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Sachverhalt und Antréage
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D e Beschwerde richtet sich gegen die am 27. Mai 2002
zur Post gegebene Ent schei dung der Ei nspruchsabteil ung,
das europdi sche Patent 0 892 883 zu wi derrufen. Das
Patent unfallt 10 Patentanspriche mt ei nem unabhangi gen
Anspruch 1 und neun abhangi gen Ansprichen 2 bis 10. D e
hi er rel evanten Anspriche 1 und 2 haben den fol genden
Wortl aut:

"1. Bohrvorrichtung (1) far Turen, Kl appen oder Deckel
oder dgl., an denen Scharni ere angebracht werden, die
mt einem Zentral stick und mt zwei zur Aufnahne von
Scharni er-Befestigungsmttel bestimten, durchbohrten
Bef esti gungsl appen versehen sind, wobei die
Bohrvorrichtung (1) zur Einbringung einer
Zentral bohrung fir das Zentral stick des Scharniers
ei ne zentral e Wer kzeug- Fuhrungsbuchse (11) aufwei st,
die in eine Aufsetzplatte (3) eingelassen ist, und
zur Herstellung von zwei, die Befestigungsmttel fur
das Scharni er auf nehnenden Ei nschraubl 6chern zu
bei den Seiten der zentral en Werkzeug- Fiihr ungsbuchse
(11) je eine Werkzeugfuhrung (18) eingerichtet ist
und di e bei den Wer kzeugf ihrungen (18) auf der
Auf setzplatte (3) fixierbar sind.

2. Bohrvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzei chnet, dass di e bei den Werkzeugf Ghrungen (18)
f est st ehend angeordnet sind."

Der Ei nspruch war nur gegen die Anspriuche 1 und 2 des
Patents gerichtet. I mEi nspruchsschriftsatz hat die

Ei nsprechende di ese Beschrankung des Ei nspruchs damt
begrindet, dal sich der Einspruch nur dagegen richte,
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dall das Patent auch Bohrvorrichtungen unfassen soll e,
die ein fixes, nicht veré&nderbares Bohrlochbild
aufwei sen (siehe Seite 2, letzter Absatz des

Ei nspruchsschriftsatzes). D e Einspruchsabteilung hat
ent schi eden, das Patent insgesanmt wegen fehl ender
Neuheit und erfinderischer Tatigkeit zu w derrufen.

Di e Patentinhaberin (imfolgenden als Beschwerdef Ghrerin
bezei chnet) hat die Beschwerde am 18. Juni 2002

ei ngel egt und di e Beschwerdegebihr am sel ben Tag gezahlt.
Di e Beschwerdebegr iindung i st am 1. Cktober 2002

ei ngegangen.

In der zur Vorbereitung der fir den 21. Septenber 2004
angeset zt en mindl i chen Ver handl ung her ausgegebenen
Mtteilung gemald Artikel 11 Absatz 1 VOBK vom

29. Septenber 2003 hat die Kamer ihre vorl &ufige

Auf fassung zur Frage der Neuheit und erfinderischen
Tati gkei t dargel egt.

I n der mindlichen Verhandl ung, die am 21. Septenber 2004
stattfand, hat die Beschwerdefihrerin einen Satz neuer
Anspriche 1 bis 9 als einzigen "Haupt"-Antrag
eingereicht. Dieser Satz enthéalt einen unabhangi gen
Anspruch 1, bei demim Vergleich zumerteilten

Anspruch 1 am Ende des Anspruchs das Wort "fi xierbar™
durch "verstell bar und fixierbar" ersetzt ist. Ferner
enthalt dieser Satz einen neuen unabhangi gen Anspruch 9,
der sich vomerteilten Anspruch 1 dadurch unterschei det,
dall in der Mtte des Anspruchs das Wrt "Aufsetzplatte"
durch "von nehreren unterschi edlichen und gegenei nander
aust auschbaren Aufsetzplatten"” ersetzt und am Ende des
Anspruchs vor dem Wrt "Aufsetzplatte” der Begriff
"jeweiligen" eingesetzt ist. Ferner reichte die
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Beschwer def threrin in der nmindlichen Verhandl ung ei ne

neue Beschrei bungsseite 2 ein.

Die Kamrer wies in der nundlichen Verhandl ung darauf hin,
dalR di e neuen Anspriche offensichtlich auf einen
Cegenstand beschrankt seien, der nicht nehr unter den
Unfang fallt, in welchem gegen das Patent Ei nspruch

ei ngel egt worden ist. Damt entfiele die Befugnis der
Kamrer zur Prifung der Rechtsbest andi gkeit des
geanderten Patents im Hi nblick auf die angefihrten

Ei nspruchsgrinde. Di e Beschwerdegegnerin fuhrte hierzu
aus, dal3 es ihr, wie bereits in der Einspruchsschrift
vorgetragen wurde, nur darauf ankomme, dal nicht zur

Erfi ndung gehorende Ausfihrungsfornmen mt feststehenden
Wer kzeugf Ghrungen, mt denen nur ein fixes Bohrlochbild
erzeugt werden konne, nicht unter das Patent fielen, und
hatte keine weiteren E nwinde gegen di e geanderten
Anspriche, da di ese nunnmehr auf veréanderliche

Wer kzeugf hrungen fur variabl e Bohrl ochbil der beschr ankt

sei en.

Di e Beschwerdef dhrerin beantragt di e Aufhebung der
angef ocht enen Ent schei dung und di e Aufrechterhal tung des
Patents gemall i hremin der mindlichen Verhandl ung

vor gel egt en Haupt antr ag.

Di e Beschwerdegegnerin (Ei nsprechende) beantragt die

Zur uckwei sung der Beschwer de.
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Ent schei dungsgr inde

2207.D

Di e Beschwerde entspricht den Bestinmungen der
Artikel 106 bis 108 EPU und der Regeln 1 (1) und 64 EPU
und ist damt zul ssig.

Nach Regel 55c¢) EPU nmuB di e Einspruchsschrift unter
anderem ei ne Erkl &rung dar iber enthalten, in wel chem

Unf ang gegen das europai sche Patent Ei nspruch eingel egt
wird. Diesem Erfordernis wrde in der Entschei dung

G 0009/91 der G oRRen Beschwerdekammer (ABlI. EPA 7/1993,
408) ei ne Doppel funktion hinsichtlich der Regel ung der
Zul assi gkeit des Ei nspruchs und der Festlegung des
rechtlichen und faktischen Rahnens, innerhalb dessen die
materiellrechtliche Priufung des Ei nspruchs grundsatzlich
dur chzuf Ghren sei, zugesprochen (Punkt 6 der G inde).
Wenn der Ei nsprechende seinen Einspruch nicht auf das
Patent als Ganzes richte, sondern auf einzel ne

Gegenst 4nde des Patents beschranke, verzichte er ganz
bewulRt auf di e Ausiibung sei nes i m EPU vor gesehenen
Rechts, auch die Ubrigen unter das Patent fallenden
Cegenst ande anzugreifen, die damt kei nem Ei nspruch
unterl &gen. Daher sei auch das EPA nicht befugt, sich
Uber haupt mt diesen Ubrigen Gegenstéanden zu befassen
(Punkt 10 der G inde).

Ei ne Ausnahnme von di esem aus der Natur des
nachgeschal t et en Ei nspruchsverfahrens als streitigem

Ver fahren abgel eiteten Grundsatz sah die G osse

Beschwer dekanmer nur fidr den Fall vor, dald der Ei nspruch
ausdr ackl i ch nur gegen den Gegenstand ei nes unabhangi gen
Anspruchs gerichtet ist. In diesemFall kdnne davon
ausgegangen werden, dall der Cegenstand der von di esem
unabhangi gen Anspruch abhé&ngi gen Anspriche durch die
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Erkl &rung nach Regel 55c¢) EPU inplizit nmit abgedeckt sei
(Punkt 11 der Grinde).

In die (nicht veroffentlichte) Entscheidung T 0653/02
vom 9. Juli 2004 fanden di ese Grundsatze insoweit

Ei ngang, als die Befugnis der Kamer verneint wirde,

ei nen durch Kombi nati on des angegri ffenen unabhangi gen
Anspruchs 1 mt einemvom Ei nspruch ausdricklich
ausgenonmenen abh&éngi gen Anspruch gebi |l deten neuen
Anspruch zu prufen

I mvorliegenden Fall hat di e Beschwerdegegnerin als

Ei nsprechende auf dem Ei nspruchsfornblatt 2300 im
Kapitel V fir den Unfang des Ei nspruchs nicht das
Kastchen fir den gesanten Unfang angekreuzt, sondern
explizit nur die Anspriche 1 und 2 genannt. In der

di esem Fornbl att bei gef igt en Ei nspruchsbegr tindung wur de
auf Seite 2 zunéchst die Erfindung erl&utert, die nach
dem Ver st andni s der Ei nsprechenden bzw. Beschwer de-
gegnerin in zwei Varianten zur Erzeugung ei nes vari abl en
Bohr | ochbi | des bestehen solle, ndmich zumeinen mt
verstell- und fixierbaren Werkzeugf ihrungen und zum
anderen mt einer austauschbaren Aufsetzplatte. Im

| etzten Absatz dersel ben Seite wird erl&autert, dal sich
der Ei nspruch deshalb nur gegen die Anspriche 1 und 2 in
der erteilten Fassung richte, da diese so abgeéndert

wur den, dall auch Bohrvorrichtungen unfalt seien, die ein
fixes, nicht veranderbares Bohrl ochbild aufw esen.

Aus di esen Ausf ihrungen der Beschwerdegegnerin im

Ei nspruchsschriftsatz ergi bt sich eindeutig, dal das
Pat ent nur insoweit angegriffen werden soll, als
Bohrvorrichtungen mt unveréanderlichem Bohrl ochbild

unf a3t seien, und derjeni ge Gegenstand des Patents, der
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sich auf eine Bohrvorrichtung mt veranderlichem
Bohr | ochbi | d bezi eht, beispiel sweise die von der
Beschwer degegnerin erl auterten bei den Vari anten, vom

Ei nspruch ausdricklich ausgenomen sein soll. Beide
CGegenstande fallen unter den erteilten Anspruch 1, da

di eser zum ndest explizit kein die Verstellbarkeit der
Wer kzeugf hrungen oder die Austauschbarkeit der

Auf setzpl atte betreffendes Merkmal enthalt. Der mt dem
Ei nspruch ebenfal | s angegriffene abhangi ge Anspruch 2 in
der erteilten Fassung ist imUnterschied zu den weiteren
abh&ngi gen Ansprichen ausdricklich auf feststehende

Wer kzeugf thrungen und damit eine Bohrvorrichtung mt
unver ander |l i chem Bohrl ochbi |l d gerichtet.

Der wéhrend der mindlichen Verhandl ung ei ngereichte
Haupt antrag enthélt zwei unabh&ngi ge Anspriche, namich
di e Anspriche 1 und 9. Anspruch 1 ist durch die

Ei nf igung des Wortes "verstellbar" in der letzten Zeile
auf Werkzeugf ihrungen, die auf der Aufsetzplatte
verstell bar sind, und damt auf die von der

Beschwer degegnerin genannte erste Variante einer
Bohrvorrichtung mt veré&nderlichem Bohrl ochbild
beschrankt. Eine Stutze fur diese Ei nschrankung findet
sich bei spi el sweise i murspringlich eingereichten
Anspruch 1. In den Anspruch 9 wurde das der

Beschrei bungsseite 4, Zeilen 10 bis 14, der

ur springli chen Annel dung ent nehnbare Merkmal der

unt er schi edl i chen, austauschbaren Aufsetzplatten

auf genommen, sodal3 di eser Anspruch auf die von der
Beschwer degegnerin genannte zweite Variante einer
Bohrvorrichtung mt veré&nderlichem Bohrl ochbild

ei ngeschrankt ist. Der erteilte Anspruch 2 wirde
gestrichen. Der Gegenstand der neuen Anspriche unfafdt

nunnehr al so unm RBverstandlich nur die beiden
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ursprunglich of fenbarten Vari anten ei ner Bohrvorrichtung
mt veranderlichem Bohrl ochbild, die ausdricklich vom

Ei nspruch ausgenonmen sind. ImH nblick auf den in der

G 0009/91 entw ckelten Gundsatz (siehe Kapitel 2) fehlt
es damt an der Befugnis der Kammer zur materiell-
rechtlichen Priafung dieser Anspriiche.

Der vorliegende Fall unterscheidet sich von dem der
obengenannt en Ent schei dung T 0653/02 zugrundel i egenden
Sachverhalt dadurch, dald der vom Ei nspruch ausgenomene
CGegenstand zwar im Patent beschrieben und Teil des
erteil ten unabhéngi gen Anspruchs, aber sel bst nicht
Cegenst and ei nes abhangi gen Anspruchs des erteilten
Patents ist. Hnsichtlich der Frage der Prufungsbefugnis
kommt es aber nur darauf an, ob das Patent eindeutig auf
ei nen vom Ei nspruch ausgenonmenen Gegenst and

ei ngeschrankt ist. Dies ist bei der genannten

Ent schei dung durch Beschrdnkung auf den Cegenstand des
ausdr ickl i ch ni cht angegriffenen abh&angi gen Anspruchs
und i mvorliegenden Fall durch Beschréankung auf

ausdr tckl i ch nicht angegriffene Varianten der Erfindung
erfolgt. Damt kommt auch imvorliegenden Fall die
Ausnahner egel ung gemal3 Punkt 11 der G 0009/91 (siehe
Kapitel 2) nicht in Frage, die nur auf inplizit vom

Ei nspruch mt abgedeckte und nicht auf ausdricklich
ausgenonmene Cegenst ande anwendbar i st.
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Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. D e angefochtene Ent schei dung wird auf gehoben.
2. D e Angel egenheit wrd an die erste Instanz mt der
Anor dnung zuridckverw esen, das Patent in geandertem

Unfang mt den fol genden Unterl agen aufrechtzuerhalten:

- Anspriche 1 bis 9 wie in der mindlichen Verhandl ung

Uberrei cht

- Beschreibung Seiten 3,4,5 we erteilt und Seite 2 wi e

i n der nundlichen Verhandl ung Uberreicht

- Figuren 1 bis 8 wie erteilt

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

A. Counillon C T. WIson
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