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Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.06 vom 28. Juni 2007

T 263/05 - 3.2.06*
(Ubersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:
Vorsitzender: P. Alting Van Geusau
Mitglieder: M. Harrison

K. Garnett

Einsprechender/Beschwerdefiihrer: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Einsprechender/Beschwerdefihrer: KUKA SchweiRanlagen GmbH
Einsprechender/Beschwerdefuhrer: TRUMPF Laser- und Systemtechnik GmbH
Patentinhaber/Beschwerdefiihrer: HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA

Stichwort: LaserschweiRen/HONDA GIKEN KOGYO K. K.

Artikel: 54 (1), 56, 84, 111 (1) und 114 (1) EPU 1973
Regel: 27 (1) b) und c), 29 (2), 57a, 61a und 76 (1) EPU 1973
Artikel 10a (1) und (2) sowie 10b (3) VOBK

Schlagwort: "Neuheit und erfinderische Tatigkeit eines unabhéngigen Anspruchs und der davon
abhangigen Anspriiche (bejaht)" - "nach Regel 57a oder 29 (2) EPU unzulassige Anderungen (verneint)" -
"Anderungen der Beschreibung (zulassig)" - "Anderung des Vorbringens eines Beteiligten zur Einfilhrung
eines neuen Arguments nach Einreichung seiner Erwiderung (unzuléssig)" - "Umfang der Verpflichtung
der Beschwerdekammer, die Anspriiche von Amts wegen zu prifen (Art. 114 (1) EPU)" - "Umfang der
Befugnis der Beschwerdekammer nach Artikel 111 (1) EPU, eine Sache von Amts wegen an die
Einspruchsabteilung zuriickzuverweisen" - "Zurtckverweisung der Sache an die Einspruchsabteilung
(verneint)" - "Antrage auf Aufnahme von Sachverhalten in die Niederschrift (abgelehnt)"

Leitsétze

I. Regel 57a EPU verbietet es nicht, ein erteiltes Patent mit einem einzigen unabhangigen Anspruch so zu andern,
dass mehrere unabhéngige Anspriiche eingefiihrt werden, wenn die Anderung eine notwendige und zweckmaRige
Reaktion auf einen Einspruchsgrund ist (Nr. 4.8 der Entscheidungsgriinde).

1.1 Regel 29 (2) EPU ist im Einspruchsverfahren nicht anwendbar, um die Anderung eines erteilten Patents zu
verbieten, wenn von den geanderten Ansprichen nicht sinnvollerweise gefordert werden kann, dass sie dieser
Regel geniigen. Diese Bedingung ist erfiillt, wenn Regel 29 (2) EPU den Patentinhaber anderenfalls zwingen
wirde, einen potenziell zulassigen Gegenstand aufzugeben, der in den Anspriichen in der erteilten Fassung bereits
enthalten war (Nr. 5.16 der Entscheidungsgriinde).

! bie Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekirzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist
bei der Informationsstelle des EPA in Munchen gegen Zahlung einer Fotokopiergebuhr von 0,70 EUR pro Seite erhaltlich.
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1.2 Es sind keine Umstande vorgesehen, unter denen Regel 29 (2) EPU im Einspruchsverfahren in irgendeiner
Weise anwendbar ware. Ist eine Anderung der Anspriiche angesichts der Einspruchsgriinde fiir notwendig und
zweckmaRig befunden worden, so wére es unsinnig, das zuséatzliche Erfordernis aufzustellen, dass die Anderung
der bloRen Ordnungsvorschrift der Regel 29 (2) EPU geniigen muss (Nr. 5.19 der Entscheidungsgrinde).

I11.12 Nach Artikel 10a (2) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern muss ein Verfahrensbeteiligter, aus
dessen Sicht eine angefochtene Entscheidung aus einem Grund bestétigt werden soll, der von der
Einspruchsabteilung noch nicht berticksichtigt wurde, in seiner Erwiderung auf die Beschwerde seinen
vollstdndigen Sachvortrag in Bezug auf diesen zusatzlichen Grund einschlie3lich aller angezogenen Tatsachen,
Argumente und Beweismittel darlegen. Anderenfalls steht es im Ermessen der Kammer, ob sie diesen zusatzlichen
Grund als Anderung des Vorbringens des Beteiligten zulasst und beriicksichtigt (Nr. 7.10 der
Entscheidungsgriinde).

1.2 Eine Beschwerdekammer ist nach Artikel 114 (1) EPU von Amts wegen verpflichtet, gednderte Anspriiche zu
priifen; diese Priifung ist allerdings auf offenkundige VerstéRe gegen das EPU begrenzt (Nr. 7.15 der
Entscheidungsgriinde).

I11.3 Eine Beschwerdekammer sollte in einem Fall wie dem vorliegenden nur dann von ihrer Befugnis nach

Artikel 111 (1) EPU Gebrauch machen, eine Sache von Amts wegen zur weiteren Entscheidung an die
Einspruchsabteilung zurlickzuverweisen, wenn ihr im Beschwerdeverfahren zumindest Hinweise darauf vorliegen,
dass einer oder mehrere der im Beschwerdeverfahren angefochtenen Anspriiche offenkundig
héchstwahrscheinlich ungultig sind (Nr. 7.16 der Entscheidungsgrinde).

IV. In der Niederschrift iber die miindliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer sind die Antrage der
Beteiligten aufzufiihren, Uber die die Beschwerdekammer zu entscheiden hat, also z. B. Antrage zur Zulassigkeit
bzw. Unzulassigkeit der Beschwerde, Antrége zur Fassung, in der das Patent nach Auffassung des Patentinhabers
aufrechterhalten werden soll, Antrége auf Zuriickverweisung der Sache oder Antrage bezlglich der
Beschwerdegebiihren oder Verfahrenskosten. Ferner sind in der Niederschrift spezielle Erklarungen festzuhalten,
die Einfluss auf die Definition des Erfindungsgegenstands haben, wie z. B. Verzichtserklarungen, sofern sie fur die
zu treffende Entscheidung relevant sind. Nicht in die Niederschrift aufzunehmen sind die Argumente der Beteiligten
oder in der mindlichen Verhandlung abgegebene Erklarungen oder Einlassungen, die einem Beteiligten fur ein
etwaiges spateres Verfahren vor einem nationalen Gericht von Nutzen erscheinen, fiir die von der Kammer zu
treffende Entscheidung aber unwesentlich sind, weil solche Erklarungen oder Einlassungen nicht zum
"wesentlichen Gang der mindlichen Verhandlung" oder zu "den rechtserheblichen Erklarungen” im Sinne der
Regel 76 (1) EPU gehoren (Nrn. 8.5 - 8.8 der Entscheidungsgriinde).

Sachverhalt und Antréage

I. Die Einspruchsabteilung stellte in ihrer Zwischenentscheidung vom 20. Januar 2005 fest, dass das europaische
Patent Nr. 0 857 536 in der gemafR dem zweiten Hilfsantrag der Patentinhaberin ge&nderten Fassung den
Erfordernissen des Europaischen Patentlibereinkommens geniige.

Den Hauptantrag der Patentinhaberin wies sie zuriick, und zwar nach Regel 57a EPU, weil er trotz nur eines
unabhangigen Anspruchs im erteilten Patent zwei unabhangige Anspriiche enthalte, sowie nach Regel 29 (2) in
Verbindung mit Artikel 84 EPU, weil er zwei unabhingige Patentanspriiche derselben Kategorie enthalte, deren
Gegenstand nicht unter die in Regel 29 (2) a) bis ¢) EPU genannten Ausnahmen falle.

Il. Die Patentinhaberin legte Beschwerde ein und beantragte die Aufrechterhaltung des Patents in ge&dndertem
Umfang gemafll dem Hauptantrag oder hilfsweise gemaR verschiedenen Hilfsantrdgen. Der Hauptantrag umfasste
einen Satz von vierzehn Anspriichen mit den unabhangigen Anspriichen 1 und 8, wobei Anspruch 1 eine
Kombination aus den erteilten Anspriichen 1 und 5 und Anspruch 8 eine Kombination aus den erteilten Anspriichen
1 und 7 war. Dieser Hauptantrag war mit dem von der Einspruchsabteilung zurlickgewiesenen Hauptantrag
identisch.
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Ill. Die Einsprechenden I, 1l und Il legten ebenfalls Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung
ein und beantragten den Widerruf des Patents.

IV. Nur die Einsprechenden | und Il reichten eine Erwiderung auf die Beschwerde der Patentinhaberin ein. Keine der
Einsprechenden brachte Argumente gegen die Neuheit oder den erfinderischen Charakter von Anspruch 8 des
Hauptantrags der Patentinhaberin vor. Die Einsprechende 11l reichte keine Erwiderung auf die Beschwerde der
Patentinhaberin ein.

V. In ihrer Ladung zur mundlichen Verhandlung teilte die Kammer den Beteiligten unter anderem mit, dass die in
Bezug auf Regel 29 (2) EPU aufgeworfene Frage erortert wiirde, falls der Gegenstand des Anspruchs 1 fiir neu und
erfinderisch befunden werde. Bezlglich der Neuheit stellte die Kammer fest, dass die Einsprechende keine Beweise
vorgelegt hatte, dass die aus dem Stand der Technik bekannten Abtastképfe schwenk- oder drehbar seien.
AuRerdem forderte sie die Beteiligten auf, sich zur Mdglichkeit einer Zurlickverweisung an die erste Instanz zu
aulern, weil der Gegenstand des unabhangigen Anspruchs 8 von der Einspruchsabteilung nicht geprift worden sei.

VI. In der miindlichen Verhandlung am 28. Juni 2007 reichte die Patentinhaberin einen neuen Hauptantrag ein,
wonach die angefochtene Entscheidung aufgehoben und das Patent mit ge&nderten Anspruchen und einer
angepassten Beschreibung aufrechterhalten werden solle.

Die Anspriiche des neuen Hauptantrags unterschieden sich nur insofern von denen des friilheren Hauptantrags, als
die unabhéangigen Anspriiche 1 und 8 in eine einteilige Fassung gebracht worden waren, der abhéangige
Anspruch 12 gestrichen worden war und die Anspriiche 13 und 14 entsprechend neu hummeriert worden waren.

VII. ...

VIII. Neben ihren Antrdgen auf Widerruf des Patents stellten die Einsprechenden noch folgende Zusatzantrage:

Die Einsprechende | beantragte die Anwendung der Regel 29 (2) EPU durch die Kammer und die
Zuriickverweisung der Sache zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung, falls das Patent nicht
widerrufen werden sollte.

Die Einsprechende Il beantragte fur den Fall, dass das Patent nicht widerrufen werden sollte, dass die Sache zur
weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zuriickverwiesen und ihrem in der miindlichen Verhandlung
eingereichten schriftlichen Antrag (s. Nr. X) stattgegeben werde.

Die Einsprechende Il beantragte, dass ihrem in der miindlichen Verhandlung eingereichten schriftlichen Antrag (s.
Nr. XI) stattgegeben werde.

IX. Die Anspriiche 1 und 8 des Hauptantrags lauteten wie folgt:

Anspruch 1:

"LaserstrahlschweifRvorrichtung, umfassend: eine Laserstrahl-Emissionseinrichtung (22, 76, 78, 96, 108, 110, 128,
130) zum Emittieren eines Laserstrahlbiindels (L), das auf eine zu schwei3ende Stelle an einem Werkstiick (W) in
einer Schweil3station zu richten ist; mehrere Abtastkopfe (26, 28, 84, 86, 88, 90, 100, 102, 116, 118, 120, 136, 138)
zum Leiten des Laserstrahlbtindels (L) zu der zu schweienden Stelle an dem Werkstiick (W); und einen
Strahlwegumschalter (30, 94, 104, 124, 126), der in einem zugehdrigen Laserstrahl-Ubertragungskanal zwischen
der Laserstrahl-Emissionseinrichtung und den Abtastkdpfen angeordnet ist, um das Laserstrahlblindel zu einem
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ausgewahlten Abtastkopf zu flihren; wobei jeder der Abtastkdpfe ein optisches Strahlablenksystem (68, 70) zum
Leiten des Laserstrahlbiindels zu der zu schweil3enden Stelle an dem Werkstiick aufweist und jeder der
Abtastkdpfe ein optisches Strahlkonvergenzsystem (60, 62, 64, 66) aufweist, das bewirkt, dass das
Laserstrahlbiindel zu der zu schweiRenden Stelle an dem Werkstiick hin konvergiert, und das optische
Strahlablenksystem einen winkelbeweglichen Abtastspiegel (68, 70) aufweist, der sich beziiglich des optischen
Konvergenzsystems stromabwarts befindet, um das Laserstrahlbiindel abzulenken, wobei der Abtastspiegel
beziglich des optischen Konvergenzsystems winkelbeweglich ist, um das Laserstrahlbiindel zu mehreren
Schweil3punkten an dem Werkstiick abzulenken, und die Abtastkdpfe jeweils Folgendes aufweisen: ein Gehause,
welches das optische Strahlablenksystem und das optische Strahlkonvergenzsystem in sich aufnimmt, und einen
Drehmechanismus (46, 52, 54) zum Drehen dieses Gehauses um eine Achse.”

Anspruch 8:

"LaserstrahlschweiRvorrichtung, umfassend: eine Laserstrahl-Emissionseinrichtung (22, 76, 78, 96, 108, 110, 128,
130) zum Emittieren eines Laserstrahlbiindels (L), das auf eine zu schweif3ende Stelle an einem Werkstiick (W) in
einer Schweil3station zu richten ist; mehrere Abtastkopfe (26, 28, 84, 86, 88, 90, 100, 102, 116, 118, 120, 136, 138)
zum Leiten des Laserstrahlbundels (L) zu der zu schweienden Stelle auf dem Werkstiick (W); und einen
Strahlwegumschalter (30, 94, 104, 124, 126), der in einem zugehdrigen Laserstrahl-Ubertragungskanal zwischen
der Laserstrahl-Emissionseinrichtung und den Abtastkdpfen angeordnet ist, um das Laserstrahlbiindel zu einem
ausgewahlten Abtastkopf zu fuhren; wobei jeder der Abtastkdpfe ein optisches Strahlablenksystem (68, 70) zum
Leiten des Laserstrahlbiindels zu der zu schwei3enden Stelle an dem Werkstiick aufweist und jeder der
Abtastkopfe ein optisches Strahlkonvergenzsystem (60, 62, 64, 66) aufweist, das bewirkt, dass das
Laserstrahlblindel zu der zu schweiRenden Stelle an dem Werkstiick hin konvergiert, und das optische
Strahlablenksystem einen winkelbeweglichen Abtastspiegel (68, 70), der sich bezliglich des Konvergenzsystems
stromabwarts befindet, um das Laserstrahlbundel abzulenken, wobei der Abtastspiegel bezuglich des optischen
Konvergenzsystems winkelbeweglich ist, um das Laserstrahlbiindel zu mehreren Schweil3punkten an dem
Werkstlick abzulenken, und die LaserstrahlschweiRvorrichtung weiterhin einen Transportmechanismus (14) zum
Einfihren des Werkstiicks in die Schweil3station und eine Stellungsmesseinrichtung (16A, 16B) umfasst, die in der
Schweil3station angeordnet ist, um die Stellung des Werkstiicks in der Schweil3station zu vermessen, wobei die
Anordnung derart ausgebildet ist, dass eine Stellung, in welcher das Werkstiick von dem von jedem der Abtastkdpfe
gefuhrten Laserstrahlbiindel abgetastet wird, anhand einer Abweichung korrigiert wird, die auf einer
Stellungsabweichung des Werkstiicks basiert, welches von der Stellungsmesseinrichtung vermessen wird."

X. Der in der miindlichen Verhandlung eingereichte schriftliche Antrag der Einsprechenden Il lautete wie folgt:

"Die Einsprechende Il beantragt, in das Protokoll zur miindlichen Verhandlung vom 28.6.2007 die Erklarung des
Vertreters der Patentinhaberin aufzunehmen, dass Anspruch 1 des beschrankt aufrecht erhaltenen Patents sich
nicht auf die Anordnung der scan heads an einen Roboter bezieht."

XI. Der in der mindlichen Verhandlung eingereichte schriftliche Antrag der Einsprechenden Ill lautete wie folgt:

"Die Einsprechende Olll beantragt in der miindlichen Verhandlung, dass in der neu anzupassenden Beschreibung
eine zu l6sende Aufgabe zu formulieren ist, und dass in der Wiirdigung des Stands der Technik "John Macken,
Optical Engineering, Inc. "Remote Laser welding” in der Beschreibung des européischen Patents EP 0 857 536 B1
aufzunehmen ist, dass sich diese Vorrichtung nicht auf die Verwendung in Verbindung mit Robotern bezieht und
auch dafir nicht geeignet ist.

Es wird weiterhin beantragt in das Protokoll aufzunehmen, dass der Vertreter des Patentinhabers vorgetragen hat,
dass sich der geltende Patentanspruch 1 nicht auf Drehbewegungen in Verbindung mit Robotern bezieht."
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XIl. Die Einsprechende | brachte im Wesentlichen Folgendes vor:

Neuheit

Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei nicht neu gegentiber:

D1 - John Macken: "Remote Laser Welding", in: Proceedings of the International Body Engineering Conference,
1996.

Erfinderische Tatigkeit

Die technische Aufgabe, die durch das neue Merkmal des Anspruchs 1 gegeniiber D1 geldst werden solle, bestehe
lediglich darin, den Arbeitsbereich der Schwei3vorrichtung zu vergrof3ern. Diese Aufgabe werde durch D7 gelost ...

Regel 57a EPU

Die Einsprechende | berief sich auf die Grinde, die die Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung in dieser Frage
angefuhrt hatte.

Regel 29 (2) EPU

Auch hier stitzte sich die Einsprechende | auf die Griinde, die von der Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung in
dieser Frage angefiihrt worden waren. Sie brachte vor, dass Regel 29 EPU nach Regel 61a EPU auf
Einspruchsverfahren anzuwenden sei, was von der Gro3en Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung G 1/91
(ABI. EPA 1992, 253) auch bestatigt worden sei. In der Entscheidung T 991/02 (nicht im ABI. EPA veréffentlicht)
habe die dortige Kammer nicht infrage gestellt, dass Regel 29 (2) EPU im Einspruchsverfahren anzuwenden sei.
Der Einspruch sei de facto eine erneute Priifung, weswegen alle Erfordernisse des EPU erfiillt werden missten.

Anspruch 8 und Zuriickverweisung

Ein Anspruch kdnne nicht einfach gewahrt werden, ohne jemals geprift worden zu sein. Im Einspruchsverfahren
seien jedenfalls Einwande gegen diesen Anspruch erhoben worden, sodass seine Gewahrbarkeit offenkundig
fraglich sei.

Die Kammer sei auf jeden Fall verpflichtet, den Anspruch zu priifen, und aus den oben genannten Griinden sei
glaubhaft belegt, warum er nicht gewéhrbar sei. Zweck von Einspruchs- und Beschwerdeverfahren kénne es nicht
sein, Schutz fur eine vollig ungeprifte Kombination von Anspriichen zu gewéhren.

Anderung der Beschreibung

Die Anderungen, die in der mindlichen Verhandlung zur Anpassung der Beschreibung an die gewahrbaren
Anspriiche vorgenommen wurden, seien nicht ausreichend. In der Beschreibung werde kein
"Erfindungsgegenstand" fir den Anspruch 8 genannt. Dies sei unzuléssig.



DT0263.05 - 081060050 -6-

XIll. Die Einsprechende Il brachte im Wesentlichen Folgendes vor:

Neuheit

Erfinderische Tatigkeit

Die gegentber D1 zu l6sende Aufgabe ...

Regel 57a EPU

Die Einsprechende Il stltzte sich auf die Griinde, die von der Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung in dieser
Frage angefuihrt worden waren. Sie brachte vor, dass die Verwendung zweier unabhéngiger Anspriiche nicht durch
die Einspruchsgriinde veranlasst sei, und begriindete dies wie folgt:

i) Es sei nur eine Erfindung offenbart (s. Absatz [0033] des erteilten Patents).

ii) Es gebe nicht zwei Ausfiihrungsarten der Erfindung, sondern nur eine - dies sei aus den Abséatzen [0025] und
[0026] des erteilten Patents ersichtlich.

iif) Wenngleich die Kammer darauf hingewiesen habe, dass es sich in Wirklichkeit um einen Einspruchsgrund nach
Artikel 123 (2) EPU handle, der somit nicht geltend gemacht werden kénne, sei unbedingt zu beachten, dass keine
unterschiedlichen Ausfiihrungsarten beschrieben seien, sodass es nicht angezeigt sei, zwei unabhéangige
Anspriche fiur diese Aspekte einzureichen, die (wenn auch falschlicherweise) in den erteilten Anspriichen enthalten
seien.

iv) Die Einspruchsgriinde géaben nur Anlass zur Anderung eines unabhéngigen Anspruchs. Es hatten entweder die
Anspriiche 1 und 5 oder die Anspriiche 1 und 7 (jeweils in der erteilten Fassung) zu einem einzigen unabhangigen
Anspruch zusammengefasst und der andere Anspruch als abhangiger Anspruch belassen werden sollen.

v) Die bloRe Abfassung abhangiger Anspriiche in der Form "nach einem der vorstehenden Anspriiche" biete
vielleicht eine theoretische Grundlage fiir eine Anderung, die zu zwei unabhangigen Anspriichen fiihre, reiche aber
in der Praxis nicht aus, wenn sich nicht auch eine inhaltliche Grundlage dafir in der Beschreibung finde.

vi) Es liege auf der Hand, dass Regel 57a EPU herangezogen werden kénne, um einen Antrag mit "einer beliebigen
Zahl" unabhéngiger Anspriche nach der Erteilung zu verhindern.

vii) Aus der von der Patentinhaberin angefiihrten Entscheidung T 223/97 (nicht im ABI. EPA veroffentlicht) gehe
nicht hervor, dass es zulassig sei, Merkmalkombinationen willkiirlich zusammenzustellen, um zu unabhéngigen
Anspriichen zu gelangen.

Regel 29 (2) EPU

Die Einsprechende |l schloss sich dem Vorbringen der Einsprechenden | an.

Anspruch 8 und Zurtickverweisung

i) Es bestehe kein Grund, die Sache nicht an die erste Instanz zuriickzuverweisen.
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i) In der angefochtenen Entscheidung sei nicht auf Anspruch 8 eingegangen worden, sodass die Einsprechenden
keine Veranlassung gehabt hatten, in ihren Erwiderungen auf die Beschwerdebegriindung der Patentinhaberin
Argumente gegen diesen Anspruch vorzubringen.

iii) Zweck des Beschwerdeverfahrens sei es, die angefochtene Entscheidung zu tGberprifen, und die Gultigkeit des
Anspruchs 8 sei nicht Gegenstand dieser Entscheidung gewesen.

iv) Ein Angriff auf Anspruch 8 sei in der am 12. Mai 2005 eingereichten Beschwerdebegrindung der
Einsprechenden Il enthalten, wo sie im einleitenden Absatz auf alle im erstinstanzlichen Verfahren vorgetragenen
Sachverhalte verwiesen habe.

v) Den Antrag, die Sache angesichts von Anspruch 8 an die Einspruchsabteilung zurlickzuverweisen, habe sie in
ihrer Erwiderung vom 25. Mai 2007 auf die Aufforderung der Kammer zur Stellungnahme gestelit.

vi) In jedem Fall sei die Kammer von Amts wegen verpflichtet, Anspruch 8 zu prifen. Wenn ein erteiltes Patent
geéndert werde, sei es die Pflicht der Kammer, dieses zumindest auf formale Fehler und auf Fragen wie die
Einhaltung des Artikels 84 EPU zu priifen. Im vorliegenden Fall gebe es, wie bereits angefiihrt, ein Problem im
Zusammenhang mit Artikel 84 EPU, weil die Kombination der erteilten Anspriiche 1 und 7 nicht eindeutig aus der
Anmeldung herleitbar sei und somit nicht durch diese gestutzt werde.

Anderung der Beschreibung

Die Anderungen, die zur Anpassung der Beschreibung an die gewahrbaren Anspriiche vorgenommen wurden,
seien aus folgenden Griinden nicht angemessen:

i) In der Beschreibung solle angefiihrt sein, dass sich die Erfindung nicht auf Roboterarme beziehe, was von der
Patentinhaberin auch eingeraumt worden sei.

i) Fur den unabhangigen Anspruch 8 misse ein Erfindungsgegenstand angegeben werden. Dieser fehle.

Schriftlicher Antrag

Die Erklarung des Vertreters der Patentinhaberin tiber den Schutzumfang des Anspruchs 1 des beschrankten
Patents solle in die Niederschrift iber die miindliche Verhandlung aufgenommen werden.

XIlIl. Die Einsprechende Il brachte im Wesentlichen Folgendes vor:

Erfinderische Tatigkeit
D1 offenbare ...

Regel 57a EPU

Die Einsprechende Il reichte keine Erwiderung auf die Beschwerde der Patentinhaberin ein und nahm auch in der
mundlichen Verhandlung nicht Stellung dazu.

Regel 29 (2) EPU

Die Einsprechende 11l schloss sich dem Vorbringen der Einsprechenden | an.
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Anspruch 8 und Zuriickverweisung

i) Die Patentinhaberin habe keine neuen Argumente beziglich des Anspruchs 8 vorgebracht und nicht begriindet,
warum dieser neu oder erfinderisch sei. Somit liege nichts vor, wozu die Einsprechende Il als Beschwerdegegnerin
Stellung nehmen misse.

i) Anspruch 8 sei nicht geprift worden; daher kénnte er alle Arten von Fehlern enthalten und auf vielfaltige Weise
beanstandet werden.

Die Kammer sei auf jeden Fall von Amts wegen verpflichtet, den Anspruch 8 zu prifen:

i) Prife sie diesen Anspruch nicht, so bedeute dies implizit, dass sie ihn fiir gewahrbar befinde.

if) Die Rechtslage stelle sich so dar, dass die Kammer die Entscheidung der ersten Instanz Gberprife. Wenn sie den
Anspruch 8 und alle davon abhangigen Anspriiche fiir gewahrbar erklare, wirde sie Uber eine bloRe Uberpriifung
dieser Entscheidung hinausgehen und ihre eigentlichen Befugnisse Uberschreiten.

iif) Der Anspruch 8 sei erstmals im Einspruchsverfahren vorgebracht und damals wegen anderer Méngel nicht
geprift worden. Natdirlich solle er nun zur weiteren Uberpriifung zurlickverwiesen werden, wie auch ein zunachst fir
nicht neu befundener Anspruch zur Prifung der erfinderischen Tatigkeit zurtiickverwiesen wirde.

iv) Formelle Verwaltungsvorschriften wie die Verfahrensordnung der Beschwerdekammern kénnten nicht Vorrang
vor dem materiellrechtlichen Erfordernis haben, dass ein Anspruch gepriift werden miisse.

Anderung der Beschreibung

Die Anderungen, die zur Anpassung der Beschreibung an die gewahrbaren Anspriiche vorgenommen wurden,
seien nicht angemessen, weil in der Beschreibung viele verschiedene Aufgaben genannt seien und nicht klar sei,
welche davon durch Anspruch 8 geldst werde. Nicht zuletzt in dieser Hinsicht seien die Erfordernisse der Regel
27 (1) c) EPU nicht erfilllt.

Schriftlicher Antrag

Die neu angepasste Beschreibung solle die Punkte enthalten, auf die sich der in der miindlichen Verhandlung
eingereichte Antrag beziehe. Auch solle in der Niederschrift festgehalten werden, was der Vertreter der
Patentinhaberin zum Schutzumfang des Anspruchs 1 des Hauptantrags erklart habe.

XV. Die Patentinhaberin brachte im Wesentlichen Folgendes vor:

Neuheit

Erfinderische Tatigkeit

Regel 57a EPU

i) Zweck des Einspruchsverfahrens sei es, einem Einsprechenden die Mdglichkeit zu geben, Schutzrechte, auf die
der Patentinhaber kein Anrecht hatte, aus dem Patent entfernen zu lassen (G 1/91, Nr. 4.2 der
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Entscheidungsgriinde). Mit der Erteilung des Patents habe die Patentinhaberin ein Anrecht auf die Anspriiche 1 und
5 wie auch auf die Anspriiche 1 und 7 erworben. Diese Schutzrechte sollten ihr nun nicht entzogen werden, nur weil
Anspruch 1 in der erteilten Fassung nicht neu sei.

ii) Im Einspruchsverfahren habe der Patentinhaber keine Mdglichkeit mehr, eine Teilanmeldung einzureichen.

iiiy Regel 57a EPU sei eine bloRe Ordnungsvorschrift und kénne nicht das Grundrecht des Anmelders aushéhlen,
zur Wahrung ihm zustehender Rechte Anderungen einzureichen.

iv) Bei T 610/95, T 223/97 und T 181/02 (nicht im ABI. EPA veroffentlicht) handle es sich zwar um einschlagige
Entscheidungen; diese seien aber nicht flr alle Einspruchsverfahren maf3geblich, sondern lieferten lediglich
Beispiele dafur, wann mehr als ein unabhéngiger Anspruch verwendet werden kénne.

v) Im vorliegenden Fall sei die Anderung durch den Einspruchsgrund veranlasst. Es werde eine Beschréankung
vorgenommen, und im Vergleich zum erteilten Patent werde nichts Neues geschiitzt.

vi) Die Richtlinien fir die Priifung im EPA, D-IV, 5.3 besagten nicht, dass eine konkrete Beschreibung einer
Ausfiihrungsart Voraussetzung fiir eine solche Anderung ware. In den Anspriichen selbst seien mehrere
Ausfiihrungsarten offenbart, und eine Ausfihrungsart falle ohnehin unter die Anspriiche, sodass die Richtlinien
eingehalten seien.

vii) Die Einspruchsabteilung habe die Richtlinien falsch ausgelegt.

viii) In der Sache in T 937/00 (nicht im ABI. EPA verdffentlicht) habe die Kammer keine grundsétzlichen Einwéande
gegen die Verwendung mehrerer unabhéngiger Anspriiche erhoben. Unter Bezugnahme auf die dortigen
Ausfiihrungen stelle die Patentinhaberin Folgendes fest:

a) Im vorliegenden Fall seien die beiden unabhangigen Anspriche nicht in einem spéaten Verfahrensstadium,
sondern als erste Reaktion auf die Einspriiche eingereicht worden.

b) Es handle sich nicht um eine Vielzahl unabhéngiger Anspriiche, sondern lediglich um zwei.

c) Das Verfahren sei durch die Einreichung dieser Anspriiche nicht verzégert worden.

ix) Der Einwand gegen die Anspriiche 5 und 7, die auf unabhéngige Ausfihrungsarten gerichtet und aus
Anspriichen hervorgegangen seien, die in der urspriinglich eingereichten Anmeldung nicht jeweils von Anspruch 1
abhangig waren und entgegen den Behauptungen der Einsprechenden nicht gesondert beschrieben waren, sei ein
Einwand nach Artikel 100 c) EPU, der weder in den Einspruchsbegriindungen noch zu irgendeinem anderen
Zeitpunkt im erstinstanzlichen Verfahren erhoben worden sei. Ohne Einverstandnis der Patentinhaberin kénne
dieser Einwand nun nicht mehr geltend gemacht werden.

X) Soweit die Einsprechenden Einwinde nach Artikel 84 EPU erhdben, kénnten auch diese gemaR T 367/96 (nicht
im ABI. EPA verdffentlicht) jetzt nicht mehr vorgebracht werden, da es sich um erteilte Anspruche handle, die
lediglich kombiniert worden seien. Der Gegenstand sei unverandert geblieben.

Regel 29 (2) EPU
i) Schon ihrem Wortlaut nach gelte Regel 29 (2) EPU nicht fiir Patente, sondern lediglich fiir Anmeldungen.

if) Der Einspruchsabteilung zufolge (s. Niederschrift Uber die mundliche Verhandlung, Nr. 2.2) sei es Amtspraxis,
Regel 29 (2) EPU im Einspruchsverfahren anzuwenden. In Teil D der Richtlinien fur die Priifung sei
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Regel 29 (2) EPU jedoch gar nicht erwéhnt. Wie aber kénne etwas Amtspraxis sein, das in den Richtlinien nicht
vorkomme?

iiiy AuRer der Entscheidung T 991/02 gebe es keine Rechtsprechung zur Anwendung der Regel 29 (2) EPU im
Einspruchsverfahren, und selbst die damalige Kammer habe nicht entschieden, ob diese Regel anzuwenden sei
oder nicht.

iv) Regel 61a EPU besage nicht, dass alle Vorschriften von Kapitel Il des Dritten Teils der Ausfiihrungsordnung auf
erteilte Patente anzuwenden seien.

v) In der Mitteilung tiber die Anderung der Regel 29 (2) EPU (ABI. EPA 2002, 112) werde nicht auf den
Patentinhaber, sondern ausschlieBlich auf den "Anmelder" Bezug genommen. Diese Regel sei eindeutig nur auf
Anmeldungen anzuwenden.

vi) In der geanderten Fassung der Regel 29 (2) EPU heilRe es, dass Artikel 82 EPU von ihr unberiihrt bleibe. Da
Artikel 82 EPU nur fir Anmeldungen gelte, wére es nicht sinnvoll, die Regel auch auf Patente anzuwenden.

vii) Im Einspruchsverfahren kdnnten keine Teilanmeldungen mehr eingereicht werden, sodass es unbillig wére,
Regel 29 (2) EPU im Einspruchsverfahren anzuwenden.

viii) In G 1/91 werde erlautert, dass Regel 29 EPU eine reine Verfahrensvorschrift sei.

ix) Regel 61a EPU beziehe sich auf "Unterlagen”, Regel 29 (2) EPU dagegen auf Patentanspriiche.

X) Wenn das eigentliche Problem die Einflhrung einer zu hohen Zahl von Anspriichen sei, ware dies ein
Einspruchsgrund nach Artikel 84 EPU.

Xi) Zwar habe die Grof3e Kammer in G 1/91 unter Nummer 3.4 der Entscheidungsgrinde die Regel 29 EPU als ein
Beispiel fir die Regeln genannt, die nach Regel 61a EPU im Einspruchsverfahren anzuwenden seien; die Regel 29
EPU enthalte neben Absatz 2 aber noch andere Vorschriften, die im Einspruchsverfahren anwendbar sein kénnten.

Anspruch 8 und Zurlickverweisung

i) Die Einsprechenden hétten vier Monate Zeit gehabt, um zur Beschwerde der Patentinhaberin Stellung zu
nehmen. Die Einsprechenden, die eine Erwiderung eingereicht hatten, hatten den Anspruch 8 - abgesehen von der
Berufung auf die Regeln 57a und 29 (2) EPU - in keiner Weise angefochten. Der vollstandige Sachvortrag der
Erwiderung auf die Beschwerde der Patentinhaberin (s. Art. 10a (2) der Verfahrensordnung der
Beschwerdekammern) habe keinen materiellen Angriff auf Anspruch 8 enthalten.

ii) Die Patentinhaberin habe davon ausgehen durfen, dass keine sachlichen Einwénde gegen Anspruch 8 mehr
erhoben wiirden.

i) Es ware Verfahrensmissbrauch, Anspruch 8 jetzt noch anzufechten und damit die Méglichkeit einer erneuten
Recherche und erneuter Angriffe - sogar auf Anspruch 1 - zu erdffnen. Dies ware der Patentinhaberin gegeniiber
vollig unbillig.

iv) Der z. B. von der Einsprechenden Il gestellte Antrag auf Zurlickverweisung in Bezug auf Anspruch 8 sei nicht
innerhalb der 4-monatigen Frist fur die Einreichung des vollstandigen Sachvortrags eingegangen. Die
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Einsprechenden hétten sich zu diesem Punkt nicht gedufert, bis er von der Kammer angesprochen worden sei. Die
Einsprechende Il habe die Zurtickverweisung erstmals am 25. Mai 2007 beantragt, also zwei Jahre nach Ablauf der
Frist fir die Einreichung des vollstdandigen Sachvortrags.

v) FUr eine so spate Beantragung einer Zurlickverweisung gebe es keine Rechtfertigung; also liege ein verspateter
Antrag vor, ohne dass ein entsprechender Grund oder eine offenkundige Nichtgewahrbarkeit des Anspruchs
gegeben sei. Der Sachvortrag der Patentinhaberin sei wahrend des gesamten Verfahrens unveréndert geblieben.
Die Kammer sei an die Verfahrensordnung gebunden.

vi) Die Patentinhaberin brauche keine Argumente zur Untermauerung der sachlichen Gewahrbarkeit der Anspriiche
ihres Hauptantrags vorzubringen, den sie ohnehin schon im erstinstanzlichen Verfahren gestellt habe.

Zur Frage, ob die Kammer den Anspruch 8 von Amts wegen priifen solle, brachte die Patentinhaberin Folgendes
vor:

i) Dies wiirde das Verfahren unnétig verlangern.

i) Wiirde die Kammer die Sache nach einer solchen Prifung zuriickverweisen, so wirde dies méglicherweise zu
einer erneuten Beschwerde und somit zu einer weiteren Verfahrensverzégerung fuhren. Dies liege nicht im
Interesse der Beteiligten, des EPA oder der Offentlichkeit.

iii) Anspruch 8 sei nicht offenkundig nach Artikel 84 und 123 EPU nicht gewéhrbar, weil er eine Kombination aus
bereits gewahrten Anspriichen sei. Die Prifung von Neuheit und erfinderischer Tatigkeit wiirde die Untersuchung
eines vollig neuen Sachverhalts erfordern. Dieser kénne nicht als offenkundig nicht gewahrbar angesehen werden,
weil sich die Einsprechenden dazu tberhaupt nicht gedufRert hatten und nicht einmal in der Erwiderung auf die
vorlaufige Auffassung der Kammer darauf eingegangen seien, in der die Frage der Zurlickverweisung
angesprochen worden sei.

iv) Der rechtliche und faktische Rahmen der Beschwerde werde durch die Beschwerdegriinde und die Antrage der
Beteiligten begrenzt. Dies gehe aus G 9/91 und G 10/91 (ABI. EPA 1993, 408 bzw. 420) eindeutig hervor, wo eine
solche Priifung ebenfalls an die Bedingung geknipft worden sei, dass die Gewéahrbarkeit prima facie in Frage
gestellt sei. Die Einfuhrung eines neuen Sachverhalts von Amts wegen wirde tUber den Rechtsauftrag der Kammer
hinausgehen, die erstinstanzliche Entscheidung zu Uberprifen.

Anderung der Beschreibung

Beziiglich der Anderungen der Beschreibung, die zur Anpassung an die gewéhrbaren Anspriiche vorgenommen
worden waren, brachte die Patentinhaberin Folgendes vor:

i) Die Erfordernisse der Regel 27 (1) b) EPU seien erfiillt, weil danach lediglich der bisherige Stand der Technik
angegeben werden misse, soweit er fir das Verstandnis der Erfindung als "nitzlich" angesehen werden kénne. Der
Anspruch 8 weise zahlreiche Merkmale des Anspruchs 1 auf, sodass auch hier der Verweis auf D1 ausreiche.

ii) Die Erfordernisse der Regel 27 (1) ¢) EPU seien erfiillt, weil die Erfindung so dargestellt sei, dass ihre technische
Aufgabe und deren Losung verstanden werden kénnten.
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Schriftliche Antrage der Einsprechenden Il und IlI

Es bestehe keine Veranlassung, diesen Antragen stattzugeben. Die Patentinhaberin bestritt, die fragliche Aussage
gemacht zu haben. Die schriftlichen Antrage der Einsprechenden sollten einfach zuriickgewiesen werden, weil sie
fur die Entscheidung ohnehin nicht relevant seien.

Entscheidungsgriinde

1. Die Beschwerden sind zulassig.

2. Neuheit

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu gegeniiber dem angefiihrten Stand der Technik, sodass die
Erfordernisse des Artikels 54 (1) EPU erfiillt sind.

3. Erfinderische Tatigkeit

3.1 D1 wurde von allen Beteiligten als der nachstliegende Stand der Technik fur die Beurteilung der erfinderischen
Tatigkeit herangezogen. Die Kammer teilt diese Auffassung, weil in D1 dieselbe Art von Vorrichtung fur denselben
Verwendungszweck wie im Patent offenbart ist.

Was das einzige gegenlber D1 neue Merkmal des Anspruchs 1 anbelangt, so ...

3.6 In Anbetracht des Stands der Technik und der von den Einsprechenden angefuhrten Beweismittel kommt die
Kammer zu dem Schluss, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht und die
Erfordernisse des Artikels 56 EPU somit erfiillt sind.

4. Regel 57a EPU

4.1 Die Einspruchsabteilung hatte den Hauptantrag der Patentinhaberin, der fiir den vorliegenden Zweck als mit
ihrem Hauptantrag im Beschwerdeverfahren identisch angesehen werden kann, zuriickgewiesen, weil die
geanderten Anspriiche geméaR diesem Antrag gegen Regel 57a EPU verstieRen. Diese lautet:

"Unbeschadet Regel 87 konnen die Beschreibung, die Patentanspriiche und die Zeichnungen geandert werden,
soweit die Anderungen durch Einspruchsgriinde nach Artikel 100 veranlasst sind, auch wenn der betreffende Grund
vom Einsprechenden nicht geltend gemacht worden ist."

4.2 Die Einspruchsabteilung hatte die Aufnahme der beschrankenden Merkmale des erteilten Anspruchs 5 in den
Anspruch 1 des Hauptantrags (und in die davon abhéngigen Anspriiche 2 bis 7) fiir eine zulassige Anderung als
Reaktion auf den Einwand mangelnder Neuheit befunden, der gegen den erteilten Anspruch 1 erhoben worden war.
Sie hatte jedoch entschieden, dass der unabhangige Anspruch 8 des Hauptantrags (mit den davon abh&ngigen
Anspriichen 9 bis 14) nicht auf eine zulassige Anderung nach Regel 57a EPU zuriickgehe. Zunachst hatte die
Einspruchsabteilung die Frage aufgeworfen, ob der Einspruchsgrund "weitere Anderungen der Anspriiche und
insbesondere die Einreichung eines neuen unabhangigen Anspruchs erfordere”, und dann festgestellt, dass der
erteilte Anspruch 1 nicht auf mehrere besondere Ausfiihrungsarten gerichtet sei, weil in der Beschreibung nur von
einer Ausflihrungsart die Rede sei. Da sich alle erteilten Anspriiche nur auf diese eine Ausfiihrungsart bezégen,
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mache der Einspruchsgrund lediglich erforderlich, dass der Gegenstand des Schutzbegehrens enger definiert
werde. Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass der ge&nderte Anspruch 8 des Hauptantrags eine
andere, von derselben Ausfiihrungsart abgeleitete Definition der Erfindung darstelle und daher als Erwiderung auf
den Einspruchsgrund Uberflissig sei. Dabei verwies sie auf die Richtlinien flr die Prifung, D-1V, 5.3 und dort auf den
Abschnitt zu Regel 57a EPU, in dem es wie folgt heif3t:

"Die blof3e Hinzufligung neuer Anspriiche zu den Anspriichen in der erteilten Fassung ist unzuléssig, da mit solchen
Anderungen ein Einspruchsgrund nicht ausgeraumt werden kann. Der Ersatz eines erteilten unabhéngigen
Anspruchs durch mehrere - beispielsweise zwei - unabhangige Anspriiche, die jeweils auf eine unter den erteilten
unabhangigen Anspruch fallende besondere Ausfuihrungsart gerichtet sind, ist zulassig, wenn dies durch in

Artikel 100 genannte Einspruchsgriinde veranlasst ist (T 223/97, nicht im ABI. EPA veréffentlicht).”

4.3 Die Einspruchsabteilung war zu dem Schluss gelangt, dass der zweite Satz dieser Passage aus den Richtlinien
auf den vorliegenden Fall nicht zutreffe, weil die erteilten Anspriiche 5 und 7 (deren Merkmale in die gednderten
Anspriiche 1 bzw. 8 aufgenommen worden waren) nicht besondere Ausfiihrungsarten, sondern lediglich
verschiedene Aspekte ein und derselben Ausfiihrungsart seien und diese Aspekte bereits durch den geénderten
Anspruch 7 abgedeckt wiirden.

4.4 Die Kammer kann sich weder den Schlussfolgerungen der Einspruchsabteilung noch dem Vorbringen der
Einsprechenden anschlieRen. Zur Veranschaulichung soll der Aufbau der einzelnen Anspriche im Folgenden
schematisch skizziert werden (ohne die unabhangigen Anspriiche, die fiir den vorliegenden Zweck irrelevant sind),
und zwar zunachst der Anspriiche in der erteilten Fassung:

- Anspruch 1: Vorrichtung mit bestimmten Merkmalen
- Anspruch 5: Vorrichtung nach Anspruch 1 mit dem zusatzlichen Merkmal X

- Anspruch 7: Vorrichtung nach Anspruch 1 oder Anspruch 5 mit dem zusatzlichen Merkmal Y

Somit sind im Anspruch 7 der erteilten Fassung de facto zwei Gegenstandsbereiche definiert, die nachfolgend als
Anspriiche 7 a) und b) bezeichnet werden:

- Anspruch 7 a): Vorrichtung nach Anspruch 1 mit dem zusétzlichen Merkmal Y, aber ohne das Merkmal X

- Anspruch 7 b): Vorrichtung nach Anspruch 1 mit den beiden zusétzlichen Merkmalen X und Y

Nach diesem Schema haben die gednderten Anspriiche des Hauptantrags folgende Form:

- Anspruch 1: Vorrichtung nach dem erteilten Anspruch 1 mit dem zuséatzlichen Merkmal X

- Anspruch 8: Vorrichtung nach dem erteilten Anspruch 1 mit dem zuséatzlichen Merkmal Y

4.5 Zunachst ist dazu anzumerken, dass der geénderte Anspruch 8 entgegen der Auffassung der
Einspruchsabteilung nicht als véllig Gberfliissig angesichts des geanderten Anspruchs 1 betrachtet werden kann,
weil im geanderten Anspruch 1 kein Gegenstand mit dem Merkmal Y definiert ist und somit kein Schutz fiir einen
Gegenstand beantragt wird, der das Merkmal Y, nicht aber das Merkmal X aufweist. Zwar besteht durchaus ein
gewisser Grad an Uberfliissigkeit oder Uberlappung zwischen den geénderten Anspriichen 1 und 8; dies war
allerdings auch schon bei den erteilten Anspriichen 5 und 7 der Fall. Somit war diese Uberfliissigkeit nicht durch die
Anderung bedingt, sondern schon vorher vorhanden.
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4.6 Entscheidender aber ist Folgendes: Da in den erteilten Anspriichen ein Gegenstand mit dem Merkmal Y
definiert war (namlich im erteilten Anspruch 7 a)), wiirde Regel 57a EPU nach der Auslegung der
Einspruchsabteilung die Patentinhaberin zwingen, einen potenziell rechtsgiltigen Anspruch (ndmlich den erteilten
Anspruch 7) aufzugeben. Das Ergebnis der Entscheidung der Einspruchsabteilung scheint zudem von der
zufalligen Reihenfolge der Anspriiche abzuhangen: Ware die Reihenfolge der gednderten Anspriiche 1 und 8
umgekehrt gewesen, so héatte sie vermutlich den ehemaligen Anspruch 8 (in diesem Fall dann Anspruch 1) als
begriindete Erwiderung auf den Neuheitseinwand zugelassen und den ehemaligen Anspruch 1 (in diesem Fall dann
Anspruch 8) zurtickgewiesen.

4.7 Der Einwand der Einspruchsabteilung gegen die Form der gednderten Anspriche scheint hauptsachlich darauf
gerichtet zu sein, dass der geanderte Anspruch 8 ein zuséatzlicher unabhéngiger Anspruch war, wahrend die
Anspriiche in der erteilten Fassung keinen solchen zusatzlichen unabhangigen Anspruch umfassten. Nach der
Entscheidung T 223/97, auf der die oben zitierte Passage aus den Prifungsrichtlinien basiert, kann sich der
Patentinhaber im Falle eines Anspruchs, der zwei "besondere" Ausfihrungsarten umfasst, auf zwei unabhangige
Anspriche fur diese beiden Ausfiihrungsarten beschréanken (vgl. S. 9, erster vollstandiger Absatz: " Si la
revendication 1 couvre ... deux modes particuliers de réalisation, le titulaire du brevet peut, pour répondre au défaut
de brevetabilité, se restreindre a ces deux modes de réalisation et, par suite, déposer deux revendications
indépendants protégeant chacune I'un de ceux deux modes de réalisation.”). Dies bedeutet aber nicht, dass nur in
einem solchen Fall mehr als ein unabhéngiger Anspruch verwendet werden kann. So hat zum Beispiel die Kammer
in T 937/00 festgestellt, dass grundséatzlich nichts dagegen einzuwenden ist, wenn ein Patentinhaber seine
Anspriiche so andert, dass sie mehrere unabhéngige Anspriiche umfassen, die auf verschiedene, urspriinglich in
einem allgemeinen Anspruch enthaltene Gegensténde gerichtet sind, sofern dies als Reaktion auf einen
Einspruchsgrund geschieht. Der Grund hierfir ist, dass die Einheitlichkeit der Erfindung, wie von der Grof3en
Beschwerdekammer in G 1/91 (a. a. O.) festgestellt, nicht zu den Erfordernissen zahlt, die ein européisches Patent
erfullen muss, wenn es in gedndertem Umfang aufrechterhalten wird. In T 181/02 merkte die dortige Kammer unter
Berufung auf T 223/97 an, dass der Ersatz eines einzelnen erteilten unabhangigen Anspruchs durch zwei oder mehr
unabhangige Anspriche nur in "Ausnahmeféllen” durch einen Einspruchsgrund veranlasst sein kann, und nannte
als Beispiel den Fall, in dem ein erteilter unabhangiger Anspruch auf zwei besondere Ausfiihrungsarten gerichtet ist.
Allerdings flihrte sie weiter aus (Nr. 3.2 der Entscheidungsgriinde), dass die Einflihrung zweier unabhéangiger
Anspriiche auch dann gerechtfertigt sein kdnne,

. wenn zwei erteilte abhéngige Anspriche (z. B. die Anspriche 2 und 3) parallel zueinander mit einem einzigen
unabhangigen Anspruch (z. B. Anspruch 1) verknlpft sind. Dann kénnte natirlich die Einreichung zweier
unabhangiger Anspriiche (z. B. mit den Merkmalen der Anspriiche 1 und 2 bzw. 1 und 3) méglich sein."

Fast genau das ist hier der Fall.

4.8 Die Kammer braucht nicht dariiber zu befinden, ob der Ersatz eines einzigen unabhéngigen Anspruchs durch
zwei oder mehr unabhéngige Anspriiche nur in "Ausnahmeféallen" durch einen Einspruchsgrund veranlasst ist. Die
angefuihrten Entscheidungen zeigen jedoch, dass jeder Fall fir sich genommen betrachtet werden muss.
Insbesondere mussen in jedem Fall die erteilten Anspriiche selbst untersucht werden, und es muss die Frage
beantwortet werden, ob die vorgeschlagenen Anderungen eine zweckméRige und notwendige Reaktion zur
Vermeidung eines Widerrufs des Patents in dem Sinne sind, dass vernuinftigerweise behauptet werden kann, dass
sie durch die Einspruchsgrunde bedingt sind (s. T 295/87, ABI. EPA 1990, 470, Nr. 3 der Entscheidungsgrunde;

T 610/95, nichtim ABI. EPA veréffentlicht, Nr. 2.1 der Entscheidungsgriinde). Nach Auffassung der Kammer ist dies
hier der Fall. Es war eine Anderung notwendig, um dem gegen den erteilten Anspruch 1 erhobenen Einwand
mangelnder Neuheit zu begegnen. Die genaue Ausgestaltung der Anderungen war als Reaktion auf diesen
Einwand zweckméRig: Die Anderungen resultieren aus einer Kombination des angegriffenen Anspruchs
(Anspruch 1) mit anderen erteilten Anspriichen (Anspriiche 5 und 7) - diese Art der Anderung ist in der Regel am
zweckmaRigsten und am wenigsten mit Schwierigkeiten verbunden (s. beispielsweise T 610/95, Nr. 2.1 der
Entscheidungsgriinde, letzter Absatz und Nr. 2.2 e der Entscheidungsgrinde, Absatz auf S. 19 unten und S. 20
oben). In der Tat kommt die Kammer zu dem Schluss, dass die Patentinhaberin, da sie keine Teilanmeldung mehr
einreichen konnte, keinen Satz geédnderter abhangiger Anspriiche hatte formulieren kénnen, ohne geschitzte
Gegenstande aufzugeben, denen dieser konkrete Einwand mangelnder Neuheit gar nicht gegolten hatte. Wenn sie
beispielsweise den geénderten Anspruch 8 als vom geénderten Anspruch 1 abhangigen Anspruch formuliert hatte,
héatte sie auf den Schutz fir Gegenstande mit dem Merkmal Y, aber ohne das Merkmal X verzichten missen. Der
logische Schluss aus der Argumentation der Einspruchsabteilung und der Einsprechenden ware, dass ein
vermutlich aus der Beschreibung stammendes generelles beschrankendes Merkmal in die Anspriiche
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aufgenommen werden musste, von denen die beiden erteilten Anspriiche 5 und 7 dann jeweils abhangig gemacht
werden kdnnten. Im vorliegenden Fall wurde jedoch kein Vorschlag fur ein derartiges Merkmal gemacht, und die
Kammer hat nicht geprtift, ob es ein solches Merkmal gibt. In vielen Féllen wird es dies natiirlich nicht geben.

4.9 Die Einsprechende Il hatte ferner vorgebracht, dass die Verwendung zweier unabhangiger Anspriiche eine
unzulassige Erweiterung des Inhalts der Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung sei, weil diese
unabhangigen Lésungen dort nicht offenbart seien. Dabei handelt es sich jedoch um einen Einwand nach
Artikel 123 (3) EPU, und dessen Einfilhrung hatte die Patentanmelderin nicht zugestimmt.

4.10 Des Weiteren hatte die Einsprechende Il vorgebracht, dass technisch unterschiedliche Ldsungen fir
unterschiedliche Probleme beansprucht wiirden, was - auf die Spitze getrieben - zu einem Anspruchssatz mit einer
Vielzahl unabhangiger Anspriiche fihren kénnte. Eine massive Erhéhung der Zahl der unabhéngigen Anspriiche
ware moglicherweise nach Artikel 84 EPU in Bezug auf Klarheit wie auch Knappheit zu beanstanden und kénnte
das Einspruchsverfahren tber Gebuhr verkomplizieren und verzégern. Dann musste sorgféltig abgewogen werden,
ob die Anderung eine notwendige und zweckméaRige Reaktion auf einen Einspruchsgrund war (s. T 937/00, nicht im
ABI. EPA vertffentlicht, Nr. 2.2 der Entscheidungsgriinde). Dieses Problem stellt sich im vorliegenden Fall aber
nicht: Es wurden lediglich zwei unabhéngige Anspriiche eingefiihrt, die Anderungen wurden friihzeitig im
Einspruchsverfahren eingereicht, und die Einsprechenden hatten bereits im Rahmen ihrer Einwande gegen die
erteilten Anspriche 1, 5 und 7 Entgegenhaltungen und Argumente vorgebracht.

4.11 Daher kommt die Kammer zu dem Schluss, dass die im Hauptantrag der Patentinhaberin enthaltenen
Anderungen eine zweckmaRige und notwendige Reaktion zur Vermeidung eines Widerrufs des Patents in dem
Sinne sind, dass vernilinftigerweise behauptet werden kann, dass sie durch die Einspruchsgriinde veranlasst sind,
und Regel 57a EPU diesen Anderungen somit nicht entgegensteht.

5. Regel 29 (2) und Artikel 84 EPU

5.1 Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass Regel 29 (2) EPU im Einspruchsverfahren gelte und der
geanderte Anspruch 8 des Hauptantrags den Erfordernissen dieser Regel nicht genlige, sodass aus diesem Grund
auch das Patent nicht auf der Grundlage des Hauptantrags aufrechterhalten werden kénne. Laut der Niederschrift
tiber die miindliche Verhandlung (s. Nr. 2.2) gehért die Anwendung der Regel 29 (2) EPU im Einspruchsverfahren
zur Amtspraxis. Sofern im vorliegenden Fall die gednderte Fassung der Regel 29 (2) EPU (s. u.) anzuwenden ist,
sind die Anderungen nach Anspruch 8 des Hauptantrags unbestrittenermafRen nicht gewéahrbar.

5.2 Regel 29 (2) EPU in ihrer urspriinglichen Fassung lautet wie folgt:

"(2) Vorbehaltlich Artikel 82 kénnen in einer europaischen Patentanmeldung zwei oder mehr unabhangige
Patentanspriiche der gleichen Kategorie (Erzeugnis, Verfahren, Vorrichtung oder Verwendung) enthalten sein,
sofern es mit Rucksicht auf den Gegenstand der Anmeldung nicht zweckmafig ist, diesen in einem einzigen
Anspruch wiederzugeben."

Regel 29 (2) EPU in der durch Beschluss des Verwaltungsrats geénderten und am 2. Januar 2002 in Kraft
getretenen Fassung (ABI. EPA 2002, 2) lautet wie folgt:

"(2) Unbeschadet Artikel 82 darf eine europaische Patentanmeldung nur dann mehr als einen unabhangigen
Patentanspruch in der gleichen Kategorie (Erzeugnis, Verfahren, Vorrichtung oder Verwendung) enthalten, wenn
sich der Gegenstand der Anmeldung auf einen der folgenden Sachverhalte bezieht:

a) mehrere miteinander in Beziehung stehende Erzeugnisse,

b) verschiedene Verwendungen eines Erzeugnisses oder einer Vorrichtung,
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¢) Alternativliésungen fir eine bestimmte Aufgabe, sofern es nicht zweckmaRig ist, diese Alternativen in einem
einzigen Anspruch wiederzugeben."”

5.3 Die Einspruchsabteilung hatte in ihrer Entscheidung die geénderte Fassung dieser Regel zugrunde gelegt; ob
dies korrekt war, ist aus den unter 5.16 bis 5.18 genannten Griinden aber unerheblich.

5.4 Die Einspruchsabteilung hatte auf Regel 61a EPU verwiesen, wonach "die Vorschriften von Kapitel Il des Dritten
Teils der Ausfiihrungsordnung ... auf die im Einspruchsverfahren eingereichten Unterlagen entsprechend
anzuwenden" sind. Kapitel Il des Dritten Teils der Ausfiihrungsordnung ist Giberschrieben mit
"Anmeldebestimmungen” und umfasst die Regeln 26 bis 36 EPU. Nach Auffassung der Einspruchsabteilung galten
alle in Kapitel Il enthaltenen Erfordernisse - so auch die der Regel 29 (2) EPU - eindeutig auch fiir alle im
Einspruchsverfahren eingereichten Unterlagen, selbst wenn sie unter Bezugnahme auf Anmeldungen abgefasst
seien und diese betrafen. Die Passage in Regel 29 (2) EPU, wonach "eine européische Patentanmeldung nur dann
mehr als einen unabhangigen Patentanspruch in der gleichen Kategorie (Erzeugnis, Verfahren, Vorrichtung oder
Verwendung) enthalten [darf], wenn ..." misse im Einspruchsverfahren also verstanden werden als: "das Patent in
geénderter Fassung [darf] nur dann mehr als einen unabhéngigen Patentanspruch in der gleichen Kategorie
(Erzeugnis, Verfahren, Vorrichtung oder Verwendung) enthalten, wenn ...". Daran andere nach Meinung der
Einspruchsabteilung auch die Entscheidung G 1/91 der Grof3en Beschwerdekammer (ABI. EPA 1992, 253) nichts.

5.5 Die Kammer kann sich dieser Schlussfolgerung der Einspruchsabteilung und dem Vorbringen der
Einsprechenden nicht anschlieRen. lhrer Auffassung nach ist Regel 29 (2) EPU - ob in ihrer urspriinglichen oder in
der am 2. Januar 2002 in Kraft getretenen geanderten Fassung - auf den vorliegenden Fall nicht anwendbar.

5.6 Zunachst méchte die Kammer einen Blick auf ihr bekannte Beschwerdekammerentscheidungen werfen, die im
vorliegenden Fall hilfreich sein kdnnten:

i) In der Sache T 991/02 (nicht im ABI. EPA veroffentlicht) ging es um eine Beschwerde der Patentinhaberin gegen
die Entscheidung der Einspruchsabteilung, ihren Hauptantrag mit der Begriindung zurtickzuweisen, dass die
geanderten Anspriiche nicht der Regel 29 (2) EPU in der gednderten Fassung geniigten. Die damalige Kammer
kam zu dem Schluss, dass die Einspruchsabteilung die gednderte Fassung dieser Regel zu Unrecht angewandt
habe, weil diese aufgrund der einschldgigen Ubergangsbestimmungen (s. Art. 2 des Beschlusses des
Verwaltungsrats vom 13. Dezember 2001, ABI. EPA 2002, 2) in diesem konkreten Fall nicht gelte. Die Kammer
befand daher, dass es an einer Rechtsgrundlage fiir die Entscheidung fehle, und verwies die Sache an die
Einspruchsabteilung zuriick. Dabei befasste sie sich nicht mit der Schliisselfrage, ob Regel 29 (2) EPU in einer der
beiden Fassungen auf die geénderten Anspriiche dieses Falls anzuwenden sei, sodass die Entscheidung keine
Hilfestellung flr den vorliegenden Fall bietet.

ii) In der Sache T 1416/04 entschied die jetzige Kammer in anderer Besetzung, dass die Bestimmungen der
betreffenden Fassung von Regel 29 (2) EPU - falls diese auf das Einspruchsverfahren anwendbar wére - erfiillt
seien. Daher brauchte die Kammer die Schliisselfrage, ob die Regel auf das Einspruchsverfahren anzuwenden ist,
nicht zu beantworten.

Keiner der beiden Falle hilft der Kammer also in irgendeiner Weise weiter.

5.7 Dem Vorbringen der Einsprechenden und der Entscheidungsbegriindung der Einspruchsabteilung zufolge
bezieht sich Absatz 2 der Regel 29 EPU auf Anspriiche, die in einer "Patentanmeldung" enthalten sein diirfen,
wahrend die Absatze 1 und 3 bis 6 ganz allgemein regeln, was Anspriiche enthalten sollen (Regel 29 (7) EPU
bezieht sich ebenfalls ausdriicklich auf die "Patentanmeldung™). Auch wenn dies so ausgelegt werden kdnnte, dass
sich der Geltungsbereich der Regel 29 (2) EPU auf das Verfahren vor der Patenterteilung beschrankt, kann die
Kammer doch gelten lassen, dass diese unterschiedliche Formulierung nicht zwangslaufig bedeuten muss, dass die
Regel im Einspruchsverfahren nicht anzuwenden ist. Dies ergibt sich aus der Entstehungsgeschichte der Regel (s.
unten, insbesondere Nrn. 5.12 und 5.13) wie auch aus der Verwendung des Begriffs "entsprechend" in

Regel 61a EPU ("mutatis mutandis" im Englischen, keine Entsprechung im Franzdsischen). Auch aus der
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Tatsache, dass der Regel die Formulierung "Unbeschadet Artikel 82" vorangestellt ist, kann die Kammer angesichts
der Entstehungsgeschichte keinen endguiltigen Schluss tber ihre Anwendbarkeit ziehen.

5.8 Mit der Wirkung der Regel 61a EPU befasste sich die GroRRe Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung G 1/91
(a. a. 0.). Darin ging es um die Frage, ob das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach Artikel 82 EPU
eines der Erfordernisse ist, die ein européisches Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, erfullen
mussen, wenn das Patent im Einspruchsverfahren in gedndertem Umfang aufrechterhalten wird. Insbesondere war
zu klaren, ob Regel 61a EPU auch in Fallen, wo keine mangelnde Einheitlichkeit als Einspruchsgrund geltend
gemacht wurde, die Anwendung der Regeln 27, 29 und 30 EPU im Einspruchsverfahren vorschreibt, sodass das in
Artikel 82 EPU verankerte Einheitlichkeitserfordernis zu den in Artikel 102 (3) EPU genannten "Erfordernissen
dieses Ubereinkommens" zéhlen wiirde, die das in gednderter Form aufrechterhaltene Patent erfiillen muss.

5.9 Die Kammer mochte folgende Aussagen aus der Entscheidungsbegriindung der GroRen Beschwerdekammer
in G 1/91 (a. a. O.) anfuhren:

i) Obwohl es in Regel 61a EPU heiR3t, dass die Vorschriften von Kapitel Il des Dritten Teils der Ausfiihrungsordnung
(also die Regeln 26 - 36) auf die im Einspruchsverfahren eingereichten Unterlagen entsprechend anzuwenden sind,
ist die Bezugnahme auf Kapitel Il lediglich eine globale Pauschalverweisung, und in Regel 61a EPU kénnen "nur
Erfordernisse gemeint sein, die von den neuen Unterlagen des geanderten Patents sinnvollerweise noch zu fordern
sind" (Nr. 3.2 der Entscheidungsgriinde).

ii) Zudem bezieht sich Regel 61a EPU nur auf "Unterlagen" und kann somit nicht auf diejenigen Regeln des
Kapitels Il anwendbar sein, in denen es nicht um Unterlagen geht. Zu Letzteren gehort Regel 30 EPU, die
ausdriicklich das Einheitlichkeitserfordernis betrifft. Obwohl Regel 61a EPU also eine Pauschalverweisung auf
Kapitel Il enthalt, ist klar, dass Regel 30 EPU und bestimmte andere Regeln iiberhaupt nicht gemeint sein kénnen
(wie die Regeln 26, 31 und 33), andere aber anzuwenden sind (wie die Regeln 27, 29, 32 und 34). Wie die Grol3e
Beschwerdekammer betonte, hatte es der fiir die Formulierung der Regel 61a EPU zustandige Ausschuss fiir zu
kompliziert gehalten, einzeln aufzuzahlen, auf welche Regeln die Regel 61a EPU zutrifft, und daher einen allgemein
gefassten Text gewahlt.

iiiy Mit der Regel 61a EPU wird "klargestellt, dass die in den Regeln 26 bis 36 EPU fiir Patentanmeldungen
aufgestellten Erfordernisse auch auf die im Einspruchsverfahren eingereichten Unterlagen "entsprechend” ("mutatis
mutandis") anzuwenden sind" (Nr. 3.5 der Entscheidungsgriinde, Hervorhebung durch die Kammer).

iv) Was den Zweck des Artikels 82 EPU angeht, so ist dieser eine bloRBe Ordnungsvorschrift, und der
Ordnungszweck ist mit der Erteilung eines Patents erflllt. Die Uneinheitlichkeit der Anmeldung schlief3t die
Gewahrung von Patentschutz noch nicht aus, weil den Erfordernissen des Artikels 82 EPU durch die Einreichung
einer Teilanmeldung gentigt werden kann. Die "ratio legis" des Einspruchsverfahrens besteht vielmehr darin, Dritten
eine Mdglichkeit zu geben, sich ungerechtfertigten Schutzrechten entgegenzustellen. Es gibt keinen Grund, einem
Einsprechenden auch die Mdglichkeit zu bieten, ein Patent wegen Uneinheitlichkeit anzugreifen. Daher ist es weder
notwendig noch zweckmafig, dass einer Uneinheitlichkeit im Einspruchverfahren Bedeutung zugemessen wird.

v) Solange die Einheitlichkeit nach Artikel 82 EPU ein zu erfilllendes Erfordernis ist, muss der betreffende
Verfahrensbeteiligte auch die Mdglichkeit haben, diese Einheitlichkeit herzustellen. Wo dies durch eine
Teilanmeldung nicht mehr méglich ist, kann mangelnde Einheitlichkeit keine rechtliche Bedeutung haben. Das
Fehlen der Méglichkeit der Teilung im Einspruchsverfahren belegt daher eindeutig, dass die Einheitlichkeit in
diesem Verfahrensstadium keine Bedeutung mehr hat.

5.10 Auch wenn die GroRe Beschwerdekammer Regel 29 EPU als Beispiel fir die unter Regel 61a EPU fallenden
Regeln anfiihrte, ging sie weder auf die urspriingliche noch auf die geénderte Fassung von Regel 29 (2) EPU

besonders ein, und die jetzige Kammer ist der Auffassung, dass die "ratio decidendi" der Entscheidung der GroRRen
Beschwerdekammer nicht dahin gehend verstanden werden kann, dass Regel 29 (2) EPU im Einspruchsverfahren
immer gilt. Vielmehr steht fir die Kammer aus den unten (s. Nr. 5.16) aufgefiihrten Griinden fest, dass es nicht die



DT0263.05 - 081060050 -18 -

Absicht der GroR3en Beschwerdenkammer gewesen sein kann, einen Grundsatz aufzustellen, wonach

Regel 29 (2) EPU in jedem Fall im Einspruchsverfahren gilt. In der englischen Ubersetzung der obigen
Entscheidung heif3t es, Regel 61a "makes it clear that the requirements laid down in Rules 26 to 36 EPC for patent
applications must also apply mutatis mutandis to documents filed in opposition proceedings" (Nr. 3.5 der
Entscheidungsgriinde, Hervorhebung durch die Kammer). In der deutschen Fassung (Deutsch war
Verfahrenssprache) lautet die entsprechende Passage wie folgt: "Mit der nachtréglich in die Ausfiihrungsordnung
eingefiigten Regel 61a EPU wird also klargestellt, dass die in den Regeln 26 bis 36 EPU fiir Patentanmeldungen
aufgestellten Erfordernisse auch auf die im Einspruchsverfahren eingereichten Unterlagen "entsprechend” ("mutatis
mutandis") anzuwenden sind. Irgendeine Schlussfolgerung fur die Beantwortung der hinsichtlich der Einheitlichkeit
gestellten Rechtsfrage kann aber aus Regel 61a EPU nicht gewonnen werden." Nach Auffassung der Kammer
werden die Ausdriicke "entsprechend" und "mutatis mutandis" in der deutschen Passage in einem eher breiteren
Sinne verwendet als in der englischen Ubersetzung, namlich dahin gehend, dass Regeln, die sich nicht in
geeigneter Weise auf das Einspruchsverfahren ibertragen lassen oder im Einspruchsverfahren zu einem
unangemessenen Ergebnis fihren wirden, nicht anzuwenden sind. Diese Auslegung steht eher in Einklang mit der
friiheren Feststellung der Grofl3en Beschwerdekammer unter Nummer 3.2 der Entscheidungsgriinde, wonach der
Verweis in Regel 61a EPU lediglich eine globale Bezugnahme ist und damit "nur Erfordernisse gemeint sein
[kénnen], die von den neuen Unterlagen des geanderten Patents sinnvollerweise noch zu fordern sind"
(Hervorhebung durch die Kammer). Eine Entscheidung der GroRen Beschwerdekammer ist ohnehin nur fur die
Entscheidung der betreffenden Beschwerdekammer tiber die anhéngige Beschwerde bindend (Art. 112 (3) EPU).
Zwar muss eine Kammer, wenn sie von einer Auslegung oder Erlauterung des Ubereinkommens, die in einer
Stellungnahme oder Entscheidung der GroRen Beschwerdekammer enthalten ist, abweichen will, nach

Artikel 16 VOBK die GrofRe Beschwerdekammer befassen; nach Auffassung der Kammer ist dies hier aber nicht
erforderlich, weil die GroRe Beschwerdekammer nicht konkret auf Regel 29 (2) EPU oder ihre Anwendung in einem
Fall wie diesem eingegangen ist. Zudem war die Gro3e Beschwerdekammer nicht mit der geénderten Fassung der
Regel 29 (2) EPU befasst, die erst am 2. Januar 2002 und damit lange nach ihrer Entscheidung in Kraft getreten ist.
Und schlieRlich enthélt die Regel 29 EPU weitere Vorschriften, die im Einspruchsverfahren durchaus anwendbar
sein kdnnen (z. B. die Abséatze 1 und 3 bis 7) und fir die die Aussage der Grolien Kammer gelten kdnnte.

5.11 Beziiglich einer mdglichen Anwendung der Regel 29 (2) EPU im vorliegenden Fall ist die Kammer in
Anlehnung an die Entscheidung G 1/91 der Auffassung, dass hier die Frage zu beantworten ist, ob von den
geanderten Anspriichen - sofern sie tiberhaupt "Unterlagen" im Sinne der Regel 61a EPU darstellen - noch
sinnvollerweise zu fordern ist, dass sie den Erfordernissen der Regel 29 (2) EPU geniigen.

5.12 Dabei ist es zunachst hilfreich, den Zweck der Regel 29 (2) EPU zu betrachten, die Bestandteil der
urspriinglichen Fassung der Ausfiihrungsordnung war. Als diese erstmals in Kraft trat, gab es Regel 61a EPU
natiirlich noch nicht (sie trat erst am 1. Februar 1978 in Kraft; s. ABl. EPA 1978, 12), sodass Regel 29 (2) EPU
zunachst ausdricklich nur fir das Verfahren vor der Patenterteilung und nicht fir das Einspruchsverfahren galt. Aus
den Travaux préparatoires zur Ausfiihrungsordnung geht Folgendes hervor:

i) Urspriinglich waren die heutigen Bestimmungen der Regel 29 (2) EPU als Zusatz zum jetzigen Artikel 82 EPU
angesehen worden, sodass von einer mdglichen Uberlappung mit diesem Artikel und dementsprechend mit dem
Erfordernis der Einheitlichkeit ausgegangen worden war. Dieser Zusammenhang ist nach wie vor an den
einleitenden Worten "Unbeschadet Artikel 82 ..." erkennbar.

ii) Die Regel wurde eingefiihrt, um die Verwendung unabhéngiger Anspriiche ein- und derselben Kategorie zu
beschrénken (s. Protokoll der 4. Sitzung der Regierungskonferenz iber die Einfiihrung eines europaischen
Patenterteilungsverfahrens, Luxemburg, 20. - 28. April 1971).

5.13 Dies deutet darauf hin, dass die urspriingliche Fassung der Regel 29 (2) EPU auf eine empfundene
verfahrenstechnische und praktische Notwendigkeit zurtickgeht, die Zahl unabhangiger Anspriiche zu
beschranken, und nicht auf irgendwelche Uberlegungen zur materiellen Patentfahigkeit der Anspriiche selbst.

5.14 Dieser Zweck der Regel 29 (2) EPU wurde bestétigt, als diese auf Vorschlag des Prasidenten des EPA
(CA/128/01 rev. 2) im Jahr 2002 gedndert wurde. In diesem Vorschlag hei3t es, dass der notwendige
Arbeitsaufwand im Priifungs- und Einspruchsverfahren in hohem Maf3e von der Anzahl der in der Anmeldung oder
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dem Patent enthaltenen unabhéngigen Patentanspriiche abhange. Bei einem erteilten Patent mit einer grof3en Zahl
derartiger Anspriiche sei es fur Dritte und nationale Richter schwierig, den Schutzumfang des Patents zu ermitteln.
Bei den Anmeldungen nehme au3erdem der Anteil der Anmeldungen mit einer unvertretbar hohen Zahl
unabhangiger Anspriiche, die den Anforderungen des EPU an die Abfassung von Anspriichen (Art. 82 und 84 EPU)
nicht entsprachen, standig zu. Der Sachpriifer sei zwar befugt, auf einer Begrenzung der Zahl der unabhangigen
Anspriiche in einer Anmeldung zu bestehen, indem er die Artikel 82 und 84 EPU strikt anwende, miisse aber genau
belegen, dass die Einwande direkt in der zu hohen Zahl unabhéangiger Definitionen des Gegenstands des
Schutzbegehrens begriindet sind. Die Verfahrenseffizienz lieRe sich daher deutlich steigern, wenn der Priifer sich
auf eine Vorschrift berufen kdnnte, die eine eindeutige Begrenzung der Anzahl unabhangiger Patentanspriiche
verlangte. Dazu sollte die vorgeschlagene Anderung der Regel 29 (2) EPU dienen, die vom Verwaltungsrat am
13. Dezember 2001 beschlossen wurde (ABI. EPA 2002, 2 ff.).

5.15 Diese Ausfilhrungen bestatigen, dass Regel 29 (2) EPU eine bloRe Ordnungsvorschrift ist, durch die
sichergestellt werden soll, dass gegen die Artikel 82 und 84 EPU verstoRende Anmeldungen mit méglichst
geringem Verfahrensaufwand zuriickgewiesen werden kénnen. Die Verfasser der geédnderten Regel waren offenbar
nicht der Ansicht, dass diese Regel im Einspruchsverfahren irgendeine Bedeutung haben kdnnte.

5.16 Beziiglich der Frage, ob Regel 29 (2) EPU im Einspruchsverfahren tatséchlich eine Bedeutung hat, vertritt die
Kammer zum einen die Auffassung, dass diese Regel - zumindest in ihrer gednderten Fassung - nicht durchgangig
fur alle Anderungen im Einspruchsverfahren gelten kann. Ansonsten wére namlich jede Anderung unzuléssig, durch
die nicht einheitliche Anspriiche eingefiihrt werden, was im Einspruchsverfahren nicht nur zulassig ist, sondern auch
absolut zweckmaRig sein kann, weil der Patentinhaber die Anmeldung nicht mehr teilen kann (vgl. G 1/91 und Nr.
5.8 oben). So wiirde der Schluss, dass Regel 29 (2) EPU im Einspruchsverfahren ausnahmslos anzuwenden ist,
G 1/91 wirklich aufweichen. Dies wird deutlich, wenn man sich die Sachlage vergegenwartigt, falls die geénderte
Fassung der Regel 29 (2) EPU tatsachlich auf das Einspruchsverfahren anzuwenden ware. Im Falle eines
Vorrichtungsanspruchs, mit dem die Kammer im vorliegenden Fall befasst ist, wiirde Regel 29 (2) EPU keine
Anderung zulassen, durch die zwei neue unabhéngige Vorrichtungsanspriiche eingefiihrt werden, es sei denn,
diese betrafen i) mehrere miteinander in Beziehung stehende Erzeugnisse oder ii) Alternatividsungen fur eine
bestimmte Aufgabe, die nicht zweckmaRigerweise in einem einzigen Anspruch wiedergegeben werden kénnen. Im
Falle einer nicht einheitlichen Anderung, d. h. einer Anderung, durch die mehr als eine Erfindung oder eine Gruppe
von Erfindungen neu beansprucht wird, die untereinander nicht in der Weise verbunden sind, dass sie eine einzige
allgemeine erfinderische Idee verwirklichen (Art. 82 EPU), liegt aber auf der Hand, dass diese Anspriiche nicht
zwangslaufig i) mehrere miteinander in Beziehung stehende Erzeugnisse oder ii) Alternatividsungen fir eine
bestimmte Aufgabe betreffen, die zweckmafigerweise in einem einzigen Anspruch wiedergegeben werden. Daraus
folgt, dass Regel 29 (2) EPU in ihrer geanderten Fassung, wére sie im Einspruchsverfahren anzuwenden,
zumindest einigen, wenn nicht den meisten Anderungen entgegenstehen wiirde, durch die nicht einheitliche
Anspriiche eingefiihrt werden.

5.17 Die Sachlage beziiglich der Einfiihrung nicht einheitlicher Anspriiche im Rahmen der urspriinglichen Fassung
der Regel 29 (2) EPU ist nicht eindeutig. Ware diese Fassung im Einspruchsverfahren anzuwenden, so wiirde sie
lediglich Anderungen verhindern, durch die zwei unabhéngige Anspriiche derselben Kategorie in Fallen neu
eingefligt werden, in denen es in Anbetracht des Gegenstands der gednderten Anspriiche zweckm&Rig ware,
diesen Gegenstand durch einen einzigen Anspruch statt durch zwei abzudecken. Im Falle der Aufnahme nicht
einheitlicher Anspriiche, die eine notwendige und zweckméaRige Anderung als Reaktion auf einen Einspruchsgrund
darstellt, wére es offenbar nie zweckmaRig, diesen Gegenstand durch einen einzigen Anspruch abzudecken. Somit
wiirde die urspriingliche Fassung der Regel 29 (2) EPU einer solchen Anderung nicht entgegenstehen.

5.18 Es gibt noch weitere Umsténde, unter denen nach Auffassung der Kammer von den geanderten Anspriichen
nicht sinnvollerweise gefordert werden kann, dass sie die Erfordernisse der Regel 29 (2) EPU erfiillen; ein Beispiel
dafir ist der vorliegende Fall. Unabhéngig davon, ob hier die ge&nderten Anspriiche geméafR dem Hauptantrag
uneinheitlich im Sinne des Artikels 82 EPU sind oder nicht, sind sie doch eine notwendige und zweckmaRige
Reaktion zur Vermeidung eines Widerrufs des Patents, wie dies von der Kammer bereits bei der Erdrterung der
Regel 57a EPU entschieden wurde. Da die Patentinhaberin keine Teilanmeldung mehr einreichen kann, kann nach
Uberzeugung der Kammer von diesen Anspriichen nicht sinnvollerweise gefordert werden, dass sie der bloRen
Ordnungsvorschrift der Regel 29 (2) EPU in ihrer geénderten Fassung geniigen, wodurch die Patentinhaberin
gezwungen wére, potenziell giiltige Anspriiche aufzugeben. Die urspriingliche Fassung der Regel 29 (2) EPU
wiirde, wie bereits angefiihrt, im vorliegenden Fall einer Anderung auch nicht entgegenstehen.
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5.19 Neben diesen beiden Arten von Fallen sind nach Ansicht der Kammer derzeit keine weiteren Umsténde im
Einspruchsverfahren denkbar, unter denen Regel 29 (2) EPU - egal in welcher Fassung - anwendbar wére. Wenn
eine Anderung der Anspriiche angesichts der Einspruchsgriinde namlich fiir notwendig und zweckmaRig befunden
wurde, ware es nach Auffassung der Kammer wirklich unsinnig, das zusatzliche Erfordernis aufzustellen, dass die
Anderung der bloRen Ordnungsvorschrift der Regel 29 (2) EPU geniigen muss. Auch gibt es keinen Grund,

Regel 29 (2) als zusatzliche Begrenzung der Regel 57a EPU zu verstehen. Somit sind die Erfordernisse des
Artikels 82 EPU, zu deren Durchsetzung Regel 29 (2) EPU teilweise beitragen sollte, im Einspruchsverfahren
irrelevant. Was Artikel 84 EPU anbelangt, so wiirde die Anderung, wenn sie nicht klar und/oder knapp ist, ohnehin
zuriickgewiesen, weil sie gegen diesen Artikel verstof3t (s. G 1/91, Nr. 5.2 der Entscheidungsgriinde). Anders als bei
einer geanderten Anmeldung eriibrigt sich in diesem Fall der Riickgriff auf Regel 29 (2) EPU aus Griinden der
Verfahrensékonomie, weil die Anderung ja bereits fur notwendig und zweckmé&Rig befunden wurde. Auch hier ist es
unwahrscheinlich, dass eine Anderung, mit der eine groRRe Zahl unabhangiger Anspriiche eingefiigt wird, fur
notwendig und zweckmaRig in Bezug auf einen Einspruchsgrund befunden wirde (s. T 937/00), wenngleich dies
stets anhand der jeweiligen Umsténde des Einzelfalls zu entscheiden ist.

5.20 Zusammenfassend ist zur vorliegenden Sache zu sagen, dass die Kammer bereits entschieden hat, dass die
geanderten Anspriiche gemaR dem Hauptantrag den Erfordernissen der Regel 57a EPU geniigen: Sie sind eine
notwendige und zweckmaRige Reaktion auf einen Einspruchsgrund. Nicht zuletzt, weil die Patentinhaberin keine
Teilanmeldung mehr einreichen kann, wére es nicht sinnvoll zu fordern, dass diese Anspriiche den Bestimmungen
der Regel 29 (2) EPU - zumindest in ihrer geanderten Fassung - geniigen miissen und dass die Patentinhaberin
potenziell gliltige Anspriiche aufgibt. Zudem sind die Anderungen klar und knapp gehalten, sodass sie die
Erfordernisse des Artikels 84 EPU erfiillen, und sind in jedem Fall von den erteilten Anspriichen abgeleitet. Daraus
folgt, dass Regel 29 (2) EPU in Bezug auf die Anderungen nicht anzuwenden ist.

6. Anderungen der Beschreibung

6.1 Da in die geénderte Beschreibung eine Offenbarung aus D1 aufgenommen wurde, wird, wie in

Regel 27 (1) b) EPU gefordert, der bisherige Stand der Technik angegeben, soweit er fiir das Verstandnis der
Erfindung nitzlich ist. Aufgrund der Vielzahl ahnlicher Merkmale in den Anspriichen 1 und 8 sind die Erfordernisse
der Regel 27 (1) b) EPU durch die Bezugnahme auf D1 auch im Hinblick auf die Erfindung nach Anspruch 8 erfiillt.

6.2 Hinsichtlich des Einwands der Einsprechenden nach Regel 27 (1) ¢) EPU, die Erfindung sei in der geanderten
Beschreibung nicht so dargestellt, dass die technische Aufgabe verstanden werden kénne, ist die Kammer der
Auffassung, dass der Fachmann den Absétzen [0020], [0031] und [0032] in Verbindung mit der Beschreibung der
betreffenden Merkmale in D1 entnehmen kann, dass die von der Erfindung nach Anspruch 1 geldste Aufgabe die
VergroRerung des Arbeitsbereichs des Schweil3kopfes ist. Als von der Erfindung nach Anspruch 8 geldste
technische Aufgabe ergibt sich fiir den Fachmann aus den Abséatzen [0018], [0024] und [0025] in Verbindung mit der
Offenbarung von D1 in eine héhere Prazision beim Schweil3en. Somit sind die Erfordernisse der Regel

27 (1) c) EPU nach Auffassung der Kammer erfiillt.

6.3 Zum Einwand der Einsprechenden I, von der Patentinhaberin in der mindlichen Verhandlung (angeblich)
getatigte AuRerungen seien nicht in die Beschreibung aufgenommen worden, ist anzumerken, dass das EPU keine
Vorschrift enthélt, die dies verlangt, und die Einsprechende Il auch keine entsprechende Vorschrift angefuhrt hat.
Die Aufnahme solcher AuRRerungen in die Beschreibung ist daher nicht erforderlich.

7. Zuruckverweisung

7.1 Der Hintergrund zu dieser Frage wurde bereits kurz erlautert. Anspruch 8 des der Kammer vorliegenden
Hauptantrags, der fur diese Entscheidung als mit dem Hauptantrag vor der Einspruchsabteilung identisch
angesehen werden kann, entspricht Anspruch 7 der erteilten Fassung. In ihren Einspruchsschriften hatten die
Einsprechenden jeweils als Einspruchsgrund angefuhrt, dass Anspruch 7 nicht erfinderisch sei. Nachdem die
Patentinhaberin am 4. September 2003 beantragt hatte, das Patent in geanderter Fassung aufrechtzuerhalten,
reichten die Einsprechenden I, Il und 1l am 4. Dezember 2003, 20. Januar 2004 bzw. 30. Januar 2004 weitere
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schriftliche Vorbringen ein, in denen sie sachliche Einwande gegen den neuen Anspruch 8 erhoben. Auf diese
sachlichen Einwande gegen den Hauptantrag der Patentinhaberin ist die Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung
nicht eingegangen, weil sie den Hauptantrag nach den Regeln 57a und 29 (2) EPU zuriickwies. Der zweite
Hilfsantrag der Patentinhaberin, dem stattgegeben wurde, umfasste keinen Anspruch, der dem Anspruch 8 des
Hauptantrags entsprach. In ihrer Beschwerdeschrift und auch in ihrer Beschwerdebegriindung beantragte die
Patentinhaberin als Hauptantrag, dass die angefochtene Entscheidung aufgehoben und das Patent auf der
Grundlage der Anspriiche des im Einspruchsverfahren gestellten Hauptantrags in geanderter Form
aufrechterhalten werden solle.

7.2 Die Einsprechenden | und Il reichten am 14. Juni bzw. 12. Oktober 2005 Erwiderungen ein, in denen sie die
Zurlckweisung des Hauptantrags der Patentinhaberin aus denselben Griinden beantragten, auf die auch die
Einspruchsabteilung ihre Entscheidung gestitzt habe, namlich weil die unabhéngigen Anspriiche 1 und 8 nicht den
Regeln 57a und 29 (2) EPU geniigten. Die Einsprechende | verwies lediglich auf die Entscheidungsbegriindung der
Einspruchsabteilung; die Einsprechende Il legte darlber hinaus ihre eigene detaillierte Argumentation in
Erwiderung auf das Vorbringen der Patentinhaberin zu diesen Punkten vor. Die Einsprechende Il reichte keine
Erwiderung auf die Beschwerde der Patentinhaberin ein.

7.3 Die Kammer hatte in ihrer nach der Ladung zur miindlichen Verhandlung versandten Mitteilung an die
Beteiligten vom 13. Mé&rz 2007 angedeutet, dass im Falle einer Aufhebung der angefochtenen Entscheidung tiber
eine Zuruckverweisung der Sache an die Einspruchsabteilung nachgedacht werden misse, weil Anspruch 8 nicht
geprift worden sei. Sie forderte die Beteiligten auf, sich zu dieser Frage zu auf3ern. Die Einsprechende | nahm am
25. Mai 2007 Stellung; sie befasste sich unter anderem mit den von der Kammer in Zusammenhang mit

Regel 29 (2) EPU angesprochenen Punkten und beantragte schlieRlich die Zuriickverweisung, sollte sich die
Kammer ihrer Argumentation nicht anschlieen kénnen und den Anspruch 1 des Hauptantrags fiir neu und
erfinderisch befinden. Die Einsprechende Il reichte am 25. Mai 2007 eine Stellungnahme ein, in der sie Argumente
gegen die materielle Gultigkeit des Anspruchs 8 vorbrachte und daher die Zuriickverweisung der Sache beantragte.
Die Einsprechende 11l nahm nicht Stellung und beantragte auch in der miindlichen Verhandlung nicht die
Zuruckverweisung. Die Patentinhaberin beantragte in ihrer Stellungnahme vom 25. Mai 2007 unter anderem die
Zurlickverweisung der Sache an die Einspruchsabteilung zur Prifung der Patentierbarkeit des Anspruchs 8, falls
der Hauptantrag formell zulassig sein sollte und Anspruch 1 bzw. sein Gegenstand fiir neu und erfinderisch
befunden werden sollte. In der miindlichen Verhandlung nahm sie diesen Antrag implizit zuriick.

7.4 Die Kammer akzeptiert das von der Patentinhaberin in der miindlichen Verhandlung vorgetragene Argument,
dass sie die Sache unter diesen Umsténden nicht im Rahmen ihres Ermessens zurlickverweisen sollte. Nach
Artikel 10a (1) VOBK ist das Beschwerdeverfahren unter anderem auf a) die Beschwerdebegriindung, b) etwaige
schriftliche Erwiderungen des bzw. der anderen Beteiligten (die innerhalb von vier Monaten nach Zustellung der
Beschwerdebegriindung einzureichen sind) und c) Mitteilungen der Kammer und Antworten hierauf zu stiitzen.
Ferner missen die Beschwerdebegriindung bzw. die Erwiderung nach Artikel 10a (2) VOBK den vollstandigen
Sachvortrag eines Beteiligten enthalten. Darin ist deutlich und knapp anzugeben, aus welchen Griinden der
Beteiligte beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben, abzuandern bzw. zu bestatigen. Des Weiteren
sind ausdriicklich und spezifisch alle angezogenen Tatsachen, Argumente und Beweismittel anzuftihren. Diese
Tatsachen und Antrage muss die Kammer bei ihrer Entscheidung tber die Beschwerde beriicksichtigen

(Art. 10a (4) VOBK). Auf begriindeten Antrag kdnnen die Fristen ausnahmsweise nach dem Ermessen der Kammer
verlangert werden (Art. 10a (5) VOBK). Wie nachstehend néher erlautert, steht es auch im Ermessen der Kammer,
Anderungen des Vorbringens eines Beteiligten zuzulassen und zu beriicksichtigen. Diese Vorschriften sind fiir die
Beschwerdekammern verbindlich, soweit sie nicht zu einem mit dem Geist und Ziel des Ubereinkommens
unvereinbaren Ergebnis fuhren (Art. 18 VOBK).

7.5 Die Entscheidung im maf3gebenden Teil dieses Beschwerdeverfahrens (d. h. Gber die Beschwerde der
Patentinhaberin gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, ihren Hauptantrag zuriickzuweisen) ist daher auf
die Beschwerdebegriindung der Patentinhaberin und die innerhalb von vier Monaten nach deren Zustellung
eingegangenen Erwiderungen der Einsprechenden zu stitzen. Die Einsprechenden | und Il stellten in ihren
Erwiderungen jeweils klar, dass sie der Beschwerde der Patentinhaberin entgegentreten und die Aufrechterhaltung
dieses Teils der Entscheidung beantragen. Zur Stiitzung ihrer Antrage fihrten sie an, dass die Argumentation der
Einspruchsabteilung beziiglich der Regeln 57a und 29 (2) EPU richtig gewesen sei. Diese Auffassung begriindeten
sie mehr oder weniger ausfiihrlich. Keine der beiden Einsprechenden machte als Grund fiir eine Aufrechterhaltung
der Entscheidung geltend, dass Anspruch 8 nicht erfinderisch sei; auch wurden keine Tatsachen, Argumente oder
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Beweismittel angefiihrt, die ein solches Vorbringen gestiitzt hatten. Keine der Einsprechenden beantragte die
Zurickverweisung der Sache.

7.6 In ihrem Schreiben vom 25. Mai 2007 brachte die Einsprechende Il zum ersten Mal im Beschwerdeverfahren
Tatsachen und Argumente gegen die materielle Giiltigkeit des Anspruchs 8 vor, die sich im Wesentlichen mit ihrem
Vorbringen in der Einspruchsbegriindung und den darauffolgenden schriftlichen Vorbringen deckten, und
beantragte wie die Einsprechende | die Zuriickverweisung der Sache. In der mindlichen Verhandlung beantragten
die Einsprechenden | und Il dann die Anderung ihrer Sachvortrage, in die diese Tatsachen und Argumente zur
Untermauerung ihres Antrags auf Zurlickverweisung aufgenommen werden sollten.

7.7 Eine Beschwerdekammer kann nach eigenem Ermessen Anderungen des Vorbringens eines Beteiligten
zulassen, nachdem dieser seine Beschwerdebegriindung oder Erwiderung eingereicht hat; bei der Austibung
dieses Ermessens muss sie unter anderem die Komplexitét des neuen Vorbringens, den Stand des Verfahrens und
die gebotene Verfahrensékonomie beriicksichtigen (Art. 10b (1) VOBK). Derartige Anderungen sind nicht
zuzulassen, wenn sie nach Anberaumung der miindlichen Verhandlung vorgenommen werden sollen und Fragen
aufwerfen, deren Behandlung der Kammer oder dem bzw. den anderen Beteiligten (hier insbesondere der
Patentinhaberin) ohne Verlegung der miindlichen Verhandlung nicht zuzumuten ist (Art. 10b (3) VOBK).

7.8 Die Antrage der Einsprechenden | und Il, im Wege von Anderungen noch Tatsachen und Argumente in ihre
Vorbringen aufzunehmen, wurden nicht nur nach Anberaumung der mindlichen Verhandlung, sondern in der
mindlichen Verhandlung selbst gestellt, d. h. zum spéatestmdglichen Zeitpunkt. In gewisser Hinsicht waren die
Tatsachen und Argumente natiirlich nicht voéllig neu, weil sie - wie oben ausgefiihrt - teilweise bereits im
Einspruchsverfahren vorgebracht worden waren. Auch hatte die Einsprechende Il sie in ihrem Schreiben vom
25. Mai 2007 geltend gemacht, d. h. funf Wochen vor der miindlichen Verhandlung. Ausldser daflr war jedoch
einzig und allein die Aufforderung der Kammer an die Beteiligten gewesen, sich zur Frage einer moglichen
Zuriickverweisung zu &uf3ern. Die Kammer hatte die Beteiligten nicht aufgefordert, ihr Vorbringen im
Beschwerdeverfahren zu dndern oder neue Tatsachen und Argumente zur materiellen Gltigkeit der Anspriiche
einzureichen.

7.9 Beziiglich dieser Anderungen und der oben angefiihrten Bestimmungen der Verfahrensordnung der
Beschwerdekammern stellt die Kammer Folgendes fest:

i) Artikel 10b (1) VOBK: a) Der neue Gegenstand, der eingefuihrt werden soll, d. h. die Begruindung des Angriffs auf
Anspruch 8, ist recht komplex oder zumindest nicht unkompliziert, b) die Anderung wurde im spatestmdglichen
Verfahrensstadium beantragt, und c) das Gebot der Verfahrensékonomie legt eine Zuriickweisung der Anderung
nahe.

i) Artikel 10b (3) VOBK: Die Anderung wirft recht komplexe Fragen auf, sodass nach Uberzeugung der Kammer
nicht vernlinftigerweise erwartet werden konnte, dass die Patentinhaberin oder die Kammer sie in einem so spaten
Verfahrensstadium noch berticksichtigen wirden.

7.10 Nach Auffassung der Kammer gingen die Einsprechenden Il und 11l zu Unrecht davon aus, dass sie in ihren
Erwiderungen auf die Beschwerdebegrindung der Patentinhaberin keine begriindeten Einwénde gegen den
Anspruch 8 des Hauptantrags vorbringen missten, weil auf dessen materielle Giltigkeit in der angefochtenen
Entscheidung nicht eingegangen worden war. Aufgabe einer Beschwerdekammer ist es nicht, die angefochtene
Entscheidung in ihrer Gesamtheit zu priifen, um ber ihre Richtigkeit befinden zu kdnnen. Vielmehr wird der Umfang
des Beschwerdeverfahrens durch die zulassigen Antréage der Beteiligten bestimmt (s. beispielsweise G 9/92,

ABI. EPA 1994, 875), die entsprechend der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern zu begrinden sind. Im
vorliegenden Fall miissen die Beschwerdegegner demnach ihren vollstandigen Sachvortrag vorbringen, warum die
Antrage der Beschwerdeftuihrerin zuriickgewiesen und die Entscheidung bestatigt werden sollte

(Art. 10a (2) VOBK); dazu gehdren auch etwaige zuséatzliche Griinde neben den von der Einspruchsabteilung
angezogenen Grinden.
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7.11 Die Einsprechende Il ging ebenfalls zu Unrecht davon aus, dass sie den Anspruch 8 in ihrer
Beschwerdebegriindung vom 13. Mai 2005 hinreichend angegriffen habe. Erstens hatte sie diesen Angriff nAmlich
nicht im Zusammenhang mit der Beschwerde der Patentinhaberin, sondern im Zusammenhang mit ihrer eigenen
Beschwerde vorgebracht. Zweitens handelte es sich dabei um eine ganz allgemeine Erklarung zu allen vor der
Einspruchsabteilung vorgetragenen Sachverhalten. Nach der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern sollen
die Beteiligten aber, ausdrucklich und spezifisch alle angezogenen Tatsachen, Argumente und Beweismittel
anfiihren (s. Art. 10a (2), Hervorhebung durch die Kammer).

7.12 Auch die Einsprechende Il war mit ihrer Ansicht im Irrtum, die Patentinhaberin misse begriinden, warum
Anspruch 8 neu und erfinderisch sei, und die Einsprechenden mussten nichts dazu vortragen. Die Einsprechenden
héatten aber sehr wohl Griinde vorbringen missen, warum der Anspruch nicht gewéhrbar sei.

7.13 Angesichts dieser Umstande entscheidet die Kammer daher in Ausiibung ihres Ermessens, diese Anderungen
der Sachvortrage der Einsprechenden | und Il nicht zuzulassen.

7.14 Dieser Fall sollte Verfahrensbeteiligten und ihren Vertretern als Hinweis dienen, dass es wichtig ist, der
Verfahrensordnung der Beschwerdekammern genaue Beachtung zu schenken, und dass es notwendig ist, alle
Argumente gemaf Artikel 10a VOBK in der schriftlichen Phase des Beschwerdeverfahrens vorzubringen. Unter
Nummer 2 der vom Amt herausgegebenen Hinweise fiir die Parteien und ihre Vertreter im Beschwerdeverfahren
(ABI. EPA 2003, 419) wird noch einmal betont, was schon aus der Verfahrensordnung selbst hervorgeht, néamlich
dass die Beteiligten ihr Vorbringen schriftlich ausarbeiten und es nicht erst bei einer etwaigen miindlichen
Verhandlung vortragen sollten.

7.15 Ungeachtet dieser Schlussfolgerung erkennt die Kammer erstens an, dass sie nach Artikel 114 (1) EPU von
Amts wegen verpflichtet ist, gednderte Anspriiche zu prufen; diese Verpflichtung ist allerdings auf offenkundige
VerstoRe gegen das EPU, wie z. B. mangelnde Klarheit und/oder Knappheit, begrenzt. So hat sie im vorliegenden
Fall von sich aus die Form der unabhéngigen Anspriiche 1 und 8 und einen davon abh&ngigen Anspruch
beanstandet. Daraufhin reichte die Patentinhaberin einen gednderten Anspruchssatz ein, in dem die Anspriiche 1
und 8 in eine vorschriftsmagige einteilige Fassung gebracht waren und der abhangige Anspruch gestrichen war.
Weitere Vorbehalte gegen den Anspruch 8 ergaben sich bei der Priifung jedoch nicht. Zum Argument der
Einsprechenden Il, die neuen Anspriiche und insbesondere Anspruch 8 seien nicht gemaR Artikel 84 EPU durch
die Beschreibung gestuitzt, ist zu sagen, dass der Gegenstand des Anspruchs 8 derselbe wie der des Anspruchs 7
der erteilten Fassung ist, sodass kein solcher offenkundiger Versto? gegen das EPU vorliegt.

7.16 Zweitens ist sich die Kammer bewusst, dass sie die Sache nach wie vor gemaf Artikel 111 (1) EPU von Amts
wegen zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zuriickverweisen kann. In Anwendung der in

T 1002/92 (ABI. EPA 1995, 605) unter Nummer 3.4 der Entscheidungsgriinde aufgestellten Grundsatze halt die
Kammer dies jedoch in einem Fall wie dem vorliegenden nur dann fur angebracht, wenn ihr zumindest Hinweise
darauf vorliegen, dass einer oder mehrere der im Beschwerdeverfahren angegriffenen Anspriiche offenkundig
héchstwahrscheinlich ungiltig sind. Im vorliegenden Fall liegen im Beschwerdeverfahren aber keine Belege vor, die
die Kammer zu einer solchen Schlussfolgerung veranlasst haben.

7.17 Die Einsprechende Il nahm zu Unrecht an, dass die Kammer den Anspruch implizit fur gewéhrbar befinde,
wenn sie ihn nicht prufe, und dass die Kammer verpflichtet sei, die erstinstanzliche Entscheidung zu uberprifen.
Auch fihrte die Einsprechende Il keine Argumente zur Stlitzung eines derart weitgehenden Vorbringens an. Wie
bereits aufgezeigt (s. Nr. 7.10), ist es die Pflicht der Kammer, auf der Grundlage der zuldssigen Antrage der
Beteiligten und der von allen Beteiligten in Einklang mit der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern
vorgebrachten Sachvortrage Uiber die Beschwerde zu entscheiden. Das Beschwerdeverfahren ist ein
verwaltungsgerichtliches Verfahren, fir das der Antragsgrundsatz gilt (s. G 9/92 und G 4/93, beide ABI. EPA 1994,
875). Die darliber hinausgehenden Pflichten der Beschwerdekammer sind - wie vorstehend unter Nummer 7.15
dargelegt - begrenzt.

7.18 Daher weist die Kammer die Antrage der Einsprechenden | und Il auf Zurlickverweisung an die
Einspruchsabteilung zuriick.
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8. In der miindlichen Verhandlung eingereichte Antrage der Einsprechenden Il und llI

8.1 Wie bereits unter den Nummern X und XI angefihrt, reichten die Einsprechenden Il und 11l wéhrend der
mindlichen Verhandlung noch verschiedene Zusatzantrage ein.

8.2 Einsprechende II: Die Kammer versteht diesen Antrag (s. Nr. X) so, dass die angebliche Erklarung des
Vertreters der Patentinhaberin, wonach sich Anspruch 1 des beschrankten Patents nicht auf die Anordnung der
Abtastkdpfe an einem Roboter beziehe, in die Niederschrift iiber die miindliche Verhandlung vom 28. Juni 2007
aufgenommen werden soll.

8.3 In Regel 76 (1) EPU heiRt es wie folgt: "Uber eine mindliche Verhandlung ... wird eine Niederschrift
aufgenommen, die den wesentlichen Gang der miindlichen Verhandlung ... [und] die rechtserheblichen
Erklarungen der Beteiligten ... enthalten soll" (Hervorhebung durch die Kammer). Regel 76 EPU gehért zum
Siebenten Teil der Ausfiihrungsordnung zum EPU, und dieser Siebente Teil enthélt gemeinsame Vorschriften zum
Verfahren vor dem EPA. Somit gilt diese Regel fur mindliche Verhandlungen vor den Beschwerdekammern wie
auch vor den Prifungs- und Einspruchsabteilungen.

8.4 Diese Regel schreibt nicht vor, dass der vollstadndige Sachvortrag der Beteiligten in der Niederschrift
wiedergegeben wird. Es ist dem Ermessen des Berichterstatters anheimgestellt, was "wesentlich" oder
"rechtserheblich" ist, und dies sowohl im Priifungs- und Einspruchsverfahren als auch im Beschwerdeverfahren

(s. T 212/97, nicht im ABI. EPA veréffentlicht, Nr. 2.2 der Entscheidungsgriinde unter Hinweis auf die
Prufungsrichtlinien, E-lll, 10, bzw. T 966/99, nicht im ABI. EPA verdffentlicht, Nr. 7.2.2 der Entscheidungsgrinde).
Allerdings unterscheidet sich die Praxis der Prifungs- und Einspruchsabteilungen von der Praxis der
Beschwerdekammern: Die Niederschriften tiber die miindlichen Verhandlungen vor den Priifungs- und
Einspruchsabteilungen enthalten in der Regel eine Zusammenfassung des Vorbringens der Beteiligten (deren
Richtigkeit angefochten werden kann - s. T 212/97, Nr. 2.2 der Entscheidungsgriinde), die Niederschriften tber die
Verhandlungen vor den Beschwerdekammern aber nicht. Hauptgrund hierfir ist, dass die Entscheidungen der
Beschwerdekammern in sich geschlossen sein sollen, damit die Beteiligten und die Offentlichkeit sie verstehen
kénnen, ohne weitere Schriftstiicke zuziehen zu miissen. Daher enthalten die Entscheidungen eine
Zusammenfassung aller Vorbringen der Beteiligten in der schriftlichen Verfahrensphase wie auch in der miindlichen
Verhandlung selbst. Entscheidungen der Priifungs- und Einspruchsabteilungen dagegen enthalten oft
Bezugnahmen auf die Niederschrift oder auf andere in der Akte enthaltene Schriftstiicke, die eingesehen werden
mussen, um die Entscheidung vollstédndig zu verstehen.

8.5 Was in Bezug auf die Niederschrift Uber eine mundliche Verhandlung vor einer Beschwerdekammer zum
"wesentlichen Gang der mindlichen Verhandlung" oder zu den "rechtserheblichen Erklarungen der Beteiligten"
gehdrt, hangt davon ab, worliber die Kammer zu befinden hat (T 966/99, Nr. 7.2.2 der Entscheidungsgriinde).
Dabher ist es géangige Praxis der Beschwerdekammern, in der Niederschrift zun&chst die formellen schriftlichen
Antrage der Beteiligten festzuhalten, zu denen am Ende der Verhandlung eine formelle Entscheidung der Kammer
ergehen soll (T 459/01, nicht im ABI. EPA veroffentlicht, Nr. 6.3 der Entscheidungsgriinde). Dazu gehdren in der
Regel Antrage auf Zurtickweisung der Beschwerde, Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, Widerruf oder
Beschrénkung des Patents, andere Verfahrensantrage - z. B. auf Zurlickverweisung der Sache - oder Antrage
bezuglich der Beschwerdegebihren oder Verfahrenskosten. Auch andere Akten von Antragen sind moglich. Aus
diesem Grund wurden die in der mindlichen Verhandlung eingereichten schriftlichen Antréage der Einsprechenden
Il und 11l im vorliegenden Fall in die Niederschrift aufgenommen.

8.6 Daruber hinaus kann ein Verfahrensbeteiligter eine spezielle Erklarung abgeben, der Einfluss auf die Definition
des Erfindungsgegenstands hat, so z. B. eine Verzichtserklarung. Wenn eine solche Erklarung fir die zu treffende
Entscheidung relevant ist, sollte sie in die Niederschrift aufgenommen werden (s. T 212/97 und T 928/98, nicht im
ABI. EPA verdéffentlicht).

8.7 Da die Argumente zur Patentierbarkeit hingegen aus den in der schriftlichen Entscheidung wiedergegebenen
Tatsachen und Sachvortrdgen hervorgehen durften, brauchen sie in der Niederschrift nicht aufgefuhrt zu werden.
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Diese Sachverhalte sind zwar fir die Entscheidung relevant, missen aber in der Niederschrift nicht wiederholt
werden.

8.8 Zudem ist es nicht Zweck der Niederschrift, in der mundlichen Verhandlung abgegebene Erkléarungen oder
Einlassungen wiederzugeben, die einem Beteiligten fur ein etwaiges spateres Verfahren vor einem nationalen
Gericht von Nutzen erscheinen, so z. B. fur eine Verletzungsklage, bei der der Schutzbereich des Streitpatents zu
klaren ist. Derartige Erklarungen sind nicht im Sinne der Regel 76 (1) EPU "wesentlich” fur die Entscheidung, die die
Kammer zu treffen hat, und diese Fragen fallen in die ausschlie3liche Zustéandigkeit nationaler Gerichte

(s. T 928/98, nicht im ABI. EPA veroffentlicht, Nr. 5.3 der Entscheidungsgriinde).

8.9 Zum Antrag der Einsprechenden Il, der Vortrag des Vertreters der Patentinhaberin zur Bedeutung des
Anspruchs 1 gehdre zu deren Vorbringen tber die Patentierbarkeit der beanspruchten Erfindung, die in dieser
Entscheidung behandelt worden seien, ist Folgendes zu sagen: Dieser Vortrag betraf nicht den Verzicht auf einen
Gegenstand des Patents und hatte auch keinen sonstigen Einfluss auf die Definition des Gegenstands des Patents
fur die Zwecke der Frage, Uber die die Kammer im vorliegenden Fall zu befinden hat. Damit gehért er nicht zum
eigentlichen Gegenstand der Niederschrift. Der Antrag wird daher abgelehnt.

8.10 Einsprechende Ill: Die Kammer versteht den ersten Zusatzantrag der Einsprechenden 111 (s. Nr. XI) so, dass in
die neu anzupassende Beschreibung (s. Nr. 6) eine Angabe der zu I6senden Aufgabe aufgenommen und in die
Wairdigung des bisherigen Stands der Technik ein Verweis auf "John Macken, Optical Engineering, Inc. Remote
Laser Welding" aufgenommen und dartber hinaus erklart werden soll, dass die beanspruchte Vorrichtung nicht fir
die Verwendung in Verbindung mit Robotern bestimmt und dafiir auch nicht geeignet ist. Argumente, ob die
Beschreibung in geeigneter Weise an die geéanderten Anspriiche angepasst wurde, sind wahrend der mindlichen
Verhandlung vorzubringen. Die Beteiligten haben entsprechende Vorbringen vorgetragen, die von der Kammer
auch zur Kenntnis genommen und in der vorliegenden Entscheidung beriicksichtigt wurden. Auch diese missen
aber nicht in die Niederschrift aufgenommen werden. Der Antrag wird daher abgelehnt.

8.11 Den zweiten Zusatzantrag der Einsprechenden llI (s. Nr. XI) versteht die Kammer so, dass in die Niederschrift
das Vorbringen des Vertreters der Patentinhaberin aufgenommen werden soll, wonach sich der derzeitige
Anspruch 1 (d. h. Anspruch 1 des Hauptantrags) nicht auf Drehbewegungen bei Robotern beziehe. Die
Ausfiihrungen der Kammer zum Zusatzantrag der Einsprechenden Il treffen entsprechend auch auf diesen Antrag
zu. Der Antrag wird abgelehnt.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die in der mindlichen Verhandlung eingereichten schriftlichen Antrége der Einsprechenden 1l und Il werden
zuriickgewiesen.

3. Die Sache wird an die Einspruchsabteilung mit der Anordnung zuriickverwiesen, das Patent auf der Grundlage
folgender Unterlagen aufrechtzuerhalten:

a) der Beschreibung mit den Spalten 1 bis 4 in der wahrend der miindlichen Verhandlung eingereichten Fassung
sowie den Spalten 5, 6 und 7 in der erteilten Fassung,

b) der Anspriiche 1 bis 13 in der wahrend der miindlichen Verhandlung eingereichten Fassung und
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c¢) der Zeichnungen 1 bis 3 in der erteilten Fassung.



