BUNDESPATENTGERICHT

6 W (pat) 68/07

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 103 33 613.3-25

BPatG 152
08.05



hat der 6. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 1. Februar 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dr.-Ing. Lischke sowie der Richter Guth, Dipl.-Ing. Hildebrandt und Dipl.-Ing. Klest

beschlossen:

1. Der Beschluss der Prifungsstelle fir Klasse E 02 D des
Deutschen Patent- und Markenamts vom 07.03.2007 wird

aufgehoben und das Patent mit folgenden Unterlagen erteilt:

- Patentanspriche 1 bis 9 vom 01.06.2004,
eingegangen am 04.06.2004;

- Beschreibung Seiten 1 bis 5 vom 01.06.2004,
eingegangen am 04.06.2004;

- 1 Blatt Zeichnungen, Fig. 1 und 2 vom Anmel-

detag.

2. Die Ruckzahlung der Beschwerdegebiuhr wird angeordnet.

Grinde

Die Erfindung wurde am 24.07.2003 beim Deutschen Patent- und Markenamt un-
ter dem Aktenzeichen 103 33 613.3-25 angemeldet.

Mit Prafungsbescheid vom 07.04.2004 wurde der Anmelderin mitgeteilt, dass dem
Gegenstand des Patentanspruchs 1 der Inhalt der DE 195 18 830 Al (E1) neu-



heitsschadlich entgegenstehe. Ferner war zum relevanten Stand der Technik noch

die Druckschriften



DE 101 08 602 Al (E2),
DE 102 19 862 Al (E3),
DE 101 33 122 Al (E4) und
DE 101 45 188 Al (E5)

ermittelt worden.

Auch fehle es dem Unteranspruch 6 an einer ausfihrbaren Lehre.

Nachdem die Anmelderin daraufhin mit Eingabe vom 01.06.2004 unter Angabe
von Grinden einen geédnderten Patentanspruch 1 sowie eine entsprechend ange-
passte Beschreibung eingereicht hat, hat die Prufungsstelle mit Beschluss vom
07.03.2007 die Anmeldung unter Verweis auf die E1, welche i. V. mit dem Fach-
wissen des Fachmanns den Gegenstand des gednderten Patentanspruchs 1 na-

helege, zuriickgewiesen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie macht
geltend, dass die Entgegenhaltung E1 schon nicht die Neuheit des urspriinglichen
Anmeldungsgegenstandes in Frage stellen und auch nicht den Gegenstand des
geltenden Patentanspruchs 1 nahelegen konnte, da die Prifungsstelle den Offen-

barungsgehalt dieser Druckschrift klar erkennbar fehlinterpretiert habe.

Im Ubrigen sei die Zurtickweisung der Anmeldung erfolgt, ohne der Anmelderin
Gelegenheit zu einer Stellungnahme bezuglich der Beurteilung der Patentfahigkeit

aufgrund der neuen Sachlage einzurdumen.
Die Anmelderin stellt sinngemalf den Antrag,
den angefochtenen Beschluss aufzuheben

und

ein Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:



- Patentanspriche 1 bis 9 vom 01.06.2004,
eingegangen am 04.06.2004;

- Beschreibung Seiten 1 bis 5 vom 01.06.2004,
eingegangen am 04.06.2004;

- 1 Blatt Zeichnungen, Fig. 1 und 2 vom Anmeldetag.

Ferner beantragt sie Rickzahlung der Beschwerdegebiihr.

Die Anmeldung betrifft nach dem Wortlaut des geltenden Patentanspruchs 1 ein

Verfahren zur Bodenverbesserung eines Bodens (11), der unter-
halb zumindest einer oberen Bodenschicht (15) mit héherer Trag-
fahigkeit eine Weichschicht (16) mit geringer Tragfahigkeit und
grol3er Verformbarkeit aufweist,

dadurch gekennzeichnet,

dass in die Weichschicht (16) vertikale S&aulen (31) eingebracht
werden, die sich im wesentlichen nur tUber die Dicke der Weich-
schicht (16) erstrecken, wobei die zumindest eine obere Boden-
schicht (15) mit hoherer Tragfahigkeit im Wesentlichen unverén-

dert durchfahren wird.

Hieran schlie3en sich riickbezogene Unteranspriiche 2 bis 9 an, zu deren Wortlaut

auf den Akteninhalt verwiesen wird.

Die form- und fristgerecht eingelegte Beschwerde ist zulassig.

Sie ist auch insoweit erfolgreich, als sie zur Erteilung eines Patents im beantragten

Umfang sowie zur Rickerstattung der Beschwerdegebuhr fuhrt.



1. Der geltende Patentanspruch 1 beruht in zuldssiger Weise auf der Hinzu-
nahme eines in der ursprunglichen Beschreibung offenbarten Merkmals, wie auch

die Prufungsstelle ausdriicklich anerkannt hat.

Die Unteransprtiche 2 bis 9 sind gegenuber der urspringlichen Fassung unveran-

dert geblieben.

2. Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 ist patentfahig.

Nach Uberzeugung des Senats beruht die Begriindung des angefochtenen Zu-
rickweisungsbeschlusses auf einer Fehlinterpretation der von der Prufungsstelle
als entscheidungserheblich angesehenen Druckschrift DE 195 18 830 Al (E1),
deren Inhalt den Gegenstand des geltenden Patentanspruchs1 i.V. m. dem

Fachwissen des Fachmanns nahegelegt habe.

Bei der erfindungsgemal3en Lehre kommt es namlich entscheidend darauf an, wie
die gegenseitige Lage einer relativ weichen Bodenschicht und einer tragfahigen
Bodenschicht in vertikaler Richtung beschaffen ist. Im Unterschied zu den be-
kannten Gegebenheiten einer Schichtung der tragfahigen Schicht unterhalb des
weichen Bodens, zu deren Stabilisierung der aufgezeigte Stand der Technik hin-
reichend Losungen anbietet (s. die Druckschriften E1 bis E5), befasst sich die vor-
liegende Anmeldung mit dem Problem der Schaffung der Standfestigkeit gerade
bei umgekehrten Verhaltnissen, also bei Vorliegen einer tragenden Bodenschicht
oberhalb der Weichschicht mit geringer Tragfahigkeit und grofRer Verformbarkeit.

Diese Gegebenheit liegt - wie auch bei den tbrigen angefuhrten Entgegenhaltun-
gen - insbesondere beim Gegenstand der DE 195 18 830 Al (E1) gerade nicht
vor. Vielmehr zeigt die in dem angefochtenen Beschluss hierzu angefuihrte Fig. 9
ausweislich der zugehoérigen Figurenbeschreibung (Spalte 5, Zeilen 40 bis 55 der
E1) eine Dammaufschittung (52) ,aus relativ wenig tragfahigem Material“, welche
oberhalb eines festen Bodenbereichs (58) liegt. Auch die Ubrigen Ausfiihrungsbei-

spiele in E1 lassen keine andere Interpretation der Bodenschichtung zu, wie aus-



dricklich zu den Figuren 1a und 1b beschrieben (s. dort Spalte 4, Zeilen 11 bis
13).

Diesbeziiglich stimmt demnach der Offenbarungsgehalt der E1 mit dem der weite-
ren Entgegenhaltungen E2 bis E5 Uberein, so dass keine der aufgezeigten Druck-
schriften den Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 nahelegen konnte.

Der geltende Patentanspruch 1 ist daher gewéahrbar.

3. Auch der Grund mangelnder Ausfuhrbarkeit bezlglich des Unteranspruchs 6
steht einer Patenterteilung nicht im Wege.

Der Anspruch 6 gibt dem Fachmann eine hinreichende Lehre dazu, wie die Saulen
einzubringen sind, damit i. S. des Hauptanspruchs die obere Bodenschicht mdg-
lichst unverandert durchfahren wird, namlich mittels eines hinsichtlich seines
Wirkdurchmessers verstellbaren Werkzeugs. Nach Auffassung des Senats kennt
der hier zustandige Fachmann, ein Bauingenieur mit einschlagiger Erfahrung im
Bereich der Tiefgrindungen, derartige Vorrichtungen, wie beispielsweise mit In-
jektionslanzen ausgestattete Bohrkdpfe, welche beim Niederbringen und/oder Zu-
rickziehen der Bohrvorrichtung das umliegende Bodenmaterial aufspilen und mit
einer aushartenden Suspension vermischen. Diese Werkzeuge weisen entspre-
chend der Einstellung der Injektionseinrichtung verstellbare Eindringtiefen und
damit Wirkdurchmesser auf.

4. Mit dem gewahrbaren Patentanspruch 1 sind auch die auf nicht triviale Ausge-

staltungen dessen Gegenstandes gerichteten Unteranspriiche 2 bis 9 gewahrbar.

5. Die Beschwerdegebuhr ist gemalR § 73 Abs. 3 Satz 2 PatG aus Billigkeitsgriin-
den zurickzuzahlen, da dem Zurtckweisungsbeschluss der Prifungsstelle eine

noch nicht beschiedene wesentlich gednderte Antragslage zugrunde lag.



Die Prufungsstelle hatte zwar in dem vorangegangenen Bescheid zumindest pau-
schal auch die Patentfahigkeit der Gegenstéande der Unteranspriiche verneint. Da
der daraufhin geéndert eingereichte Patentanspruch 1 jedoch nicht auf einen der
Unteranspriche zurtckgefuhrt war, sondern auf der Hinzunahme eines Merkmals
aus der Beschreibung beruhte, lag eine Antragslage vor, die von dem Bescheid
nicht erfasst war, und auf welche die Anmelderin hatte hingewiesen werden mis-

sen.

Dr. Lischke Guth Hildebrandt Kiest
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