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Sachverhalt und Antriage

I. Mit Entscheidung vom 22. Oktober 1992 hat die Einspruchs-
abteilung das européische Patent Nr. 0 254 835 gemafR
Artikel 102 (1) EPU widerrufen. Dieser Entscheidung lag
das erteilte Schutzbegehren zugrunde und in ihr wurde
ausgefuhrt, daf das Verfahren gemaf dem erteilten
unabhéngigen Verfahrensanspruch nicht auf erfinderischer
Tatigkeit beruhe und daft die abhangigen Verfahrens-
anspruche 2 bis 4 sowie der auf eine Vorfichtung zur
Durchfihrung des Verfahrens nach einem der Anspriche 1
bis 4 gerichtete Anspruch 5 mit dem nichtbestandsfahigen
Anspruch 1 fallen.

Gestltzt ist die Entscheidung auf folgende Dokumente:

(D1) DE-A-3 508 966
Anmeldedatum: 13.03.1985
Verdffentlichungsdatum: 25.09.1986

(D2) DE-A-3 622 203
Anmeldedatum: 02.07.1986
Verdffentlichungsdatum: 15.10.1987

(D3) DE-A-3 644 532
Anmeldedatum: 24.12.1986
Verdffentlichungsdatum: 17.09.1987

(D4) GB-aA-2 172 323
Anmeldedatum: 10.03.1986
verdffentlichungsdatum: 17.09.1986

(D5) Ursprungliche Unterlagen der deutschen Patent-
anmeldung DE-P-3 610 237.7
Anmeldedatum: 26.03.1986

Verdffentlichungsdatum: nicht verdffentlicht
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(D6) DE-A-3 025 285
Anmeldedatum: 04.07.1980
Verdffentlichungsdatum: 04.06.1981

(D7) DE-Schrift: "Allgemeine Empfehlungen fur die
Anwendung der Warmebehandlung bis 100°C in
Betonbauwerken', herausgegeben von Bundesverband

der Betonsteinindustrie e. V., Bonn, 1958

(D8) DE-Buch "Zementtaschenbuch® 1970/71,

Bauverlag GmbH, Wiesbaden-Berlin, S. 203 bis 236,
und
(D9) DE-Buch "Zementtaschenbuch", 48. Ausgabe, (1984),

Bauverlag GmbH, Wiesbaden-Berlin, 8. 261 bis 275.

Die Dokumente (D7) bis (D9) wurden seitens der
Beschwerdegegnerin (Einsprechenden) nach Ablauf der

Einspruchsfrist genannt.

Gegen vorgenannte Widerrufsentscheidung der Einspruchs-
abteilung hat die Beschwerdefuhrerin (Patentinhaberin) am
14. Dezember 1992 (Telefax) unter gleichzeitiger Zahlung
der Gebuhr Beschwerde eingelegt und diese am

23. Februar 1993 (Telefax) begriundet.

Sie beantragt die Aufhebung der angefochtenen

Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents.

Zur Begrundung verweist sie im wesentlichen darauf, daR
die Dokumente (D2) bis (D5) nicht in Betracht zu nehmen
wadren und daR ausgehend von (Dl) eine patentfahige

Erfindung vorliege, weil das Beanspruchte vom insgesamt
zu berucksichtigenden Stand der Technik nicht nahegelegt

sei.
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Die Beschwerdegegnerin beantragt unter Hinweis auf ihr
erstinstanzliches Vorbringen und die Ausfihrungen in der
angegriffenen Entscheidung die Zuruckweisung der
Beschwerde.

In der mindlichen Verhandlung vor der Kammer vom

8. Dezember 1994 hat die Beschwerdefihrerin unter
Berucksichtigung der verfahrensleitenden Mitteilung der
Kammer gemaf Artikel 11 (2) VOBK vom 26. Juli 1994 ihren
Patenterteilungsantrag dahingehend modifiziert, daR sie

die Erteilung des Patents auf folgender Basis beantragt:

- Beschreibung, Spalte 1 bis 5
- Anspruche 1 und 2

- Figuren 1 bis 4
jeweils Uberreicht in der mindlichen Verhandlung.
Der geltende Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut: -

"]1. Verfahren zur Herstellung einer Tunnelauskleidung aus
Auskleidungsbeton im Zuge des Tunnenvortriebs mit einer
Tunnelvortriebsmaschine, z. B. einer Schildvortriebs-

maschine,

- wobei mit Hilfe einer Tunnelschalung (3), die nach
ausreichendem Erharten des Auskleidungsbetons dem
fortschreitenden Tunnelvortrieb folgend umgesetzt wird,
ein Tunnelauskleidungsringraum (6) eingerichtet wird, der
vortriebsmaschinenseitig von einer Stirnschaltung (2)

abgeschlossen wird,

- wobei in den Tunnelauskleidungsringraum (6) zumindest
eine Betonférderleitung (7) einmindet, in der der

Auskleidungsbeton im Bereich der Stirnschalung (2)
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zwischen Elektroden durch unmittelbares Einleiten wvon
elektrischer Energie in den Auskleidungsbeton erwarmt

wird,

- wobei in den Tunnelauskleidungsringraum (6) ein
Auskleidungsbeton eingefuhrt wird, der sowohl bei einer
Temperatur von etwa 20°C Uber mehr als zwei Stunden
verarbeitbar ist als auch nach Erwarmung auf eine
Temperatur im Bereich zwischen 40 und 70°C nach 10 bis

30 min. nicht mehr verarbeitbar ist, und

- wobei der flieffende Beton in der Betonfdorderleitung (7,
8) durch das Einleiten der elektrischen Energie auf eine

Temperatur in dem angegebenen Bereich erwarmt wird.®

VvI. Die Beschwerdefuhrerin verteidigt diesen Anspruch 1 unter
Hinweis auf die vorgenommene Beschrankung der Beton-
erwarmung auf das elektrolytische Einleiten von Strom vor
allem darauf, da® der Stand der Technik entweder auf das
dielektrische Erwa&rmen des Betons in der Schalung oder
alternativ dazu das dielektrische Erwdrmen des Betons in
der Schalung und in der Betonférderleitung bzw. auf das
sonstige Erwarmen des Betons z. B. das elektrolytische
Erwérmen des Betons "auf einer Baustelle" - also ohne
Bezug zum Auskleiden eines Tunnels mit Auskleidungsbeton
- abgestellt sei, vgl. (D6) z. B. Seite 17, Absatz 4.

Von daher liege der Erfindung die Weiterentwicklung der
bekannten und nachteiligen Vorgehensweisen des
vorbekannten Standes der Technik zugrunde - wie
Verbesserung der Gleichmafigkeit der Erwadrmung bzw.
Nutzbarmachung eines bekannten Verfahrens fur die
spezifischen Verhdltnisse beim Tunnelausbau - wobei
induktive Sendeantennen oder kapazitive Abstrahlungs-
elemente (wie bei der dielektrischen Erwarmung des

Betons) nicht mehr erforderlich sein sollten.
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Die Loésung dieser Aufgabe geschehe mit der per se
bekannten elektrolytischen Erwarmung des Betons
ausschliefflich in der Zuférderleitung des Betons und mit
der gezielten Einstellung des Betons im Temperaturbereich
von 20 bis 70°C, dergestalt, daff am unteren Temperatur-
ende der Beton lange und daff er hingegen am oberen

Temperaturende nur noch kurz verarbeitbar sei.

Diese drei Loésungschritte der gestellten Aufgabe seien
vom Stand der Technik in dieser Kombination nicht
nahegelegt, so daf der geltende Anspruch 1 den

Rechtsbestand des Streitpatents sichern koénne.

Von der Beschwerdegegnerin liegt kein spezifischer Antrag
zu den in der miundlichen Verhandlung vor der Kammer
Uberreichten Unterlagen vor - mit Schreiben wvom

15. November 1994 hat sie angezeigt, daf sie an dieser
Verhandlung nicht teilnehmen werde (was auch tatsachlich
der Fall war) - so daf® ihr vorheriger Antrag auf

Zuriuckweisung der Beschwerde Bestand hat.

Entscheidungsgriunde

0189.D

Die Beschwerde ist zuléssig.

Anderungen (Art. 123 (3) EPU

Der geltende Anspruch 1 stellt eine Zusammenfassung der
erteilten Anspruche 1 und 4 dar, wahrend der erteilte
Anspruch 2 unverandert aufrechterhalten und der abhéangige
Anspruch 3 ebenso gestrichen wurde wie der Vorrichtungs-

anspruch (erteilter Anspruch 5).

Bei dieser Sachlage hat die Neufassung des Schutz-
begehrens zu keiner Schutzbereichserweiterung im Sinne
des Artikels 123 (3) EPU gefuhrt.
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Ausgangspunkt der Erfindung

Der bisherige Stand der Technik basiert entweder auf dem
Prinzip des dielektrischen Betonaushdrtens bzw. auf dem
allgemeinen Gebiet des Aushartens von Beton "auf der
Baustelle" ohne jeglichen Bezug zum Tunnelausbau, vgl.
(D6) z. B. Seite 17, Absatz 4.

Im Dokument (D4) ist das dielektrische Erwarmen/Ausharten
von Beton noch dahingehend spezifiziert, daR dasselbe
nicht nur in der Schalung des Tunnelausbaus, sondern auch
in der Betonzufdrderleitung angesprochen ist, wvgl.
insbesondere Spalte 1, Zeilen 124 bis 127, Spalte 2,
Zeilen 91 bis 94 und Anspriuche 1 und 3.

Im Dokument (D1l) ist ebenfalls das dielektrische Erwarmen
des Betons mittels elektromagnetischer Wellen
angesprochen, und zwar im Zusammenhang mit dem in die

Schalung eines Tunnelvortriebs eingepumpten Betons.

Damit ist der Ausgangspunkt der Erfindung umrissen. In
den nachfolgenden Abschnitten 5.2 bis 5.4 wird dargelegt
warum die Dokumente (D2) bis (D5) nicht als entgegen-
stehender Stand der Technik anzusehen sind und deshalb
auch fur die Frage des Ausgangspunktes der Erfindung

irrelevant sind.

Aufgabe und Ldésung

Beim bisherigen Stand der Technik ergeben sich Probleme
bezlUglich des gleichmiifRigen Erwirmens der Betonteile.
Dies hangt bei Anwendung des dielektrischen Reton-
erwarmens mit den physikalischen Erscheinungen wie
Beugung, Abstrahlung, Reflexion der elektromagnetischen
Wellen zusammen. Hinzu kommt die UngleichmaRigkeit des

Betons an sich, da die Zuschlagstoffe wie Sand oder
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dergleichen nicht einheitlich uUber alle Volumenelemente
verteilt sind, was sich in ungleichmafRiger Verteilung der

elektromagnetischen Wellen &uRert.

Was schliefflich die dielektrische Erwadrmung in der
Betonforderleitung betrifft, so kommt hier erschwerend
das Geschwindigkeitsprofil des Betons uber den
Rohrquerschnitt als negative EinflufRgréfe hinzu, da die
Geschwindigkeit sich in Richtung Rohrwand Null nahert und

in der Rohrmitte maximal ist.

Die vorstehend aufgezeigten EinflufRgréfen stehen einer
gleichmaffigen Betonerwdrmung schon vom Prinzip her
entgegen, wobei die vorrichtungsgemidfRe Umsetzung der
dielektrischen Erwadrmung Bauteile wie induktive
Sendeantennen oder kapazitive Abstrahlelemente bedingt,
die fur sich teuer und bauvaufwendig sind und sich
uberdies nicht gerade fur den rauhen Betrieb eines

Tunnelvortriebes anbieten.

Von daher gesehen liegt der Erfindung die Spalte 1,
Zeile 54 bis 59 der Beschreibung entnehmbare, objektive
verbleibende Aufgabe zugrunde, die gemafl geltendem
Anspruch 1 gelédést ist. Diese Aufgabenldésung basiert auf
einem Erwadrmungsprinzip, das keine Antennen oder
Abstrahlelemente bendtigt, weil es die "Joul'sche Warme"
ausnutzt, indem die Betonzufdrderleitung mit Elektroden
versehen ist, die den Beton direkt aufheizen, und zwar
uber das Anmachwasser des Betons. Dieses ist Uberall im
Beton vorhanden, so daf® alle Volumenteile des zu
erwarmenden Betons gleichermafen erfaft und gleichmafig
erwdrmt werden. Es kommt ein weiteres Durchmischen des
Betons hinzu, da beim Einbringen des erwarmten Betons in
die Schalung ein Ruhreffekt auftritt. Die Einstellung des
Betons dergestalt, dafl der Beton bei niederer Temperatur

ausreichend lange, bei erhdhter Temperatur hingegen nicht
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mehr lange verarbeitbar ist, stellt eine weitere wichtige
EinfluBgréRe dar, die speziell fur den Tunnelausbau

relevant ist.

Mit der beanspruchten Aufgabenldsung werden die
vorstehend herausgestellten nachteiligen Gegebenheiten
des bisherigen Standes der Technik sicher vermieden, da
ein physikalisches Erwarmprinzip gewdahlt wurde, das nicht
mehr an das Eindringen von elektromagnetischen Wellen in
den zu erhartenden Beton gebunden ist, wobei in
apparativer Hinsicht Sendeantennen bzw. sonstige
Abstrahlelemente entbehrlich sind und wobei insgesamt
eine Verfahrensweise erzielt wird, die den spezifischen
Bedingungen des Tunnelvortriebes entgegenkommt, da es
sich um ein kontinuierliches Verfahren handelt und da der
Beton uUber seine Einstellung gut an das elektrolytische
Erwdrmprinzip angepaflt ist, so daff den ortlichen
Gegebenheiten des Gebirges ausreichend Rechnung getragen

werden kann.

Neuheit (Art. 54 EPU)

Die Frage der Neuheit war schon im Verfahren vor der
Einspruchsabteilung nicht strittig, wvgl. angefochtene
Entscheidung Abschnitt 4 der Entscheidungsgrunde. Nach
weiterer Einschrankung des unabhangigen Verfahrens-
anspruches im Beschwerdeverfahren ist die Neuheit des

Verfahrens nach Anspruch 1 zweifelsfrei gegeben.

Daruber hinaus ist in diesem Zusammenhang noch
festzuhalten, daff die Dokumente (D2) und (D3), die
jeweils als Prioritatsdokumente des Streitpatents in
Anspruch genommen sind, erste Anmeldungen im Sinne von
Artikel 87 (1) EPU sind, da diese Voranmeldungen erstmals

dieselbe Erfindung wie das Streitpatent offenbaren.
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5.3 Die Dokumente (D4) und (D5), die ihrerseits von den
Dokumenten (D3) und (D2) als priorité&tsbegrindend in
Anspruch genommen sind, offenbaren die Erfindung gemaf
Streitpatent in seiner geltenden Fassung noch nicht, da
sie weder gegenuber (D3) noch gegen (D2) neuheits-
schédlich sind. In (D4) ist wohl die allgemeine
Erkenntnis des Betonhartens im Rohr (Rohrharten), also
vor der Schalung, angesprochen, nicht aber das Merkmal,
wonach der Beton im Temperaturbereich von 20 bis 70°C
speziell eingestellt ist, und das Merkmal, wonach der
Beton elektrolytisch erwarmt wird, offenbart. Das
Dokument (D5) offenbart zumindest die vorstehend

genannten Merkmale ebenfalls nicht.

5.4 Aus vorstehenden Uberlegungen resultiert, daf (D2) und
(D3) erste Anmeldungen sind und dem Beanspruchten nicht

als Stand der Technik entgegenstehen.

5.5 Die Kammer folgt in dieser Beziehung der eigenen
Entscheidung T 251/91 vom 22. Oktober 1992, die sich
wiederum auf die Entscheidung T 184/84 vom 4. April 1986
und auf "Singer - Europé&isches PatentUbereinkommen, Carl
Heymanns Verlag KG - Kéln - Berlin - Bonn - Munchen',
Seite 315, Randnummer 3, stutzt, wonach in der hier zu

beurteilenden Rechtsfrage der Neuheitstest anzuwenden

ist.
6. Erfinderische Tdatigkeit (Art. 56 EPU)
6.1 Unter Berucksichtigung der Ausfihrungen unter

vorstehendem Abschnitt 5 sind bei der Beurteilung der
Frage der erfinderischen Tatigkeit nur noch die Dokumente
(D1) und (D6) bis (D9) heranzuziehen.

6.2 Aus (D1) ist lediglich das indirekte Aufheizen des Betons

mittels elektromagnetischer Wellen bekannt, das gemaR

Aufgabe und Lésung des geltenden Anspruchs 1 gerade

0189.D wia sl mom
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vermieden werden soll. Von (Dl) kann somit kein Hinweis
auf die Lehre des Anspruchs 1 ausgehen, zumal dieses
Dokument auch die spezielle im Anspruch 1 vorgeschriebene

Betoneinstellung nicht anspricht.

(D6) ist allenfalls insofern ergiebig, als es auf

Seite 17, Absatz 4 die Erkenntnis vermittelt, daR Beton
auf der Baustelle mittels Elektroden aufheizbar ist. Die
spezielle Mdglichkeit des Einsatzes dieser Lehre bei
einer Tunnelauskleidung mittels Auskleidungsbeton fehlt
aber ebenso wie die Uberlegung an welchem ort der
Tunnelauskleidungsvorrichtung die Elektroden anzuordnen
sind - nadmlich nicht in der Schalung, sondern in der
Betonfdérderleitung - und tberdies wird in (D6) auf eine
besondere Betoneinstellung in temperaturmafiger Hinsicht

iberhaupt nicht eingegangen.

Selbst wenn der Fachmann also (D6) berucksichtigt hatte,
hétte er in zumindest dreierlei Hinsicht (Tunnel-
auskleidung - Ort der Erwarmung des Betons - besondere
Betoneinstellung) Neuland betreten missen. (D6) kann das

beanspruchte Verfahren demnach nicht nahelegen.

Die Dokumente (D7) bis (D9) liegen bereits weiter wvom

nunmehr beanspruchten Verfahren ab:

- (D7) stellt primar auf das Dampf- bzw. HeiRluft-
ausharten ab, vgl. Abschnitte 1 und 4.2, und lehrt im
ubrigen Aufheizgeschwindigkeiten, die fur einen
Durchlaufbetrieb viel zu niedrig sind, wvgl.

Abschnitt 1.3, und bleibt damit erheblich hinter der

Lehre des Anspruchs 1 zuruck.

- (D8), vgl. Abschnitt 2.3.8c, erwdhnt u. a. das
direkte Anwarmen des Betons durch Ausnutzung seiner
elektrischen Leitfahigkeit, es fehlt aber jeglicher

Hinweis auf die Méglichkeit eines Durchlaufbetriebes
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wie er bei einer Tunnelauskleidung notwendig ist. Die
weiteren Uberlegungen von (D8) lenken den Fachmann
vom Verfahren gemaf Anspruch 1 weg, da die auf

Seite 226 genannten Temperaturanstiege viel zu
langsam sind fur einen Durchlaufbetrieb bzw. da die
Behandlungstemperatur fur eine kurze Warmbehandlung
des Betons von 80°C auferhalb des beanspruchten
Bereichs liegt. Die Nichtrelevanz dieser Druckschrift
wird noch durch den Hinweis auf ein Vorwidrmen bei
kurzen Warmbehandlungen abgerundet, vgl. Seite 227,
Absatz 1 von (D8).

- (D9) ist ein klassisches Beispiel fuar die Stuatzung
der erfinderischen Qualitat des Verfahrens nach
Anspruch 1, da auf dessen Seite 275, Absatz 2
ausgefuhrt ist, daR sich ein elektrolytisches
Aufheizen des Betons ("Einbetonierte Heizdrahte -

direktes Anlegen einer Wechselspannung") aus

technischen und wirtschaftlichen Grunden bislang
nicht in groéferem MafRe durchsetzen (konnte)". (D9)
ist somit als Vorurtell gegen den Einsatz des
elektrolytischen Betonwadrmens anzusehen, was
entschieden fur die erfinderische Eigenart des

Verfahrens nach Anspruch 1 spricht.

Es kann zusammengefaflt werden, daff die gleichzeitige
Betrachtung von (D1) und (D6) bis (D9) dem Fachmann ein
indifferentes Bild liefert und daff von einem gezielten
Hinlenken auf das Verfahren nach Anspruch 1 keine Rede

sein kann.

Das ist aber regelmafliig ein klares Indiz dafur, daR das
Beanspruchte auf erfinderischer Tatigkeit im Sinne von
Artikel 56 EPU beruht.
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6.7 Der geltende Anspruch 1 kann somit den Rechtsbestand des
Patents sichern, wobei der geltende Anspruch 2 als

abhangiger Anspruch ebenfalls rechtsbestandig ist.

6.8 Da zudem die Beschreibung und Zeichnung, wie in der
mindlichen Verhandlung vor der Kammer uUberreicht, den
wesentlichen Erfordernissen des EPU entsprechen, liegen
insgesamt gesehen Unterlagen vor, die das Bestehenlassen
des Streitpatents in eingeschrankter Fassung

rechtfertigen.
6.9 Die angefochtene Entscheidung ist unter den gegebenen

Umstdnden somit aufzuheben.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz
zuruckverwiesen, mit der Anordnung, das Patent mit den in
der mundlichen Verhandlung Uberreichten Unterlagen

aufrechtzuerhalten.

Der Geschdftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:
fj'(g é?;; . ,quQZ;SE;;—
N. Maslin C. T. Wilson
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