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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2004 042 956.1-24

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 14. Februar 2013 unter Mitwirkung des Vorsit-
zenden Richters Dipl.-Ing. Schneider, der Richterin Bayer sowie der Richter

Dipl.-Ing. Sandkamper und Dr.-Ing. Krtiger

BPatG 154
05.11



beschlossen:

Der Beschluss der Priufungsstelle fur Klasse E 21 B des Deut-
schen Patent- und Markenamts vom 11. Juni 2007 wird aufgeho-
ben und das Patent mit der Bezeichnung ,Verfahren und Fullein-
richtung zum Auffullen von Bohrzigen mit Bohrflussigkeit” mit fol-

genden Unterlagen erteilt:

Patentansprtiche 1 bis 8,

Beschreibung Seiten 1 bis 7 und

Zeichnungen (Fig. 1 und Fig. 2), jeweils Uberreicht in der mundli-
chen Verhandlung am 14. Februar 2013.

Grinde

Die Beschwerdefuhrerin ist Anmelderin der am 2. September 2004 beim Deut-
schen Patent- und Markenamt eingegangenen Patentanmeldung
10 2004 024 956.1-24. Mit dem angefochtenen Beschluss hat die Prufungsstelle
fur Klasse E21B des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung aus den
Grinden ihres Bescheides vom 7. Juli 2006 zurtickgewiesen. In diesem forderte
sie im Wesentlichen den Einzelnachweis der urspringlichen Offenbarung der neu
in die Ansprtiche und die Beschreibung eingefihrten Merkmale; ferner wird unter
Verweis auf den Bescheid vom 29. April 2005 ein fehlendes Rechtschutzbedirfnis

fur den Verfahrensanspruch 6 festgestellt.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 13. Juli 2007 eingelegte Beschwerde

der Anmelderin.



Die Anmelderin stellt sinrngemalf3 den Antrag,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent mit den

aus dem Beschlusstenor ersichtlichen Unterlagen zu erteilen.

Der geltende Anspruch 1 lautet:

Fulleinrichtung zum Auffullen eines Tiefbohrstranges oder eines
oder mehrerer Bohrziige mit Bohrflissigkeit, bestehend aus einem
zylindrischen Grundkoérper (1), der eine Kolbenkammer (5) mit
mindestens einer verschlieBbaren Einfulléffnung (3) fur Bohrflis-
sigkeit umschlie3t und einem Endstick (2), welches eine Ver-
schraubung aufweist, die zur Kopplung an den Top-Drive-Antrieb
des Tiefbohrstranges oder der Bohrziige dient, wobei ein hohlzy-
lindrischer Fullkolben (9) zur Abgabe von Bohrflissigkeit in der
Kolbenkammer (5) des zylindrischen Grundkorpers (1) axial be-
weglich gleitend angeordnet ist und ein in den Hohlraum des Fll-
kolbens (9) eingreifendes Kolbenventil (4) vorgesehen ist, welches
ebenfalls axial beweglich in der Kolbenkammer (5) angeordnet ist,
wobei eine Offnungsposition durch Druckbeaufschlagung mit
Bohrflissigkeit und eine Schlie3position durch Druckbeaufschla-
gung durch Zufuihrung externer Medien einnehmbar ist.

Der geltende Anspruch 6 lautet:

Verfahren zum Auffillen eines Tiefbohrstranges oder eines oder
mehrerer Bohrziige mit Bohrflissigkeit, dadurch gekennzeichnet,
dass eine Fulleinrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 5 ver-
wendet wird, wobei das Auffullen des Tiefbohrstranges oder der
Bohrziige mit Bohrflissigkeit wahrend deren Einbaus in den

Bohrstrang erfolgt, wobei der Fullvorgang in die Kolbenkammer (5)



durch Offnen der Einfulléffnung (3) durch den &uReren Druck der
Bohrflussigkeit beginnt, der Fullkolben (9) aus dem Grundkor-
per (1) herausfahrt, was zur Freigabe der einlassseitigen Fullkol-
benodffnung durch den auslassseitigen Ventilstopfen (7) fuhrt und
den FlieRBweg fur die Bohrflissigkeit in den Tiefbohrstrang oder die
Bohrzlge 6ffnet.

An diese Anspriiche schlieBen sich die Anspriche 2 bis 5 sowie 7 und 8 an, die

auf den Anspruch 1 bzw. 6 unmittelbar oder mittelbar riickbezogen sind.

Im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt sind als Stand der

Technik die folgenden Druckschriften bertcksichtigt worden:

US 2002/189 814 Al
EP 929 731 B1
EP 939 193 A2
EP 774 564 A2.

Wegen des Wortlauts der riickbezogenen Anspriiche und wegen weiterer Einzel-

heiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

1) Die frist- und formgerecht eingelegte Beschwerde ist zulassig und hat auch Er-

folg.
2) Der geltende Anspruch 1 Iasst sich wie folgt gliedern:
1. Fudlleinrichtung zum Auffillen eines Tiefbohrstranges oder ei-

nes oder mehrerer Bohrziige mit Bohrflussigkeit,

2. bestehend aus einem zylindrischen Grundkorper (1),



2.1 der eine Kolbenkammer (5) mit mindestens einer
verschlieBbaren Einfulléffnung (3) fur Bohrflussigkeit um-
schlief3t
und einem Endstiick (2),

3.1 welches eine Verschraubung aufweist, die zur Kopplung an
den Top-Drive-Antrieb des Tiefbohrstranges oder der Bohr-
zuge dient,

4. wobei ein hohlzylindrischer Fillkolben (9) zur Abgabe von
Bohrflussigkeit in der Kolbenkammer (5) des zylindrischen
Grundkorpers (1) axial beweglich gleitend angeordnet ist und

5. ein in den Hohlraum des Fillkolbens (9) eingreifendes
Kolbenventil (4) vorgesehen ist, welches ebenfalls axial be-
weglich in der Kolbenkammer (5) angeordnet ist,

6. wobei eine Offnungsposition durch Druckbeaufschlagung mit
Bohrflussigkeit und eine Schlie3position durch Druckbeauf-

schlagung durch Zufihrung externer Medien einnehmbar ist.

Anspruch 6 lasst sich wie folgt gliedern:

Verfahren zum Auffullen eines Tiefbohrstranges oder eines oder
mehrerer Bohrziige mit Bohrflissigkeit, dadurch gekennzeichnet,
dass

a) eine Fdulleinrichtung nach einem der Anspriche 1 bis 5
verwendet wird,

b) wobei das Auffillen des Tiefbohrstranges oder der Bohrziige
mit Bohrflussigkeit wéhrend deren Einbaus in den Bohrstrang
erfolgt,

c) wobei der Fillvorgang in die Kolbenkammer (5) durch Offnen
der Einfulléffnung (3) durch den &uf3eren Druck der Bohrflus-

sigkeit beginnt,



d) der Fullkolben (9) aus dem Grundkdrper (1) herausfahrt, was
zur Freigabe der einlassseitigen Fillkolbendffnung durch den
auslassseitigen Ventilstopfen (7) fuhrt und den FlieBweg fur
die Bohrfliissigkeit in den Tiefbohrstrang oder die Bohrzlge

offnet.

3) Als Fachmann zustandig ist vorliegend ein Maschinenbauingenieur (FH) mit

Erfahrung im Bereich der Entwicklung und Konstruktion von Bohranlagen.

4) Die Erfindung betrifft eine Fulleinrichtung zum Auffillen eines Tiefbohrstranges
oder eines oder mehrerer Bohrziige mit Bohrflissigkeit gemafR Anspruch 1 und ein
Verfahren zum Auffillen eines Tiefbohrstranges oder eines oder mehrerer Bohr-
zuge mit Bohrflussigkeit nach Anspruch 6, wobei eine Fulleinrichtung nach einem

der Anspriche 1 bis 5 verwendet wird.

Der mit Patentanspruch 1 bzw. 6 angegebenen Erfindung liegt das Problem zu-
grunde, eine Einrichtung und ein Verfahren anzugeben, mit der ein schnelles, zeit-

sparendes und zuverlassiges Auffillen von Bohrztigen gewahrleistet wird.

Dieses Problem soll mit den im Patentanspruch 1 und 6 aufgefihrten Merkmalen

gel6st werden.

5) Die geltenden Anspriche sind zuléssig. Der geltende Anspruch 1 ergibt sich
weitgehend bereits aus dem urspringlichen Anspruch 1. Die anstelle des ur-
sprunglichen Verbindungsmittels nunmehr in Merkmal 3.1 beanspruchte Ver-
schraubung ergibt sich aus den Abs. 0016 und 0035, vgl. zugehorige Offenle-
gungsschrift DE 10 2004 042 956 Al. Der Begriff ,Top-Drive-Antrieb“ im Merk-
mal 3.1 ist in Abs. 0026 naher erlautert und umfasst im Ubrigen einen dem sach-
verstandigen Leser bekannten Antrieb fir Bohranlagen. Die Steuerung gemaf
Merkmal 6 ist in den Abs. 0045, 0055 und 0056 offenbart.



Die Anspriiche 2 bis 5 entsprechen bis auf die Berichtigung offensichtlicher Fehler
den urspringlichen Anspruchen 2 bis 5.

Die Merkmale des geltenden Anspruchs 6 sind wie folgt urspringlich offenbart:
Merkmal b: urspriinglicher Anspruch 6
Merkmal c: ursprunglicher Anspruch 7

Merkmal d: ursprtinglicher Anspruch 7.

Die Merkmale der Anspriiche 7 und 8 entsprechen denen der ursprunglichen An-
spruche 10 und 11.

Auf diese Offenbarungsstellen hatte die Anmelderin im Ubrigen bereits im Schrift-

satz vom 12. Januar 2006 (Bl. 70 und 71 der Amtsakte) hingewiesen.

Die Anderungen in der Beschreibung betreffen Anpassungen an die geanderte

Anspruchsfassung und die Korrektur sprachlicher Ungenauigkeiten.

Ein fehlendes Rechtschutzinteresse hinsichtlich des Verfahrensanspruchs 6 sieht
der Senat nicht, da ein Verfahrensanspruch dem Vorrichtungsanspruch nichts Er-
finderisches hinzufiigen muss, vgl. Schulte/Moufang, PatG, 8. Aufl., § 1 Rd. 194.
Gegeniuber dem urspriinglichen Verfahrensanspruch, der auf ein Verfahren zum
Betrieb einer Fulleinrichtung gerichtet war, ist das Verfahren nunmehr auf das
Auffillen eines Tiefbohrstranges oder eines oder mehrerer Bohrziige mit Bohrflis-
sigkeit gerichtet, wobei eine Filleinrichtung nach einem der Anspriche 1 bis 5

verwendet wird. Somit ordnet sich der Anspruch 6 auch dem Anspruch 1 unter.

6) Der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 ist neu. Keine der im Verfahren
befindlichen Entgegenhaltungen offenbart eine Fulleinrichtung zum Auffillen eines
Tiefbohrstranges oder eines oder mehrerer Bohrziige mit sdmtlichen Merkmalen

des Anspruchs 1. Insbesondere offenbart keine der im Verfahren befindlichen



Druckschriften ein Kolbenventil (4) gemall Merkmal 5, das in den Hohlraum des

Fullkolbens (9) eingreift.

7) Der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 ergibt sich auch nicht in nahe-
liegender Weise aus dem Stand der Technik. Mangels Vorbild im Stand der Tech-
nik konnte der Fachmann auch keine Anregung erhalten, ein in den Hohlraum des
Fullkolbens eingreifendes Kolbenventil bei einer Flleinrichtung zum Auffillen ei-
nes Tiefbohrstranges oder eines oder mehrerer Bohrztige mit Bohrflissigkeit vor-

zusehen.
8) Das Verfahren gemafd Anspruch 6 ist ebenfalls neu und nicht nahegelegt, weil
das Zusammenwirken von Fillkolben und Kolbenventil dem Stand der Technik

nicht zu entnehmen ist.

Auch die Priufungsstelle hat das Vorliegen einer erfinderischen Tatigkeit der Ge-

genstande gemal den nebengeordneten Ansprichen nicht bestritten.

Die Unteranspriche betreffen zweckmaliige Ausgestaltungen der Filleinrichtung

nach Anspruch 1 und des Verfahrens nach Anspruch 6, sie sind daher ebenfalls

gewahrbar.

Schneider Bayer Sandkamper Kriger
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