatze [0042] und [0043] und der Figur 1
der Patentschrift kann der Fachmann die
Maststitzausleger und deren Funktionsweise eindeutig
identifizieren. Aus der Figur 1 (siehe unten) ist
ersichtlich, dass es sich bei den Maststitzauslegern um
die beiden senkrechten Streben handelt, die eine
sogenannte, allgemein bekannte Parallelkinematik
bilden. Gemal Absatz [0043] der Patentschrift kann die
Betatigungseinheit (und damit der Mast) durch
Verschwenken der Maststiitzausleger bezogen auf die
Hochachse 3 radial zur Tragereinheit verstellt werden.
Die zusatzlichen Bauteile, wie die in der Mitte
angeordnete Platte und die Zylinder andern nichts an

der Funktionsweise der Maststitzausleger.
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Figur 1 der Patentschrift mit den von der
Beschwerdefiihrerin bezeichneten und von der Kammer grau

unterlegten Maststitzauslegern

Merkmal 1.8 - Erfassung der Stellung des
Maststitzauslegers als MaB fiir eine Radialposition des

Mastes relativ zum Oberwagen

Wie bereits die Einspruchsabteilung festgestellt hat,
geht bereits aus den Merkmalen 1.4 und 1.8 des
erteilten Anspruchs eindeutig hervor, dass ein
Verschwenken der Maststiitzausleger ein Verstellen des
Mastes radial zum Oberwagen bewirkt. "Die
Schwenkposition eines Maststiitzauslegers kann dabei

durch einen entsprechenden Aufnehmer erfasst werden. In
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der urspriinglichen Beschreibung ist beispielsweise als
ein méglicher Aufnehmer ein Drehgeber, also ein
Winkelmessgerdt, auf Seite 11, vierter Absatz,
angegeben (Absatz 49 des Streitpatents). Eine
Verdnderung des Schwenkwinkels bewirkt also eine
Anderung des Radialabstandes zwischen Mast und
Oberwagen, wobeli der Schwenkwinkel durch einen
Aufnehmer als MalB filir die Radialposition des Mastes
erfasst werden kann." (siehe angefochtene Entscheidung,

Grinde, Punkt 13.2).

Aufgrund dieser Offenbarung und der Darstellung in der
Figur 1 der Patentschrift, ergibt eine starre
Verbindung zwischen dem Mast einerseits und den
Maststiitzauslegern andererseits, wie von der
Beschwerdegegnerin II unterstellt, technisch keinen

Sinn.

Merkmal 1.10 - Rechnereinheit

Das Patent verweist im Zusammenhang mit der Ermittlung
des Verstellbereichs der Betatigungseinheit auf
hinterlegte Kennlinienfelder und Tabellen (siehe
Patent, Absatze [0009] und [0010]). Die Kammer stellt
auBerdem fest, dass es sich um bekannte physikalische
Zusammenhange handelt, die dem Fachmann grundsatzlich
bekannt sind, so dass keine explizite
Berechnungsvorschrift erforderlich ist und das
Ausfiihrungsbeispiel der Figur 1 mit den verschiedenen
Aufnehmern hier ausreichend die Erfindung offenbart.
Der Hinweis der Beschwerdegegnerin II, dass im

Absatz [0009] des Patents die Kennlinienfelder und
Tabellen in einer Auswerteeinheit und nicht in einer
Rechnereinheit hinterlegt seien, stellt in diesem
Zusammenhang einen Klarheitseinwand dar, fihrt aber fir

den Fachmann nicht zu einer fehlenden Ausfihrbarkeit,
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da dem Fachmann der Zusammenhang bekannt ist.

Aus diesen Grinden offenbart das Patent wie erteilt die
Erfindung so deutlich und vollstandig, dass ein
Fachmann sie ausfiihren kann. Der Einspruchsgrund nach
Artikel 100 b) EPU steht der Aufrechterhaltung des

Patents in der erteilten Fassung nicht entgegen.

Zuriuckverweisung der Angelegenheit (Artikel 11 VOBK)

Die Einspruchsabteilung hat zu den weiteren von den
Einsprechenden im Einspruchsverfahren vorgebrachten
Neuheitseinwanden und den Einwanden der fehlenden

erfinderischen Tatigkeit keine Entscheidung getroffen.

Die Kammer sieht in diesen Umstanden besondere Griinde
im Sinne des Artikels 11 VOBK, die die Zurickverweisung

an die Einspruchsabteilung rechtfertigen.

Die in der miindlichen Verhandlung anwesenden
Beteiligten sprachen sich explizit flir eine

Zuriickverweisung aus.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung an die

Einspruchsabteilung zurilickverwiesen.
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