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Sachverhalt und Antréage

1163.D

Di e Beschwerde richtet sich gegen die Entschei dung der

Ei nspruchsabtei l ung vom 9. Mirz 1999, zur Post gegeben
am 26. April 1999, den auf den Ei nspruchsgrund der

mangel nden erfinderischen Tatigkeit gestitzten Einspruch
gegen das européische Patent Nr. 0 690 943

zur ickzuwei sen. Di e Einsprechende (i m fol genden
Beschwer def threrin) hat am 29. Juni 1999 di e Beschwerde
ei ngel egt und di e Beschwer degebihr gezahlt. D e

Beschwer debegr tndung i st am 6. Septenber 1999

ei ngegangen.

Das Patent enthalt zwei unabhangi ge Anspriche 1 und 4
und davon jeweils abhéngi ge Anspriche 2 und 3 bzw. 5
bis 7. D e unabhangi gen Anspriche 1 und 4 haben den

f ol genden Wortl aut:

" 1. Ver fahren zum exakten Ei nhalten der vertikal en
Aushubrichtung ei ner Schlitzwand (40) unter
Ver wendung eines nmt ei nem Bagger zusammen-
wi r kenden hydraul i schen Schlitzwandgreifers,
dessen vertikal e Lage kontinuierlich durch einen
Nei gungsdet ekt or Uberwacht w rd, dadurch
gekennzei chnet, dall der Schlitzwandgreifer mt
ei nem aulRer en Fuhrungskorper (11) und einemdie
Greifervorrichtung auf nehnenden | nnenk6rper (10),
versehen ist, und dalR die vertikal e Lage des
| nnenkdr pers (10) und/ oder des Fuhrungskorpers
(11) dberwacht und dessen Signal e auf eine
Regel ei nrichtung Ubertragen werden, welche im
Fal | e ei ner Abwei chung der Korper von der
vor gegebenen verti kal en Richtung di ese durch eine
der Abwei chung ent gegengesetzt gerichtete
Schwenkbewegung des I nnenkorpers (10) relativ zum
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Fihrungskoér per (11) kompensiert."

"4, Vorrichtung zum exakten Ei nhalten der vertikal en
Aushubrichtung einer Schlitzwand (40) mt einem
hydraul i schen Schlitzwandgreifer und ei nem di esem
zugeor dnet en Fuhrungskorper (11), wobei dieser in
der Breite des Geiferschaufeln (1) ausgebil det
i st und am Kopfende ein Geschirr zum Anhadngen an
ei ne Tragsei |l anordnung oder an ein
Tel eskopgest ange auf wei st, gekennzei chnet durch
di e Merkmal e:

- dall der FuOhrungskérper (11) als &auflerer Rahnen
(12) ausbildet (sic!) ist, in welchemein
| nnenkdr per (10) mt daran angel enkten
G eiferschaufeln (1) und deren hydraulischer
Bet &t i gungsvorrichtung (2) angeordnet i st;

- dal der I|nnenkdrper (10) im Fuhrungskaor per
(11) mttels horizontaler in R chtung der
Schlitzwand (40) angeordneter Lagerzapfen (20)
guer zum vertikal en Verl auf der Schlitzwand
(40) schwenkbar angel enkt i st;

- dall zwi schen dem Fuhrungskorper (11) und dem
| nnenkdr per (10) hydraulische
Ver schwenkungsm ttel (30) vorgesehen sind;

- dal am I nnenkor per (10) und/ oder am
Fuhrungskorper (11) ein Lagedetektor (25) zum
Uber wachen der vertikal en Lage angeordnet i st
und der Bagger eine von di esem beherrschte
Regel ei nrichtung zur Betatigung der
Ver schwenkungsm ttel (30) aufweist.”

1163.D Y A
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Al's Stand der Techni k wurden i m Verfahren i nsbesondere
di e fol genden Druckschriften bericksichtigt:

D1: DE-C-36 15 068

D2: JP- A-56-77423, erste und letzte Seite, mt der
von der Beschwerdef dhrerin vorgel egten deutschen
Uber set zung (D3) der gesanten Schrift

D5: EP- A-0 109 907

Mt einem Bescheid vom 11. Dezenber 2001 und ei ner
Mtteilung gemal3 Artikel 11 (2) VOBK vom 18. Juli 2002
hatte die Kamrer den Parteien ihre vorlaufige
Beurteilung der Sachl age und dabei insbesondere ihre
Bedenken hinsichtlich der Patentfahigkeit des

Anspruchs 1 zur Kenntnis gebracht. Die mindliche

Ver handl ung fand am 1. April 2003 statt. In dieser

Ver handl ung hat di e Beschwer degegnerin (Patentinhaberin)
erstrmal s den Antrag gestellt, den erteilten Anspruch 1
durch ei nen gednderten Anspruch zu ersetzen, bei dem

zwi schen die Wrte "auf nehmenden” und "I nnenkoOrper” ein
Komma und der Text "i m Fuhrungskorper schwenkbar

angel enkten" eingefigt wird und der Text "des
Fuhrungskorpers (11) Uberwacht und dessen Signale" durch
"des Fuhrungskorpers (11) durch ei nen Nei gungsdet ekt or
Uberwacht wird, dessen Signale" ersetzt wrd.

D ese Antragsanderung wurde von der Kanmer als verspatet
abgel ehnt. Die Einreichung zweier weiterer Hilfsantrage,
di e ei ne Konbi nati on des Verfahrensanspruchs mt

wei teren Vorrichtungsnerknmal en des Anspruchs 4
(Hlfsantrag |I) bzw. die Streichung der Verfahrens-
anspriche 1 bis 3 (Hlfsantrag Il) zum Gegenstand
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hatten, wurde aus dem gl ei chen Grund ni cht zugel assen.

Di e Beschwerdefidhrerin beantragt, die Entschei dung der
Ei nspruchsabt ei | ung auf zuheben und das Patent zu
wi der r uf en.

I mschriftlichen Verfahren hat sie i mwesentlichen die
f ol genden Argunente zur Stitzung ihres Antrags
vor gebracht:

Bei m Ver f ahrensanspruch 1 komme es nicht auf das von der
Ei nspruchsabt ei | ung herausgestellte Vorrichtungsmerkma
des i m Fuhrungskdrper |iegenden | nnenkérpers, sondern
nur auf die Lehre an, das Tragerelenment fur den Geifer
relativ zu einemortsfesten El enent beweglich anzuordnen
und in Abhangi gkeit von Messwerten Korrekturbewegungen
dur chzuf thren. Di ese Lehre sei aber sowohl aus der D1
al s auch aus der D2 in Verbindung mt der D3 zu

ent nehnen, insbesondere wenn man als den zutreffenden
Fachmann ei nen Di pl om ngeni eur mt | angj ahri ger
Berufserfahrung in Betracht ziehe. Bei der D1 erzeuge
ei n aulerer Fuhrungsrahnmen einen ortsfesten Bezugspunkt,
relativ zu demein innenliegender Geiferrahnen

| &angsbewegl i ch gefuhrt werde. Der Fuhrungsrahmen stehe

i m Kontakt mt dem Erdreich, wdhrend der Geiferrahnen
fiar die Relativbewegung beabstandet zum Erdreich und
damt "innenliegend" sein misse. Bei der D2/D3 |iege das
die Geifervorrichtung auf nehmende Bauteil weiter innen
al s der Fidhrungsrahnmen und stell e daher einen

| nnenkdr per dar, der zur G abungskorrektur verschwenkt
wer den kdnne. Ei ne Regel ung der G abungsrichtung mt
MelRwer t auf nahnme und Rickkoppl ung sei aus bei den
Druckschriften bekannt, wobei die genaue Ausbil dung der
MeRRei nrichtung zweitrangig sei.E n Unterschied kdnne
daher allenfalls darin gesehen werden, daR aus der D2/ D3
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eine intermttierende und kei ne kontinuierliche

Nei gungsiberwachung und -korrektur entnehnbar sei. Dies
sei aber eine gel &ufige MaBnahme und werde auch durch
di e kontinuierliche Neigungsanzeige bei der D1 oder die
kontinuierliche Ermttlung der Nei gung des Bohrkopfs bei
der D5 nahegel eqgt.

I n der mindlichen Verhandl ung hat di e Beschwerdefthrerin
noch auf fol gendes hi ngew esen:

Der Gegenstand von Anspruch 1 und Anspruch 4 sei
neuhei t sschadl i ch aus der D2/ D3 vorbekannt. Der bekannte
Schlitzwandgreifer sei gemdl Seite 5, 2. Absatz, der D3
hydraul i sch betéati gt und wei se ei nen Fiuhrungskorper (19)
auf, der in der aus den Figuren ersichtlichen Wise der
Breite der Greiferschaufeln entspreche und an ei nem

Tel eskopgest ange befestigt sei. Betrachte man den
unteren Ansatz am FuUhrungskorper mt dem Querstift (20)
als Teil des Fuhrungskorpers, was genald Satz 3 des

zwei ten Absatzes der Seite 6 von D3 zul &ssig sei, so se
auch das die Geiferschaufeln tragende Teil als

"I nnenkor per” Uber den horizontalen Querstift als
Lager bol zen am Fuhrungskor per angel enkt und rage

zum ndest mt dem Lagerbereich in den Fuhrungskor per

hi nein. Der Hydraulikzylinder (22) bilde die zw schen
dem I nnenkor per und dem Fuhrungskor per vor gesehenen

Ver schwenkungsm ttel und der am Fuhrungskdrper (19)
befestigte Prifdraht (13) entspreche ei nem Lagedet ekt or,
der uber den Hangekorper (11) einen Nei gungsnesser (16)
beauf schl age, dessen Signale genald demdie Seiten 2

und 3 Ubergreifenden Text der D3 ei nem eine
Regel ei nrichtung bil denden Conmputer zur Drehung bzw.

Ver schwenkung zugel eitet wirden. Cbwohl nach dem die
Seiten 7 und 8 Ubergreifenden Absatz der D3 die Messung
in bestimten vorgegebenen Tiefen erfol gen solle, ergebe
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sich insofern kein Unterschied zur kontinuierlichen
Uber wachung genéRR Anspruch 1 des Patents, da di ese nach
t echni schem Verstandni s ebenfalls regel ma3éig in

di skreten Abstanden und ni cht permanent erfol ge.

Sollte in der Anlenkung des |Innenkorpers im
Fuhrungskorper und in der kontinuierlichen Messung ein
Unt er schi ed gesehen werden, so sei dieser nicht
erfinderisch, da der Fachmann im H nblick auf die D5

ei ne Verl angerung des Fuhrungskorpers derart, dalR die
Anl enkung des | nnenkérpers i m Fuhrungskorper 1iege, bei
erhohten Stabilitéatserforderni ssen, beispiel sweise beim
Anhangen an ein Kranseil, wihlen und die storanfallige
und aufwendi ge Mel3net hode bei der D3 durch eine zum
Zei tpunkt des Prioritéatstags des Patents gangi ge,

noder nere Nei gungsnessung ersetzen werde, W e sie aus
der D1 oder der D5 bekannt gewesen seien.

Di e Anderung der Antrage durch di e Beschwerdegegnerin
sei verspatet, da sie aufgrund der Bedenken gegen die
Pat ent f &hi gkeit des Anspruchs 1 erfolgt sei, die aber
bereits seit dem ersten Bescheid der Kammer vom

11. Dezenber 2001 bekannt gewesen seien

I mschriftlichen Verfahren hat sich die
Beschwer degegnerin i mwesentlichen auf die fol genden
Argunent e gest ut zt:

Bei der D1 sei der G eiferrahmen i m Fuhrungsrahmen nur
verti kal verschi ebbar gel agert, sodal3 kei ne

Ver schwenkung zur Nei gungskorrektur zw schen bei den
Rahmen noglich sei. D ese Korrektur werde viel nehr durch
St euerung der einzel nen Druckpl atten am Fuhrungsrahnen
vor genomen. Bei der D2/ D3 seien nur die Baggereiner

ver schwenkbar, wobei die entsprechende Verschwenk-
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ei nrichtung unterhal b und nicht innerhalb des
Fuhrungskor pers angeordnet sei. Ferner solle die

Nei gungsmessung mttels eines Prufdrahts, die
intermttierend in Formeiner Steuerung und nicht als
konti nui erliche Regelung erfol ge, eine Gesantabwei chung
von der Vertikal richtung unabhangi g von der nonent anen
Nei gung zur Vertikalen ermtteln, sodalR ein Ersatz

di eser Messung durch ei nen Nei gungsmesser einen
Rickschritt darstelle und daher vom Fachmann nicht in
Betracht gezogen werde. Die kontinuierliche Konpensation
durch di e Regel ung der Schwenkbewegung bei m Pat ent
stel |l e dagegen ei nen enornen techni schen Fortschritt
dar.

I n der mindlichen Verhandl ung hat sie ferner noch
f ol gendes vorgebracht:

Bei einer Interpretation der Anspriche in

Uberei nstimmung nmt der Patentschrift ergebe sich, daR
der "Il nnenkorper" im Fuhrungskdrper angeordnet und

angel enkt sein misse und allenfalls unwesentlich Uber
den Fuhrungsrahnmen hi nausstehe. Damt |iege kein

I nterpretati onsspielraumderart vor, dall das die
Bagger ei mer auf nehnende, schwenkbare Teil der D2/ D3

ei nen I nnenkodrper im Sinne des Anspruchs 1 darstelle.

Vi el mehr wirden dort nur di e Baggerei ner verschwenkt.
Auch sei das vom Fuhrungskorper (19) unten abstehende
Teil nicht Teil des Fuhrungskorpers, sondern das untere
Ende des Innenkalibers als Bestandteil des

Tel eskopgest anges, sodal sich auch di e Schwenkachse (20)
ni cht i m Fihrungskor per befinde. Deshalb sei der Ei nwand
der mangel nden Neuheit nicht zutreffend.

Mt der Anlenkung i m Fihrungkorper werde bei der
Erfindung die Stabilitat des Gesantsystens erhoht,
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bei spi el swei se bei Auf hangung an ei nem Tragseil, wahrend
ei ne Anl enkung unterhal b des Fuhrungskorpers w e bei der
D2/ D3 nur fur tel eskopi erbare Kaliber geeignet sei. De
konti nui erliche Messung gemal3 Anspruch 1 definiere eine
prakti sch ununt erbrochene Arbeitsweise der

Nei gungsiber wachung, sodalR Abwei chungen unver ziglich
erkannt und korrigiert werden konnten. D e
intermttierende Arbeitsweise der D3 fihre dagegen zu
Fehl gr abungen, di e nachtré&glich behoben werden niften.

Di e Anderung der Antrage sei nicht verspatet, da erst
durch di e wahrend der mindlichen Verhandl ung

vor gebrachten Argunente klar geworden sei, dal
Anspruch 1 in der erteilten Fassung nibglicherwei se
kei nen Bestand haben kdnne.

D e Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde
zur ickzuwei sen, soweit sie sich gegen die
Vorrichtungsanspriche 4 bis 7 richtet.

Ent schei dungsgr inde

2.1

1163.D

D e Beschwerde gentgt den Erforderni ssen der Regel 65(1)
EPU und ist somit zul assig.

Neuhei t

Der Ei nwand mangel nder Neuheit wurde von der
Beschwer def Uhrerin erst i mBeschwerdeverfahren erhoben
GemalR der Entschei dung der G olRen Beschwer dekamrer

G 0007/95 (ABI. 1996, 626) handelt es sich damt um

ei nen neuen Ei nspruchsgrund, der nicht ohne das

Ei nverstandni s der Beschwerdegegnerin in das
Beschwer dever fahren ei ngefihrt werden darf. Da die
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Beschwer degegnerin sich nicht gegen di esen neuen

Ei nspruchsgrund ausgesprochen hat, sondern i m CGegentei
hierzu in der Sache Stellung genonmen hat, kann von

ei nem still schwei genden Ei nverstandni s ausgegangen
werden. I m Ubrigen konnte di e entsprechende
Argunent ati on der Beschwerdef Uhrerin, die in di esem Fal
den Neuhei tsei nwand auf den néchstli egenden Stand der
Techni k, namich die D2/D3, stutzt, geméall dieser

Ent schei dung der grof3en Beschwer dekanmmer bei der

Ent schei dung Uber den Ei nspruchsgrund der mangel nden
erfinderischen Tatigkeit in Betracht gezogen werden.

I m H nblick auf die D2 bzw. die D3 argunentiert die
Beschwer def hrerin i mwesentlichen, dal hieraus sowohl
di e Anl enkung des I nnenkorpers i m Fuhrungskor per genmal
Anspruch 4 als auch die kontinuierliche Neigungs-
Uberwachung gemal3 Anspruch 1 bekannt sei. So kdnne man
imH nblick auf Satz 3 des zweiten Absatzes der Seite 6
von D3 den unteren Ansatz am Fiuhrungskorper (19) mt dem
Querstift (20) als Teil des Fuhrungskorpers, ansehen,
womt das die Geiferschaufeln tragende Teil als

"I nnenkor per” Uber den horizontalen Querstift als
Lager bol zen am Fuhrungskor per angel enkt sei und

zum ndest mt dem Lagerbereich in den Fuhrungskor per

hi nei nrage. Di e Nei gungsiberwachung erfolge mt dem am
Fuhrungskor per befestigten Prufdraht (13) in bestinmen
vor gegebenen Ti efen, woraus sich aber insofern kein

Unt er schi ed zur kontinuierlichen Uberwachung gemaR
Anspruch 1 des Patents ergebe, da diese nach techni schem
Ver st dandni s ebenfal ls regel maRi g i n di skreten Abstanden
und ni cht permanent erfol ge.

Bei de Argunente sind nicht Uberzeugend. Es ist schon
fraglich, ob das beispielsweise in Figur 3 der D3
gezei gte, vom Fuhrungskorper (19) nach unten
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hervor st ehende und den Querstift (20) tragende Teil als
Tei| des Fuhrungskorpers oder des Innenkalibers
anzusehen ist. Die entsprechenden Aussagen in den
Satzen 3 und 4 des zweiten Absatzes der Seite 6 von D3
sind in dieser Hinsicht w dersprichlich. Doch sel bst
wenn man di eses Teil zum Fuhrungskor per rechnen wirde,
ware das am Querstift 20 angel enkte und di e Baggerei ner
tragende Bauteil kein im Fihrungskorper angeordneter

| nnenkdr per, da er zum grofRten Teil aulRerhal b di eses
Teils liegt. Hierin |iegt auch der Unterschied zu den
Ausf Uhrungbei spi el en des Patents, bei denen der

| nnenkdr per zwar mt demdie Geifer tragenden Ende aus
dem Fuhrungskor per herausragt, aber doch imwesentlichen
i nnerhal b des FUhrungskér pers angeordnet ist.

Di e Nei gungsuberwachung erfol gt bei der D3 "in
besti mt en Abstanden von bei spi el sweise 5m 10m 15m
oder dergl eichen" (siehe den die Seiten 7 und 8

Uber spannenden Absatz der D3). Es handelt sich also um
ein intermttierendes Verfahren, bei demjeweils nach
ei ner festgel egten Mehrzahl von G abungsvorgangen in
vor gegebenen Ti efen ei ne Messung und gegebenenfal | s
Korrektur vorgenonmen wird. Dies entspricht nicht der
kontinui erlichen Uberwachung gemaR Anspruch 1, mt der
ei ne Abwei chung von der Vertikalrichtung unverzuglich
erkannt und konpensiert werden soll (siehe Seite 2,
Zeilen 27 bis 30, des Patents). Auch wenn di ese
kontinui erliche Uberwachung technisch in diskreter Wise
und in kurzen Abstanden vorgenonmen wird, sind damt

di ese Abst &nde nur durch di e MeRBwertauf nahnme und -
tbertragung und ni cht durch Ti ef enabst &nde vor gegeben.
Di e Uberwachung soll danmit praktisch fortlaufend ohne
Unt er brechung der Grabung und ohne Festl| egung auf
bestimte Tiefen erfol gen.
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Der Cegenstand der erteilten Anspriche 1 und 4 gilt
damt als neu

Erfinderi sche Tatigkeit

Unstrittig ist als nachst komrender Stand der Technik die
Druckschrift D2 bzw. deren englische Ubersetzung D3
anzusehen, die ebenfalls einen mt ei nem Bagger
zusanmenw r kenden hydraul i schen Schlitzwandgreifer mt
Uber wachung und gegebenenfal | s Korrektur der vertikal en
Aushubrichtung betrifft. H erzu ist der bekannte
Schlitzwandgrei fer an ei nem Tel eskopgest ange des Baggers
mt I nnenkaliber (17) und Aulenkaliber (8) befestigt und
unf allt ei nen das untere Ende des | nnenkalibers
ungebenden Fuhrungskorper (19) sow e eine darunter
angebrachte Vorrichtung zum seitlichen Verschwenken der
Geifervorrichtung bzw. der Baggereiner (21) um eine von
ei nem Querstift (20) gebildete horizontale Achse relativ
zum | nnenkal i ber bzw. Fuhrungskorper. Diese Vorrichtung
enthalt in der aus den Figuren ersichtlichen Wise ein
am Querstift (20) angel enktes Teil, an demdie
Baggerei mer befestigt sind und ein Hydraulikzylinder
(22) zum Verschwenken angreift. Dieses Teil |iegt von
allen Seiten gesehen weiter innen als der allseits
auskragende FUhrungskorper, was auch durch die

Ver schwenkungnigl i chkeit in der Schlitzwand notwendig

i st, sodall es gegeniber dem "&uf3eren” Fuhrungskorper als
ein "l nnenkor per" bezei chnet werden kann.

Di es war von der Beschwerdegegnerin mt dem Argunent
bestritten worden, dall es aus der Beschrei bung

i nsbesonder e der Ausf Uhrungsbei spiele des Patents
zwei f el sfrei hervorgehe, dafll der |nnenkdrper innerhalb
des Fuhrungsrahnens angeordnet sein nisse, und dal3 daher
kein Interpretationsspielraumfir eine andere Auslegung
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des Begriffs des | nnenktrpers bestehe. Di eses Argunent,
auf das sich ebenfalls die angefochtene Entschei dung
gestiutzt hatte, ist aber nicht Uberzeugend. Eine

Ausl egung eines Begriffs imAnspruch durch Ruckgriff auf
di e Beschreibung ist imH nblick auf Artikel 69 EPU nur
bei Unkl arheit des Begriffs nbglich, die hier nicht
vorliegt und auch nicht geltend gemacht wurde, sodald

ei ne Ei nschrankung di eses all genei nen Begriffs auf die
beabsi chti gt e engere Bedeutung ei ne entsprechende
Definition imAnspruch erfordert hatte, die aber nicht
vor handen i st.

Di e Uberwachung und Korrektur der vertikal en
Aushubrichtung erfol gt bei m bekannten Stand der Technik
gemall Seite 7 unten bis Seite 8, zweiter Absatz, der D3
dadurch, dafl in bestimten Tiefenabstanden ein an der
Fuhrung fir das Tel eskopgestange pendel nd auf gehangter
Hangekorper mttels eines zwi schen di esem und dem
Fuhrungsrahnmen gespannten Prifdrahts in G abungsrichtung
ausgerichtet und diese Richtung mttels eines am
Hangekdr per angebrachten Nei gungsnessers (16) ermttelt
wird. Gemal3 den | etzten Merkmal en i m Patentanspruch von
D3 wird der ermttelte Neigungswert in einen Conputer

ei ngegeben und durch ei ne gegebenenfalls "automati sche,
| ei chte Drehung"” der Baggereiner die G abungsrichtung
korrigiert. Der Conputer wirkt damt als Regel -
einrichtung, die in der auf Seite 8 und 9 im
Zusamenhang mt Figur 5 beschriebenen Wi se eine

Abwei chung von der vertikal en G abungsrichtung ermttelt
und i n Abh&ngi gkeit von di eser Abwei chung eine
Schwenkbewegung des | nnenkérpers mt der Geifer-
vorrichtung bew rkt, wobei diese Schwenkbewegung

ent gegengeset zt gerichtet sein muf3, um di e beabsichtigte
Korrektur der Abwei chung zu bew rken
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Ein Unterschied zwi schen dem Gegenstand des Anspruchs 1
und dem Stand der Techni k kann damt nur darin gesehen
wer den, daR bei m Anspruch 1 di e Uberwachung der
vertikal en Lage kontinuierlich erfolgt, wiahrend sie beim
Stand der Technik intermttierend in festgel egten Tiefen
stattfindet. Dieser Unterschied kann jedoch kei ne
erfinderische Tatigkeit begrinden. Der Fachmann wird
nam i ch anhand der offensichtlichen Nachteile des
bekannten Verfahrens, bei dem die G abung zur Messung
unt er brochen werden nmuf3, ein durch das Spannen des
Prufdrahts recht aufwendi ges und storanfalliges
MeRRver f ahren angewendet wird und zudem eine bereits

ei ngetretene Abwei chung nur nachtré&glich korrigiert

wer den kann, ein geeigneteres Verfahren suchen, mt dem
di ese Nachteile verm eden und di e Einhaltung der exakten
Verti kal ri chtung genauer, einfacher und schneller

dur chgef hrt werden kann.

H erfiar bietet es sich an, einen direkt am
auszuri cht enden Gegenstand, al so dem Fuhrungskdr per oder
dem I nnenkor per, angebrachten Nei gungsnesser zu
verwenden, wi e dies aus der Dl und der D5 ebenfalls im
Zusanmenhang mt der Einhaltung einer vertikalen
Aushubrichtung bei der Erzeugung ei ner Schlitzwand
bekannt ist (siehe D5, Spalte 5, Zeilen 26 bis 28, und
D5, Seite 5, Zeilen 4 bis 9). Diese Neigungsnesser

di enen der kontinuierlichen Uberwachung der
Verti kal | age, sodal3 ei ne eventuell e Korrektur durch

Ver schwenken der Greifervorrichtung unverzuglich

erfol gen kann, ohne eine grodfRere Abwei chung abwarten und
den G abungsbetrieb unterbrechen zu missen. Ein Einsatz
derartiger kontinuierlicher Neigungsmesser beim

Ver fahren nach der D2/ D3 ist ohne Schw erigkeiten und
ohne weitere Eingriffe noglich.
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D e Beschwerdegegnerin argunentiert hiergegen, dalR die
intermttierende Neigungsnessung mttels des Priufdrahts
bei der D2/ D3 ei ne Gesant abwei chung von der
Vertikal ri chtung unabhangi g von der nonentanen Nei gung
zur Vertikalen ermtteln solle, sodall ein Ersatz dieser
Messung durch ei nen Nei gungsnesser einen Rickschritt
darstell e und daher vom Fachmann nicht in Betracht
gezogen werde. Di eses Argunent verkehrt einen Nachtei
der bekannten Methode in einen Vorteil. Die Ermttlung
der Cesant abwei chung setzt nédmich bereits eine

Fehl grabung voraus, die offensichtlich eine genaue

Ei nhal tung der Vertikalrichtung verhindert und damt

ei nen Nachteil darstellt. Unso nmehr wird der Fachmann
nach ei ner Verbesserung suchen, die diesen Nachtei
ver nmei det .

I m Unterschied zu Anspruch 1 ist der auf eine
Vorrichtung gerichtete Anspruch 4 nicht auf eine
kontinui erliche Uberwachung der Vertikal |l age beschr énkt,
sodall die in den obenstehenden Abséatzen 3.3 und 3.4

dar gel egt en Uber | egungen zur erfinderischen Tatigkeit
hi er keine Rolle spielen. Der verblei bende Unterschied
zum CGegenstand der D2/ D3 |iegt vielmehr darin, dal3 der

| nnenkdr per in dem Fihrungskoérper, der als Rahnen
ausgebi | det und an ei ne Tragseil anordnung oder an das
Tel eskopgest ange angehéngt ist, angeordnet und angel enkt
i st.

Auch di ese MalRnahne kann jedoch kei ne erfinderische

Tati gkeit begrinden. Es ist dem Fachmann naniich
bekannt, dall der Schlitzwandgreifer entweder w e bei der
D2/ D3 am unt eren Ende ei nes Tel eskopgest anges bef esti gt
oder wie bei der Dl oder der D5 mttels eines

Kopf geschirrs Uber ein Tragseil angehangt werden kann.
Bei der D5 handelt sich zwar um ei ne Schlitzwandfrase,
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fur die aber beziglich der vertikalen Ausrichtung die
gl ei chen Probl ene und Uberl egungen gelten. Bei der

Bef esti gung am Tel eskopgest &nge si nd di e Anf orderungen
an di e Fuhrung des Schlitzwandgreifers in der
Schlitzwand naturgemal3 geringer, da der Geifer bereits
durch das Tel eskopgest dnge ausgerichtet und stabilisiert
wird. Ein Ober ein Tragseil angehéangter
Schlitzwandgreifer erfordert dagegen eine verbesserte
Fihrung, die wie bei der DL und der D5 durch einen

| &nger en Fuhrungsrahnen mt oder ohne zuséat zliche
Fuhrungsel enente erhal ten werden kann.

Sol | nun der Schlitzwandgreifer der D2/ D3 fur die

Auf hdngung an einem Tragseil nodifiziert werden, so wird
der Fachmann daher den Fuhrungskorper 19 entsprechend
verl d&ngern, umdie erforderliche Stabilitat zu erhalten
Bei einer derartigen Verl &ngerung gi bt es nur zwei
Mogl i chkeiten fir die Anl enkung des | nnenkor pers:
entweder sie verbleibt wie bei der D2/ D3 unterhal b des
Fuhrungskor pers oder der Fiuhrungskorper wird auch nach
unten Uber di e Anl enkung hi naus verl &ngert, wodurch der
| nnenkdr per i m Fuhrungskor per angel enkt und auch

zum ndest der grofte Teil des Innenkorpers im
Fuhrungskor per angeordnet ist. Der Fachmann wird

zwi schen bei den Mogli chkeiten wéhl en, wobei die zweite
si ch aus praktischen G inden, beispiel sweise wegen der
geri ngeren Bauhthe, anbietet.

Der Gegenstand des Anspruchs 4 ergibt sich damt
ausgehend von der D2/ D3 aufgrund von fachublichen
Uber | egungen unt er Berlicksi chtigung der D1 bzw. der D5.

Der Gegenstand der unabhangi gen Anspriche 1 und 4 der
Patents in der erteilten Fassung beruht damt nicht auf
erfinderischer Tatigkeit, sodall das Patent zu w derrufen
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i st.
Antrage der Beschwerdegegnerin

Di e Beschwerdegegnerin hat in der mindlichen Verhandl ung
den Antrag gestellt, Anspruch 1 durch eine geéanderte
Fassung zu ersetzen. Die Anderungen betreffen zum ei nen
di e Auf nahnme des auch i m Anspruch 4 enthal t enen

Mer kmal s, dafld der | nnenkdrper im Fuhrungskor per
schwenkbar angel enkt ist, und zum anderen eine
Klarstellung insofern, als sich das Wrt "dessen" im
Kennzei chen auf einen Nei gungsdet ektor bezi ehen soll.

D eser Antrag wurde von der Beschwerdegegnerin gestellt,
nachdem i n der mindlichen Verhandl ung die
Beschwer def Uhrerin zur Patentf&higkeit der erteilten
Anspriche Stellung genommen und di e Beschwer degegnerin
hi erauf erwi dert hatte. I mHi nblick auf Artikel 113 (1)
EPU sol | en Anderungen der Anspriiche so frih wie nbglich
ei ngerei cht werden, m ndestens aber vier Wchen vor der
nmindl i chen Ver handl ung, um der anderen Seite ausreichend
Gel egenheit zur Stellungnahnme zu geben. Ohne triftigen
Grund verspatet, insbesondere kurz vor oder in der
nindl i chen Ver handl ung, eingereichte Anspriche kénnen
nach standi ger Praxis der Beschwerdekamrern

unber tcksi chtigt bl ei ben, wenn sie nicht eindeutig
gewdhr bar sind (vgl. Singer/Stauder, EPU, Art. 110

Rdnr. 88 und weitere Rechtsprechungsnachwei se in

"Recht sprechung der Beschwerdekamrern, 4. Aufl age,
Kapitel VII1 D, 14.2). Her liegt weder ein triftiger
Grund fir das spate Einreichen vor, noch sind die
beant r agt en Ander ungen erf ol gver sprechend.
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Zum Vorliegen eines triftigen Gunds fir das spate

Ei nrei chen des geanderten Anspruchs 1 hat die

Beschwer degegnerin geltend gemacht, dald i hr erst durch
di e wahrend der nundlichen Verhandl ung vorgebrachten
Argunente klar geworden sei, dalR Anspruch 1 in der
erteilten Fassung ndglicherweise als nicht patentféhig
angesehen werden konne. Dieses Argument | &Rt sich aber
vor dem Hintergrund der tatséachlichen Ursté&ande nicht
halten. So wurden den Parteien bereits imAbsatz 4 des
Beschei ds vom 11. Dezenber 2001 die G unde mtgeteilt,
di e gegen di e Patentféahigkeit des Anspruchs 1 zu
sprechen schei nen, und auf den Unterschied zum
Anspruch 4 verw esen, bei dem auch noch di e Anordnung
und Anl enkung des I nnenkorpers i m Fuhrungskorper eine
Rol Il e spielt. Diesel ben Punkte wurden i m Absatz 2a) der
Mtteilung vom 18. Juli 2001 nochmal s angesprochen.

Der Beschwerdegegnerin hatte daher bereits wesentlich
fruher klar sein missen, dal3 erhebliche Bedenken gegen
den Anspruch 1 bestehen. Trotzdem hat sie keinen Anl ald
gesehen, eine Anderung der Anspriiche, nbglicherweise in
Form ei nes Hil fsantrags, vorzunehnen. D es kann durchaus
auch als ein Zeichen daf ir gesehen werden, dal} sie das
Patent nur in der erteilten Fassung zu verteidi gen
beabsi chtigte, was eine Anderung di eses Antrags in der
nmindl i chen Ver handl ung eher Uberraschend erschei nen

| ant .

Es trifft zwar zu, daB in der nundlichen Verhandl ung
zusatzlich zu den imschriftlichen Verfahren behandelten
Argunment en von der Beschwerdefihrerin eine erweiterte,
auf mangel nde Neuheit imHi nblick auf die D2/D3 zielende
Argunent ati on vorgebracht wurde. D ese neue
Argunentati on hat sich aber ebenso gegen den Gegenstand
des Anspruchs 4 gerichtet, sodall sie kei neswegs ei nen
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G und daf dr bieten kann, den Anspruch 1 durch ein
Mer kmal ei nzuschranken, das in gleicher Formim
Anspruch 4 enthalten ist.

Es liegt damt kein triftiger Gund dafdr vor, den
Antrag auf Anderung des Anspruchs 1 erst in der
nmindl i chen Ver handl ung zu stellen.

Auch kann di e beantragte Anspruchsanderung nicht als
erfol gversprechend angesehen werden. Inhaltlich wird
damt das Verfahren auf die Verwendung eines

| nnenkdr pers ei ngeschrankt, der i m Fuhrungskor per
schwenkbar angel enkt ist. Es ist fur das Verfahren

sel bst jedoch unerheblich, ob die schwenkbare Anl enkung
des I nnenkorpers mt der Geifervorrichtung am
Fuhrungskorper je nach Definition des Fuhrungskorpers
bei der D2/ D3 gerade unterhal b oder am unteren Ende des
Fuhrungskorpers erfol gt, oder ob die entsprechende
Schwenkachse bis in den Fuhrungskorper hinein verschoben
ist. In beiden Fallen ist der Fuhrungskorper in seiner
Lage durch die Wande der Schlitzwand fixiert und der

| nnenkdr per wird zur Konpensation einer eventuellen
Abwei chung von einer Solllage verschwenkt.

Dam t kann dem Antrag der Beschwerdegegnerin auf
Anderung des Anspruchs 1 nicht stattgegeben werden

D e von der Beschwerdegegnerin angekindi gten, aber nicht
vorgel egten Hlfsantrédge | und Il betreffen ebenfalls

ei ne Anderung bzw. Streichung des Verfahrensanspruchs 1
Di ese Antrage sind damt ebenso w e der zunachst
gednderte Hauptantrag al s eine verspatete Reaktion auf
di e Ei nwédnde gegen Anspruch 1 anzusehen und deshal b aus
densel ben G inden, nam ich mangels triftigem Gund fur
das verspatete Einreichen und mangel s Erfol gsaussi cht,
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ni cht zuzul assen.

4.6 SchlielBlich hat di e Beschwerdegegnerin beantragt, "die
Beschwer de zurickzuwei sen, soweit sie sich gegen die
Anspriche 4 bis 7 richtet". Sie hat bestéatigt, dal
di eser Antrag den einzigen Antrag darstellen und
inhaltlich demH |Ifsantrag |l entsprechen solle, dafl
al so das Patent nur noch im Unfang der Anspriche 4 bis 7
verteidigt werde. Da sich dieser Antrag lediglich als
Urgehung von Hilfsantrag Il erweist, kann er nicht zu
ei nem anderen Ergebnis fuhren als dieser H | fsantrag. Da
somt von seiten der Beschwerdegegnerin kein
zugel assener Antrag vorliegt, bleibt es bei der unter
Punkt 3.6 getroffenen Feststell ung.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G iunden wrd entschi eden:

1. D e angefochtene Ent schei dung wi rd auf gehoben.

2. Das Patent wird w derrufen

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:
A. Counillon C. T. WIson
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