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Die Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen
die am 11. Februar 2015 zur Post gegebene Entscheidung
der Einspruchsabteilung, das europdische Patent Nr.

1 934 033 zu widerrufen, weil der Einspruchsgrund nach
Artikel 100 c) EPU 1973 der Aufrechterhaltung des

Patents entgegenstehe.

Die Einspriiche waren gegen das Streitpatent in vollem
Umfang eingelegt worden und mit den Einspruchsgriinden
nach Artikel 100 a) und c¢) EPU 1973 (fehlende Neuheit
und erfinderische Tatigkeit, unzuldssige Erweiterung)

begriindet worden.

Am 10. August 2017 hat eine miindliche Verhandlung vor

der Beschwerdekammer stattgefunden.

Die Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin) beantragt, die
angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Sache zur
weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung

zurickzuverweisen.

Die Beschwerdegegnerinnen I und II (Einsprechende 1 und

2) beantragen, die Beschwerde zurickzuweisen.

Auf folgendes Dokument ist im Beschwerdeverfahren Bezug

genommen worden:

D5: WO 01/10624 Al

Der erteilte Anspruch 1 lautet folgendermaBen:
"HorizontalspritzgieBmaschine mit einer feststehenden

(2) und einer beweglichen Formaufspannplatte (3), mit

zwischen den beiden Formaufspannplatten (2, 3)
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verlaufenden Saulen (1lla, 1lb, 12a, 12b), mit einer
zwischen den Formaufspannplatten (2, 3) angeordneten
und mit ersten Antriebsmitteln (19, 20) parallel zur
Maschinenlédngsachse verschiebbaren Grundplatte (18),
auf der ein Drehteller (21) um eine vertikale Achse
drehbar gelagert ist, sowie mit einem auf dem
Drehteller (21) befestigten Formhalftentrager (23) fir
Formhalften (24a, 25a) von SpritzgieBwerkzeugen (24,
25), wobei die HorizontalspritzgieRBmaschine ein
Maschinenbett aufweist und wobei ein sich zwischen den
oberen Saulen (lla, 1llb) erstreckendes und relativ zu
diesen verschiebliches Joch (30) mit einer Ausnehmung
vorgesehen ist, dass auf der Oberseite des mittleren
Formentragers (23) ein Drehzapfen vorgesehen ist, der
drehbar in der Ausnehmung des Jochs (30) angeordnet
ist, und dass zu beiden Seiten des Drehzapfens zwischen
dem Joch (30) und einer der beiden Formaufspannplatten
(2, 3) weitere Antriebsmittel (32, 33) zum Verschieben
des Jochs (30) relativ zu dieser Formaufspannplatte
vorgesehen sind, dadurch gekennzeichnet, dass auf oder
in dem Maschinenbett (1) Linearfiihrungen (16, 17)
vorgesehen sind, auf denen die Grundplatte (18)
verschiebbar abgestiitzt ist, wobei die Grundplatte (18)
mit den unteren Sadulen (12a, 12b) nicht in Verbindung
steht, so dass das gesamte Gewicht der Dreheinrichtung

(21, 23) von den Saulen (12a, 12b) ferngehalten wird."

Der schriftliche und miindliche Vortrag der

Beschwerdefilhrerin war im Wesentlichen wie folgt:

Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPU 1973

Das im Prifungsverfahren hinzugefiigte Merkmal "wobei
die Grundplatte (18) mit den unteren Sdulen (12a, 12b)
nicht in Verbindung steht, so dass das gesamte Gewicht

der Dreheinrichtung (21, 23) von den Sdulen (12a, 12b)
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ferngehalten wird" sei im Kontext der gesamten
urspringlichen Anmeldung zu verstehen, insbesondere im
Lichte des Absatzes, in welchem es urspriinglich offen-
bart sei. Die eingereichte Fassung der Anmeldung
verweise auf den gattungsbildenden Stand der Technik
gemal der Druckschrift WO 01/10624 (= D5) (vgl.
urspringliche Anmeldung, Seite 1, zweiter Absatz), nach
der die Dreheinrichtung vollstdndig von den Holmen
geldst sei, so dass diese weder mit Gewichts- noch mit
Drehmomenten belastet wiirden. Der in der Anmeldung
genannten technischen Aufgabenstellung folgend (vgl.
urspringliche Anmeldung, Seite 3, dritter Absatz), die
auf das Dokument D5 Bezug nehme, solle dieser Vorteil
beibehalten werden. Vor diesem Hintergrund sei der als
Grundlage fiir die streitige Anderung dienende Absatz in
der urspringlich eingereichten Anmeldung (vgl. Seite 3
unten bis Seite 4 oben) nach fachmédnnischem Verstandnis
so zu lesen, dass die aus dem Dokument D5 bekannte
Dreheinrichtung unverandert, also losgeldst von den
Saulen, bleibe, wahrend sich die erfindungsgemale
Weiterentwicklung auf das Joch beziehe. Insofern besage
die Verwendung von "weiterhin" dort auf Seite 4, erster
und zweiter Satz ("Damit wird das gesamte Gewicht der
Dreheinrichtung weiterhin von den S&dulen ferngehalten.
Die unteren Sdulen werden weder mit Gewichts- noch mit
Drehmomenten belastet.') nichts anderes, als dass
sowohl beim gattungsbildenden Stand der Technik

WO 01/10624 (D5) als auch in den urspriinglichen An-
meldungsunterlagen und beim Streitpatent das gesamte
Gewicht der Dreheinrichtung von den Saulen ferngehalten
werde und dass die unteren Sdulen weder mit Gewichts-
noch mit Drehmomenten belastet wiirden. Das Wort "Damit"
beziehe sich im zitierten Satz auf die erfindungsgemale
Losung, dass das Auftreten von Kippmomenten durch die

auf das Joch wirkenden Antriebsmittel verhindert werde,
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wobeil das Joch selbst jedoch kein Teil der

Dreheinrichtung sei.

AuBerdem sei zu bericksichtigen, dass eine unzulédssige
Erweiterung auch deshalb nicht vorliege, weil bei einer
direkten oder indirekten Verbindung der Grundplatte mit
den unteren Sadulen nicht das gesamte Gewicht der Dreh-
einrichtung von den Saulen ferngehalten werde. Vielmehr
kénne das Gewicht der Dreheinrichtung nur dann voll-
standig auf das Maschinenbett Ubertragen werden, wenn
es keinerlei Verbindung zwischen der Grundplatte und
den unteren S3dulen gebe oder, wie es im fraglichen
Merkmal heiRe, wenn "die Grundplatte (18) mit den

unteren Sdulen (12a, 12b) nicht in Verbindung steht".

Entgegen der angefochtenen Entscheidung handle es sich
beim Teilmerkmal "wobei die Grundplatte (18) mit den
unteren Sdulen (12a, 12b) nicht in Verbindung steht”
auch nicht um einen Disclaimer, da diese Formulierung
gleichbedeutend damit sei, dass die Dreheinrichtung

vollstandig von den Holmen losgeldst sei.

Das weitere bemédngelte Merkmal, wonach "auf oder in dem
Maschinenbett (1) Linearfiihrungen (16, 17) vorgesehen
sind, auf denen die Grundplatte (18) verschiebbar
abgestiitzt ist", beruhe auf dem urspringlichen Anspruch
5. Da dort zwischen den ersten und zweiten
Linearfihrungen keine technische Verknipfung bestehe,
konne jede der beiden Lagerungen fir sich betrachtet
werden. Der erteilte Anspruch 5 stelle eine

Weiterbildung des erteilten Anspruchs 1 dar.

Einwdnde nach Regel 106 EPU

Eine Verletzung des rechtlichen Gehdrs liege nicht vor,

da alle entscheidungserheblichen Punkte und Aspekte
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deutlich angesprochen und unter voller Redefreiheit
diskutiert worden seien. Zudem sei keiner der

Beteiligten etwa das Wort abgeschnitten worden.

Antrag auf Zurilickverweisung an die Einspruchsabteilung

Da im bisherigen Verfahren nur der Einspruchsgrund nach
Artikel 100 c) EPU 1973 gepriift worden sei, werde die
Zurickverweisung der Angelegenheit an die erste Instanz

beantragt.

Die Beschwerdegegnerinnen haben im Wesentlichen das

Folgende vorgetragen:

Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPU 1973

Als Basis fiir die streitige Anderung in der urspriing-
lich eingereichten Anmeldung sei der Absatz auf Seite 3
unten und Seite 4 oben genannt worden, insbesondere die
Passage "Damit wird das gesamte Gewicht der
Dreheinrichtung weiterhin von den Sdulen ferngehalten.
Die unteren Sdulen werden weder mit Gewichts- noch mit
Drehmomenten belastet."”. Aufgrund des Wortlauts "Damit"
beziehe sich diese auf die in dem vorausgehenden Satz
dargelegten technischen Gegebenheiten ("zwischen den
oberen Sdulen ein an diesen verschiebliches Joch [...]
unten an die Grundplatte angreifenden Antriebsmittel
[...] zusdtzliche auf das Joch wirkende Antriebsmittel
[...]"). Folglich betreffe der fragliche Satz ("Damit
wird das gesamte Gewicht der Dreheinrichtung weiterhin
von den Sdulen ferngehalten.'") ein Merkmal, das den
vorliegenden Anspruchsgegenstand von der aus dem
Dokument D5 bekannten Vorrichtung unterscheiden solle.
Dieser Aspekt sei urspringlich in einem anderen Licht
und daher mit einem anderen Gehalt dargestellt gewesen

als im erteilten Anspruch 1. Daflir, dass anspruchsgemal
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die Grundplatte nicht mit den unteren Saulen in
Verbindung stehe, gebe es in den urspriinglichen
Unterlagen keine Offenbarung. Unter diesen Umstanden
konne die oben zitierte Passage nicht als eine Stiitze
dafiir angesehen werden, ein dem Stand der Technik nach
der Druckschrift D5 zugeschriebenes Charakteristikum in
den Anspruch des Streitpatents zu libernehmen. Aulerdem
umfasse die streitpatentgemdBe Dreheinrichtung ein Joch
(vgl. Ausfihrungen auf Seite 5, zweiter und dritter
Absatz der urspringlichen Anmeldung, insbesondere die
Bezugnahme auf die "gesamte Dreheinrichtung'), das mit
dem Drehverteiler wichtige Funktionen der
Dreheinrichtung ibernehme. Das Gewicht des Jochs
belaste die oberen Sdulen. Dass alle vier Saulen frei
von Gewichts- und Drehmomenten gehalten wirden, lasse
sich, wie die urspringliche Anmeldung zum Streitpatent
auf Seite 4, erster Absatz, ausfiihre, allenfalls unter
Anwendung zusatzlicher besonderer MaBnahmen erreichen,
was sich aber im gednderten Anspruch nicht
widerspiegle. Aus diesen Griinden treffe die
Feststellung der Einspruchsabteilung uneingeschrankt
zu, wonach das Merkmal "wobei die Grundplatte (18) mit
den unteren Sdulen (12a, 12b) nicht in Verbindung
steht, so dass das gesamte Gewicht der Dreheinrichtung
(21, 23) von den S&dulen ferngehalten wird" in Anspruch
1 des Streitpatents iber den Offenbarungsgehalt der

urspringlichen Anmeldung hinausgehe.

Auch das Dokument D5 als solches konne die fehlende
Offenbarung des streitigen Merkmals in der
urspriinglichen Anmeldung nicht ersetzen, zumal dort
vier Druckschriften als Stand der Technik erodrtert
wlilrden, ohne dass lberhaupt bei allen ein Vorteil
genannt sei, auf den sich die Formulierung der
Aufgabenstellung der Erfindung beziehen kdénnte. Zudem

wllrden die beiden in Zusammenhang mit der Druckschrift
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D5 genannten Vorteile in der nun beanspruchten
Erfindung gar nicht mehr auftreten, so dass die von der
Beschwerdefiilhrerin zitierte Aufgabenstellung der
Erfindung keine Grundlage fiir die streitige Anderung

bieten konne.

AuBerdem beruhe der Vortrag der Beschwerdefithrerin auf
einem Zirkelschluss, weshalb nicht nachvollzogen werden
konne, warum aus dem Merkmal "wobei die Grundplatte
(18) mit den unteren Sdulen (12a, 12b) nicht in
Verbindung steht"” das Merkmal "so dass das gesamte
Gewicht der Dreheinrichtung (21, 23) von den Sdulen
(12a, 12b) ferngehalten wird" (Merkmale (k) und (1) in
der Merkmalsbezeichnung der angefochtenen Entscheidung)
folgen sollte. Insgesamt gebe es fiir die funktionale
Beziehung der Merkmale (k) und (1) keine mittelbare,
geschweige denn eine unmittelbare und eindeutige

Offenbarung in der urspringlichen Anmeldung.

Dariiber hinaus beruhe das Merkmal der auf dem
Maschinenbett flir die Grundplatte vorgesehenen
Linearfiihrungen in dem erteilten Anspruch 1 auf einer
unzulassigen Zwischenverallgemeinerung im Hinblick auf
den urspringlichen Anspruch 5, nach dem auf dem
Maschinenbett erste Linearfiihrungen fir die bewegliche
Formaufspannplatte und auf oder in dem Maschinenbett
zweite Linearfihrungen fiir die Grundplatte vorgesehen
seien. Im Lichte des geanderten Anspruchs 1 sei auch
der von diesem abhangige erteilte Anspruch 5 zu

beanstanden.
Antrag auf Zurilickverweisung an die Einspruchsabteilung
Gegen eine Zurlickverweisung der Angelegenheit an die

erste Instanz gebe es seitens der Beschwerdegegnerinnen

keine Einwande.
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Wahrend der mindlichen Verhandlung brachten die
Beschwerdegegnerinnen I und II jeweils Einwande nach
Regel 106 EPU vor.

Der Wortlaut des Einwands der Beschwerdegegnerin I ist

wie folgt:

"In Sachen T0734 / 15

Streitpatent EP1934033B1

Foboha GmbH Beschwerdegegnerin / Einsprechende 1

Riige betreffend mangelndem rechtlichen Gehdért [sic]
(Art. 113 EPU / Regel 106 EPU) beziiglich einem
wesentlichen Teilmerkmal des kennzeichnenden Teils des

unabhdngigen Anspruchs 1:

Im Namen der Beschwerdegegneipn [sic] 1 riigen wir, dass
wdhrend der miindlichen Verhandlung vom 10. August 2017
nicht zur Offenbarung des nachfolgenden wesentlichen
Merkmals im kennzeichnenden Teils [sic] des erteilten
Hauptanspruchs ,wobei die Grundplatte (18) mit den
unteren Sdulen (12a, 12b) nicht in Verbindung steht”
Stellung genommen werden konnte. Dieses Merkmal ist in
den urspringlich eingereichten Unterlagen nicht
offenbart.

Die Diskussion auf die Frage der Offenbarung handelte,
gemdss dem Verstdndnis der Beschwerdegegnerin 1, einzig
vom nachfolgenden Merkmal ,so dass das gesamte Gewicht
der Dreheinrichtung (21, 23) von den Sdulen (12a, 12b)

ferngehalten wird".
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Dadurch, dass der Entscheid zur Offenbarung diesen
Aspekt ausklammert und der Entscheid zur Zurilickweisung
ohne gebiihrende Berlicksichtigung dieses Aspektes
erfolgte, wurde das rechtliche Gehér diesbeziiglich

nicht gewdhrt.

Der Entscheid, ob die Beschwerdegegnerin 1 einen Antrag
auf Uberpriifung durch die grosse Beschwerdekammer
gemdss Art. 112a stellt, wird auf den Zeitpunkt nach
dem Vorliegen der Begriindung der Beschwerdekammer

vertagt.

Vertreter der Beschwerdegegnerin 1,

Louis Lagler

[Unterschrift]"

Der Einwand der Beschwerdegegnerin II lautet wie folgt:

"Unter Verwels auf R 106 EPU wird namens der
Beschwerdefiihrerin [sic] 2 eine Verletzung des
rechtlichen Gehérs in der miindlichen Verhandlung vom
10. August 2017 dahingehend geriigt, dass die
Beteiligten seitens der Beschwerdekammer nicht zu
solchen rechtlichen oder tatsdchlichen Gesichtspunkten
befragt oder auf solche Erwdgungen der Beschwerdekammer
bzw. einzelner Mitglieder derselben hingewiesen wurden,
die eine Abkehr von der in der - nicht bindenden -
Zwischenverfiigung zum Ausdruck gebrachten vorldufigen

Auffassung/Beurteilung rechtfertigen.

Miinchen, 10 August 2017

[Unterschrift]"
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Entscheidungsgrunde

Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPU 1973

Zu dem Merkmal "wobei die Grundplatte (18) mit den
unteren Sdulen (12a, 12b) nicht in Verbindung steht, so
dass das gesamte Gewicht der Dreheinrichtung (21, 23)

von den Sdulen ferngehalten wird"” in Anspruch 1

GemaB der Artikel 100 c¢) EPU 1973 und 123 (2) EPU darf
die europdische Patentanmeldung nicht in der Weise
geandert werden, dass ihr Gegenstand iber den Inhalt
der Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung
hinausgeht. Diesen Bestimmungen liegt der Gedanke
zugrunde, dass es einem Anmelder nicht gestattet ist,
seine Position durch Hinzufligung von in der
urspringlichen Anmeldung nicht offenbarten Gegenstanden
zu verbessern, weil ihm dies zu einem
ungerechtfertigten Vorteil verhiilfe und der
Rechtssicherheit fir Dritte, die sich auf den Inhalt
der urspringlichen Anmeldung verlassen, abtraglich sein
kénnte (vgl. G 1/93, ABl. EPA 1994, 541). Fur die
Beurteilung, ob eine Anderung mit den Artikeln 100 c)
EPU 1973 bzw. 123 (2) EPU in Einklang steht, gilt nach
der gefestigten Rechtsprechung der GroBRen
Beschwerdekammer, dass jede Anderung nur im Rahmen
dessen erfolgen darf, was der Fachmann der Gesamtheit
der Anmeldungsunterlagen in ihrer urspriinglich
eingereichten Fassung unter Heranziehung des
allgemeinen Fachwissens - objektiv und bezogen auf den
Anmeldetag - unmittelbar und eindeutig entnehmen kann
(G 3/89, ABl. EPA 1993, 117; G 11/91, ABl. EPA 1993,
125; G 2/10, ABl. EPA 2012, 376).

Zum vorliegenden Fall stellt die Kammer zunachst fest,

dass das fragliche Anspruchsmerkmal in der dem
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Streitpatent zugrunde liegenden urspriinglichen
Patentanmeldung nicht explizit offenbart ist. Zwischen
den Parteien ist in erster Linie streitig, ob fir
dieses Merkmal auf der Grundlage des Satzes "Damit wird
das gesamte Gewicht der Dreheinrichtung weiterhin von
den Sdulen ferngehalten." (vgl. urspriingliche
Anmeldung, Seite 4 oben) im Lichte der vorangehenden
Beschreibung der Erfindung und des Standes der Technik,
insbesondere in Form des Dokuments D5, eine implizite,

aber eindeutige Offenbarung vorliegt.

Diesbeziiglich sei zundchst verwiesen auf den Abschnitt
auf Seite 1, zweiter Absatz bis Seite 2, erster Absatz
der urspringlichen Anmeldung, wo die Druckschrift D5
diskutiert wird und ihre Vor- und Nachteile
herausgearbeitet werden (Unterstreichungen durch die

Kammer) :

"Diese Art von HorizontalspritzgieBmaschine hat den

Vorteil, dass die Dreheinrichtung v611ig von den

zwischen den Formaufspannplatten verlaufenden Sdulen

losgelést sein kann, so dass diese weder mit Gewichts-

noch mit Drehmomenten belastet werden. Dies 1ist

insbesondere bei Zwei-Platten-Horizontalspritzgiel3-
maschinen von Bedeutung, da bei diesen die Sdulen
mitbewegt werden und sich geringfiigige Anderungen im
Abstand der Sdulen zueinander negativ auf eine an
diesen Sdulen gefiihrte und abgestiitzte Dreheinrichtung
flir SpritzgieBwerkzeuge auswirken wiirde. Ausserdem
[sic] ist das SpritzgieBwerkzeug im eingebauten Zustand
von beiden Seiten sowie von oben frei zugdnglich. Bei
der Drehbewegung ergeben sich keine Einschridnkungen
hinsichtlich der GréBe der einbaubaren
SpritzgieBwerkzeuge ausser [sic] durch die

Of fnungsweite der SchlieBeinheit der

SpritzgieBmaschine. Nachteilig ist jedoch, dass gerade
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bei groBen HorizontalspritzgieBmaschinen dieser Art mit

einer entsprechend groBlen Dreheinrichtung und groflen,

schweren Formhdlften beim Anfahren und Abbremsen der

Grundplatte infolge von deren Massentrdgheit

Kippmomente auftreten, die es zu kompensieren gilt.

Hierzu wird die Grundplatte auf Linearfiihrungen mit
einem geeigneten Querschnitt wie beispielsweise einem
Schwalbenschwanzquerschnitt gefiihrt. Mit zunehmender
GréBe der HorizontalspritzgieBmaschine nehmen auch die

aufzunehmenden Kippmomente zu; die hierfir

erforderlichen Linearfilhrungen mit einem

Schwalbenschwanzquerschnitt sind jedoch vergleichsweise

teuer und bei ganz groflen HorizontalspritzgieBmaschinen

nicht verfligbar."

Unter wortlicher und inhaltlicher Bezugnahme auf den
"eingangs genannten Stand der Technik", also auch das
Dokument WO 01/10624 (= D5), soll die der Erfindung
zugrunde liegende Aufgabe darin bestehen, "eine
HorizontalspritzgieBmaschine anzugeben, die die
Vorteile der gattungsgemdlBen Horizontalspritzgiel3-
maschine beibehdlt und bei der auf aufwidndige
Linearfiihrungen auch bei groflen Maschinen verzichtet

werden kann." (vgl. Seite 3, dritter Absatz).

Zur Losung dieser Aufgabe schlédgt die Patentanmeldung
im Wesentlichen das Vorsehen eines verschieblichen
Joches vor, auf das zusadtzliche Antriebsmittel zum
Verfahren der Dreheinrichtung wirken (vgl. Seite 3,
letzter Absatz bis Seite 4, erster Absatz):

"Dadurch, dass sich zwischen den oberen Sdulen ein an
diesen verschiebliches Joch erstreckt, in das ein
Drehzapfen des mittleren Formentrdgers eingreift, kann
der mittlere Formentrdger sowohl durch die unten an die

Grundplatte angreifenden Antriebsmittel als auch durch
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zusdtzliche auf das Joch wirkenden [sic] Antriebsmittel
verfahren werden, so dass beim Anfahren und Abbremsen
der Dreheinrichtung keine Kippmomente auftreten kénnen.
Damit wird das gesamte Gewicht der Dreheinrichtung
weiterhin von den Sdulen ferngehalten. Die unteren
Sdulen werden weder mit Gewichts- noch mit Drehmomenten
belastet. Die oberen Sdulen haben allenfalls das
Gewicht des Jochs zu tragen,; durch eine Abstilitzung des
Gewichts des Jochs auf dem Formtrdgerelement mittels
geeigneter Gleit- oder Rollenlager kénnen auch die
oberen Sdulen frei von einer Gewichtsbelastung gehalten
werden. Etwaige sich aufgrund der Reibung zwischen dem
Drehzapfen und dem Joch ergebende Drehmomente kdénnen
vernachldssigt werden, insbesonder [sic] bei Verwendung
geeigneter Lager. Insgesamt kénnen somit alle vier
Sdulen frei von Gewichts- und Drehmomenten gehalten
werden, wie dies auch beim eingangs genannten Stand der
Technik der Fall ist."

Im Lichte dieses Gesamtzusammenhangs in der
urspringlichen Patentanmeldung kann der Fachmann die
von der Beschwerdefiihrerin als Grundlage fir die

streitige Anderung genannte Passage

"Damit wird das gesamte Gewicht der Dreheinrichtung
weiterhin von den Sdulen ferngehalten. Die unteren
Sdulen werden weder mit Gewichts- noch mit Drehmomenten

belastet."

sinnvollerweise nur so verstehen, dass es die im
unmittelbar vorausgegangenen Absatz (Seite 3,
vorletzter Absatz) angesprochene erfindungsgemalbe
Losung (vgl. "Damit") ermdglicht, wie in der zitierten
Aufgabenstellung gefordert, den in der Anmeldung
beschriebenen Vorteil der bekannten L&sung nach der
Druckschrift WO 01/10624 (= D5) beizubehalten (vgl.
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"weiterhin"), namlich die unteren Saulen weder mit
Gewichts- noch mit Drehmomenten zu belasten, indem die
auf der Grundplatte montierte Dreheinrichtung vollig
von diesen, zwischen den Formaufspannplatten
verlaufenden S&dulen losgeldst ist. Nach dem
Gesamtzusammenhang dieses Beschreibungstextes kann sich
der genannte Vorteil, der "weiterhin" beibehalten
werden soll, entgegen der Auffassung der
Beschwerdegegnerinnen auch nur auf die im Stand der
Technik genannte Druckschrift WO 01/10624 (= D5)
beziehen. Denn der genannte Vorteil ergibt sich einzig
aus diesem Dokument und nicht aus den drei weiteren, im
Stand der Technik ebenfalls diskutierten Dokumenten,
bei denen zwar Nachteile, aber kein derartiger Vorteil
angegeben ist. Da der offenbarte Wortlaut "v61llig von
den Sdulen losgelbst"” gleichbedeutend ist mit der
Formulierung "mit den [...] Sdulen nicht in Verbindung

steht", geht das streitpatentgemédBe Anspruchsmerkmal

"wobei die Grundplatte (18) mit den unteren S&dulen
(12a, 12b) nicht in Verbindung steht, so dass das
gesamte Gewicht der Dreheinrichtung (21, 23) von den

Sdulen ferngehalten wird"

nicht idber das hinaus, was der Fachmann dem oben
dargestellten allgemeinen Teil der urspriinglichen

Patentanmeldung eindeutig entnehmen kann.

Dabei ist festzuhalten, dass sich die Kammer in
Einklang mit der Rechtsprechung (vgl. Rechtsprechung
der Beschwerdekammern des Europaischen Patentamts, 8.
Auflage, 2016, II.E.1.1) nicht auf das Dokument D5
selbst als Offenbarungsquelle stutzt, sondern
ausschlieBlich auf die aus der Darstellung der
Erfindung unter ausdriicklicher und wiederholter

detaillierter Bezugnahme auf das Dokument WO 01/10624
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(= D5) (bzw. den "eingangs genannten Stand der
Technik"; vgl. Seite 1, zweiter Absatz; Seite 3,
dritter Absatz; Seite 4, erster Absatz) klar ableitbare
technische Lehre der urspringlichen Anmeldung.
Angesichts der bereits dort gewahlten Formulierung
"Damit wird das gesamte Gewicht der Dreheinrichtung
weiterhin von den Sdulen ferngehalten." (vgl. Seite 4,
oben) kann die von den Beschwerdegegnerinnen
aufgeworfene Thematik der Abstlitzung des Jochs fir die
hier zu entscheidende Frage einer mdglichen
unzulassigen Erweiterung des erteilten Anspruchs durch
das Merkmal "wobei die Grundplatte (18) mit den unteren
Sdulen (12a, 12b) nicht in Verbindung steht, so dass
das gesamte Gewicht der Dreheinrichtung (21, 23) von
den Sdulen ferngehalten wird'" dahingestellt bleiben.
Gleiches gilt fiir den hinsichtlich dieses Merkmals
seitens der Beschwerdegegnerin II behaupteten
Zirkelschluss, da es auch hierauf nach dem oben

Gesagten nicht mehr ankommt.

Auf der Grundlage der vorstehenden Erwagungen kommt die
Kammer nach Anhorung der Parteien in der miindlichen
Verhandlung zu einem anderen Schluss als in der
vorlaufigen Einschatzung des Falles, wie sie den
Beteiligten mit der Mitteilung vom 25. Juli 2017
Ubermittelt worden ist. Letztere beruhte im
Wesentlichen auf dem damaligen Verstandnis, dass in der
urspringlichen Anmeldung, Seite 4, erster und zweiter
Satz, ein kausaler Zusammenhang hergestellt werde
zwischen den an der Grundplatte und am Joch
angreifenden Antriebsmitteln und der (direkten) Folge,
dass das gesamte Gewicht der Dreheinrichtung von den
Saulen ferngehalten werde und die unteren S&dulen weder
mit Gewichts- noch mit Drehmomenten belastet wiirden.
Wie jedoch die Beschwerdefithrerin in der miindlichen

Verhandlung lberzeugend dargelegt hat, trifft diese
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verkiirzte Auslegung des fraglichen Satzes nicht
uneingeschréankt zu. Bei Berlicksichtigung des Wortes
"weiterhin" und vor dem Hintergrund der Formulierung
der Aufgabenstellung in der urspringlichen
Patentanmeldung ist die Kammer vielmehr zu der
Auffassung gekommen, dass die genannte Passage so
auszulegen und zu verstehen ist, dass das
erfindungsgemalie Joch und die daran angreifenden
zusadtzlichen Antriebsmittel deswegen keine Auswirkungen
auf die Gewichts- (und Drehmomenten)belastung der
unteren Saulen haben, weil, wie schon in der friheren
Losung nach Dokument WO 01/10624 (= D5), die
Grundplatte und die Dreheinrichtung vdllig von den
unteren Sadulen losgeldst sind und somit das gesamte
Gewicht der Dreheinrichtung von den Saulen ferngehalten

wird.

Zzu dem Merkmal "auf oder in dem Maschinenbett (1)
Linearfiihrungen (16, 17) vorgesehen sind, auf denen die
Grundplatte (18) verschiebbar abgestiitzt ist" in
Anspruch 1

Nach der standigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern
ist es in der Regel nicht gestattet, bei der Anderung
eines Anspruchs isolierte Merkmale aus einer Reihe wvon
Merkmalen herauszugreifen, die urspringlich nur in
Kombination miteinander (beispielsweise in einer
bestimmten Ausfihrungsform in der Beschreibung)
offenbart waren. Insofern fihrt eine solche Anderung zu
einer Zwischenverallgemeinerung einer nicht offenbarten
Kombination von ausgewdhlten Merkmalen, die zwischen
einer urspringlich breiten Offenbarung und einer
beschrankteren spezifischen Offenbarung liegt. Eine
derartige Zwischenverallgemeinerung ist dann zu
rechtfertigen, wenn die Merkmale der spezifischen

Kombination, von denen nur ein Teil in den Anspruch
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Ubernommen wurde, nicht in einem engen Zusammenhang
stehen (vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern des
Europdischen Patentamts, 8. Auflage, 2016, II.E.1.7).

Im vorliegenden Fall bemédngeln die Beschwerde-
gegnerinnen diesbezliglich, dass das Merkmal der auf dem
Maschinenbett vorgesehenen Linearfiihrungen, auf denen
die Grundplatte verschiebbar abgestitzt ist, aus dem
urspringlichen Anspruch 5 (dort bezeichnet als zweite
Linearfihrungen) in den unabhangigen Anspruch 1
ibernommen wurde, nicht jedoch das weitere Merkmal der
ersten Linearfihrungen flir die bewegliche

Aufspannplatte.

Die Kammer kann sich diesem Einwand nicht anschlieBen,
da die ersten und zweiten Linearfihrungen zwar beide im
urspringlichen Anspruch 5 genannt werden, ohne jedoch
funktional miteinander verbunden zu sein. Vielmehr
wirken die ersten und zweiten Linearfihrungen
unabhdngig voneinander mit zwei verschiedenen Bauteilen
(bewegliche Formaufspannplatte bzw. Grundplatte)
zusammen, ohne dass eine Wechselwirkung zwischen den
beiden Linearfilthrungen erkennbar ware. Folglich ist
vorliegend zwischen den ersten und zweiten
Linearfiihrungen kein enger Zusammenhang gegeben. Unter
diesen Umstanden ist es im Hinblick auf die
Bestimmungen von Artikel 100 c¢) EPU 1973 nicht zu
beanstanden, dass die zweiten Linearfiihrungen in den
unabhédngigen Anspruch 1 aufgenommen worden sind, nicht
jedoch die ersten Linearfithrungen. Zudem entspricht die
Kombination der erteilten Anspriiche 1 und 5, was die
Linearfihrungen betrifft, dem Gegenstand des
urspringlichen Anspruchs 5, so dass die streitige
Anderung auch in dieser Hinsicht im Rahmen des

Erlaubten liegt.
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Aus den genannten Grunden geht der Gegenstand der
erteilten Anspriche 1 und 5 nicht tlber den Inhalt der
Anmeldung in ihrer urspriinglich eingereichten Fassung
hinaus. Folglich steht der Einspruchsgrund nach Artikel
100 ¢) EPU 1973 der Aufrechterhaltung des Streitpatents

nicht entgegen.

Einwdnde nach Regel 106 EPU

Die Beschwerdegegnerin I begriindet ihre Riige mangelnden
rechtlichen Gehdrs im Wesentlichen damit, dass ihrer
Meinung nach wahrend der mindlichen Verhandlung nicht
zur Offenbarung des Merkmals '"wobei die Grundplatte
(18) mit den unteren Sdulen (l12a, 12b) nicht in

Verbindung steht"” Stellung genommen werden konnte.

Die Kammer kann diesem Einwand nicht stattgeben, da der
tatsdchliche Verlauf der miindlichen Verhandlung ihn
nicht tragt. Wie auch aus der Niederschrift der
mindlichen Verhandlung hervorgeht, hat der Vorsitzende
nach Erdffnung der miindlichen Verhandlung mit dem
Hinweis, dass es zur Frage der urspriinglichen
Offenbarung des Merkmals, dass die Grundplatte mit den
unteren Sadulen nicht in Verbindung stehe, zwischen den
Parteien unterschiedliche Auffassungen gebe, das von
der Beschwerdegegnerin I genannte Merkmal ausdriicklich
zur Diskussion gestellt. In ihrem nachfolgenden Vortrag
ist die Beschwerdefiithrerin auf diesen Aspekt
eingegangen und hat ausgefihrt, dass ihrer Auffassung
nach dieses Merkmal gleichbedeutend sei mit der
urspringlichen Formulierung des Vorteils, dass die
Dreheinrichtung v6llig losgeldst von den Sdulen sei. In
ihrer Erwiderung hat die Beschwerdegegnerin I dem
entgegnet, dass es dafiir, dass die Grundplatte nicht
mit den unteren Sadulen in Verbindung stehe, in den

urspringlichen Unterlagen keine Offenbarung gebe. Auch
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die Beschwerdegegnerin II hat sich in ihrem Vortrag
ausfihrlich dem von ihr als (k) bezeichneten Merkmal
auseinandergesetzt. Zusammenfassend ist also
festzustellen, dass nicht nur der Vorsitzende das
fragliche Merkmal ausdriicklich zur Diskussion gestellt
hat, sondern auch alle Beteiligten, einschlieBlich der
Beschwerdegegnerin I selbst, sich dazu miindlich
geaubert haben. Insofern ist diesbeziiglich keine
Verletzung des rechtlichen Gehors erkennbar, weshalb
der dahingehende Einwand der Beschwerdegegnerin I

zurlickgewiesen wird.

Die Beschwerdegegnerin II rigt, dass ihr rechtliches
Gehdr im Wesentlichen dadurch verletzt worden sei, dass
die Kammer die Beteiligten nicht wvorab zu den
Gesichtspunkten, aufgrund derer sie schlieRlich von der
nicht bindenden vorlaufigen Auffassung abgewichen sei,

befragt oder auf diese hingewiesen habe.

Die Kammer kann auch dem nicht beitreten. Mit ihrer
Schlussfolgerung, dass der Gegenstand des erteilten
Anspruchs 1 nicht iber den Inhalt der Anmeldung in
ihrer urspringlich eingereichten Fassung hinausgeht,
ist die Kammer dem Vorbringen der Beschwerdefithrerin im
schriftlichen Verfahren und in der mindlichen
Verhandlung gefolgt. Auf dieses stiitzen sich auch die
diese Entscheidung tragenden Griinde. Da sich die
Beschwerdegegnerinnen zu diesen Grinden haben aduBern
konnen und auch geduBert haben, sind in dieser Hinsicht
die Bestimmungen von Artikel 113 (1) EPU 1973 erfillt.
Dies wird von der Beschwerdegegnerin II auch nicht
bestritten. Vielmehr sieht sie ihr rechtliches Gehor
offenbar dadurch verletzt, dass ihr die Kammer nicht
vorab mitgeteilt hat, warum sie - entgegen der
vorlaufigen und ausdricklich als nicht bindend

bezeichneten Auffassung - letztlich dem Vortrag der
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Beschwerdefihrerin gefolgt ist und nicht jenem der
Beschwerdegegnerinnen. Dabei verkennt die
Beschwerdegegnerin II, dass sich nach der standigen
Rechtsprechung der GroRlen Beschwerdekammer aus dem
Grundsatz des rechtlichen Gehdrs kein Anspruch darauf
ableiten lasst, dass eine Kammer den Beteiligten im
Voraus alle denkbaren Erwagungen, die fir oder gegen
einen Antrag sprechen, darzulegen hat, solange
jedenfalls - wie hier - die tatsdchlichen Grundlagen
dafir erdrtert wurden. Hieraus die geeigneten
rechtlichen Schlussfolgerungen zu ziehen obliegt
dagegen der Kammer kraft Amtes. Auch muss (und kann)
sie vorab keine Hinweise geben, welche der mit den
Beteiligen diskutierten Argumente schlieBlich in der
Beratung dafir ausschlaggebend werden kdénnten, im
mehrseitigen Verfahren im Sinne einer Partei und damit
gegen eine andere Partei zu entscheiden (vgl.
beispielsweise auch R 3/13, Entscheidungsgriinde 2.5.2
und 2.6; R 8/15, Entscheidungsgriinde 2.1.2.2 und die
weiteren dort zitierten Entscheidungen). Da die
gewahlte Verfahrensfuhrung also den von der GrofRen
Beschwerdekammer bestatigten Grundsatzen entspricht,
ist vorliegend das rechtliche Gehor der Beteiligten
nicht verletzt worden. Damit wird auch der Einwand der

Beschwerdegegnerin II zurickgewiesen.

Antrag auf Zurilickverweisung an die Einspruchsabteilung

Nach Artikel 111 (1) EPU 1973 steht es im Ermessen der
Beschwerdekammer, ob sie in der Sache selbst
entscheidet oder ob sie diese an die Instanz
zurickverweist, die die Entscheidung erlassen hat.
Dabei ist nicht nur das bekundete Interesse der
Parteien und das Bestreben, das Verfahren in einer
angemessenen Zeit zu Ende zu bringen, zu

berlicksichtigen, sondern auch, ob ein zu
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beriicksichtigendes Vorbringen erstmals im Einspruchs-
beschwerdeverfahren dargelegt wurde, ob wesentliche
Anderungen der Anspriiche vorliegen oder ob im
Einspruchsbeschwerdeverfahren Einspruchsgriinde
erstmalig zu prifen sind, da sie in der angefochtenen
Entscheidung nicht behandelt wurden (vgl.
Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europdischen
Patentamts, 8. Auflage, 2016, IV.E.7).

Im vorliegenden Fall hat die Einspruchsabteilung nur
iber den Einspruchsgrund nach Artikel 100 c¢) EPU 1973
entschieden, nicht aber iber die von den
Beschwerdegegnerinnen genannten weiteren
Einspruchsgriinde nach Artikel 100 a) EPU 1973. Vor
diesem Hintergrund und angesichts der Tatsache, dass
die bisherige Verfahrensdauer im Rahmen des
Vertretbaren liegt, halt es die Kammer fir geboten, dem
unwidersprochenen Antrag der Beschwerdefiihrerin zu
folgen und ihr Ermessen nach Artikel 111 (1) EPU 1973
dahingehend auszuliben, die Angelegenheit an die
Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung

zurickzuverweisen.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Griunden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung zur

weiteren Entscheidung zuriickverwiesen.
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