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Sachverhalt und Antréage
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Di e Beschwerdef dhrerin (Patentinhaberin) hat gegen die
am 30. Okt ober 2001 zur Post gegebene Entschei dung uber
den Wderruf des Europdi schen Patents EP 0 679 355 am
8. Januar 2002 Beschwerde eingelegt. D e

Beschwer degebihr ist am 9. Januar 2002 und die

Beschwer debegr iindung i st am 7. Mirz 2002 ei ngegangen.

D e Einspruchsabteil ung war zur Auffassung gekonmen, dald
der Cegenstand des erteilten Patents Uber den Inhalt der
Annel dung in der urspringlich eingereichten Fassung

hi nausgehe und somt den Erforderni ssen des Artikels

100 c¢) und 123 (2) EPU nicht geniige.

Am 16. Dezenber 2002 wurde niindli ch ver handel t.

Di e Beschwerdef dhrerin beantragte di e Auf hebung der
angef ocht enen Ent schei dung und di e Zuridckverwei sung der
Angel egenheit an die erste |Instanz.

Di e Beschwerdegegnerin (Ei nsprechende) hat entsprechend
i hrer Ankindi gung i m Schrei ben vom 19. Novenber 2002

ni cht an der nundlichen Verhandl ung teil genonmen. Die
Ver handl ung wur de daher gemaR Regel 71 (2) EPU ohne die
Beschwer degegnerin durchgefihrt. Imschriftlichen
Verfahren hat sie beantragt (siehe Schreiben vom

10. Juli 2002, Seite 1), die Beschwerde zurickzuwei sen

Anspruch 1 des erteilten Patents |autet wie folgt:

"Verfahren zur Herstellung ei nes Spei sengef aBes zur

i nduktiven Erwarnung, bei dem ein gebrannter

Gef &Rscherben (1) aus Porzellan oder Steinzeug/ Steingut-
Keram k mt einer aufgebrannten @ asurschicht (4)
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versehen ist, bei dem ein Warnebereich (5) nach aul3en
hin mt einer netallartigen Lage versehen ist, die sich
i n ei nem el ektromagneti schen Wechsel fel d auf grund

| nduktion erwarnt, bei demdie netallartige |Induktions-
Lage an der Aullenseite von einer imviskosen Zustand
auf gebrachten keram schen Schut zschi cht (8) Uberzogen
ist, bei demdie netallartige Lage von einer imviskosen
Zust and auf gebrachten Schicht (7) einer aufgebrannten

Si | ber- Masse- M schung gebildet ist, die aus Sil ber,
Haf t gl as und organi schen Bestandteil en besteht und deren
Ei genschaften gegen 800 - 850 °C unfassende

Auf brennt enperaturen fest sind, und bei demdie

keram sche Schut zschicht (8) von einemmt 800 - 850 °C
unf assenden Auf br ennt enper at ur en auf gebrannt en

Fl uBmaterial gebildet ist, das als eine anteil snmalRi g

gr 6t e Konponente Si O, enthalt, wobei ein Verbund der
Schi cht von Sil ber-Masse-M schung und Schut zschi cht von
Fl uBmat eri al auf das Spei sengef al aufgebracht wird und
wobei das mt dem Schi chtverbund versehene Spei sengef al
bei einer 800 - 850 °C unfassenden Aufbrenntenperatur
zwecks Ver bi ndung der Schicht von Sil ber-Msse-M schung
mt einer diese tragenden Schicht und Verbi ndung der
Schut zschi cht aus FluBmaterial mt der Schicht von

Si | ber - Masse- M schung wahrend ei ner Durchl auf zei t
gebrannt wi rd, dadurch gekennzei chnet,

a) dalR die netallartige Lage (7) aus Sil ber-Masse-
M schung auf die G asurschicht (4) aufgebracht wrd,
i ndem ei n Ver bundbogen aus ei ner Trager papi erschi cht,
der Schicht von Sil ber-Msse-M schung, der
Schut zschi cht (8) aus FluBmaterial und ei ner
Lackschicht bereitgestellt wird, die
Tr &ger papi er schi cht abgewei cht und der Schi chtverbund
der Schicht von Sil ber-Masse-M schung, Schutzschi cht
von FluBmaterial und Lackschicht feucht im
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War neberei ch der d asurschi cht aufgel egt, aufgerakelt
und getrocknet w rd, wobei Aufbrenntenperaturen von
600 °C bis 920°C angewendet werden, und

b) dall die Sil ber-Misse-M schung fol gende
Zusamenset zung und Gestal tungen aufweist: 60 - 75
Gew. % Sil ber, 5 - 10 Gew. % Haftgl as und der Rest
or gani sche Bestandteil e w e Bal sam oder Col | odi um
Schi chtdi cke von 0,02 mmbis 0,035 mm sow e das
FluBmaterial mt SiO und PbO als anteil smalRi g grofdte
Konponent en fol gende Zusamenset zung und Cestal t ungen
aufweist: SiQ, 30 - 40 Gew. % PbO 25 - 35 Gew. % B,0,
5- 15 Gew. % A0 2 - 8 Gew. %, CaO 5 - 12 Gew. %
und Na,O1 - 5 Gew. %"

Zur Stitzung i hres Antrags hat di e Beschwerdef Uhrerin im
wesentlichen fol gendes vorgetragen:

Der Wderruf ihres Patents sei ausschliel3lich damt
begr indet worden, dal} dasjeni ge Merkmal, wonach die
Schi chtdi cke der Sil ber-Masse-M schung von 0,02 nm bi s
0, 035 mm betrage, ausschliellich so aufgefalit werden
konne, dall damt die Schichtdi cke der noch ungebrannten
Si | ber- Masse- M schung geneint sei. Eine solche

D nensi oni erung sei aber ursprunglich nur fiar die
bereits gebrannte und nicht fur die noch ungebrannte

Si | ber - Masse- M schung of fenbart gewesen.

D e Auffassung, dalR mt der beanspruchten Schichtdicke
nur di e Schichtdi cke der noch ungebrannten Sil ber-Masse-
M schung genei nt sein kénne, beruhe of fenbar darauf, dal
das di e Schichtdicke betreffende Merkmal in der

Mer krmal sgruppe b) ungl tGcklich i m Anspruch pl aziert

wor den sei. Di es habe aber nichts mt seiner
urspringlichen O fenbarung zu tun. Der imerteilten
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Anspruch 1 genannte Schi chtdi ckenbereich sei bereits im
urspringlichen Anspruch 4 enthalten gewesen und die
darin genannte Schi cht zusammenset zung i m urspringlichen
Anspruch 2, auf den der urspringliche Anspruch 4
rickbezogen gewesen sei. Nachdem der erteilte Anspruch 1
sowohl den urspringlichen Anspruch 2 als auch den
urspringlichen Anspruch 4 unfasse, habe sich in bezug
auf di e beanspruchte Schichtdicke materiell nichts
gedndert und das in Frage stehende Merkmal se
urspringlich eindeutig offenbart gewesen

Falls sich der Fachmann bei m Lesen von Anspruch 1

auf grund der Pl azierung des die Schichtdicke
betreffenden Merkmals die Frage stelle, ob der dort
genannte Schi chtdi ckenbereich die Schichtdi cke der noch
ungebrannten oder der bereits gebrannten Sil ber-Msse-
M schung betreffe, wirde er aus der Beschrei bung des
erteilten Patents in Spalte 2, Zeilen 38 bis 45 einen
kl aren Hi nwei s darauf entnehnen, dall damt die

Schi chtdi cke der bereits gebrannten Sil ber- Masse-

M schung geneint sei. Dies sei auch so in den
ursprunglichen, auf ein fertiges Spei segefall gerichteten
Ansprichen 1 bis 4 offenbart gewesen, sowi e in der
urspringlichen Beschrei bung auf Seite 3, Zeile 28 bis
Seite 4, Zeile 4.

Fol glich kdnnte sich allenfalls die Frage erheben, ob
der erteilte Anspruch ausreichend klar abgefal3t sei. D e
Erforderni sse des Artikels 123 (2) EPU wirden von di esem
Anspruch aber eindeutig erfullt.

D e Beschwerdegegnerin hat dagegen imschriftlichen
Ver fahren fol gendes vorgebracht:

Di e Einspruchsabteilung sei richtigerwei se davon
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ausgegangen, dalR sich die in der Merkmal sgruppe b)
genannt e Zusammenset zung und Gestal tung auf ein und

di esel be Sil ber-Masse-M schung bezbégen. Da die dort
genannt e Zusammenset zung organi sche Bestandteile
enthalte, die sich erst bei m Ausbrennen der Sil ber-
Masse- M schung verfl tchtigten, kdénne es sich dabei nur
um di e noch ungebrannte Sil ber-Masse-M schung handel n.
Der Fachmann wirde die imerteilten Anspruch 1
angegebene Schi chtdi cke daher eindeutig und
ausschliefl3lich der ungebrannten Sil ber-Masse-M schung
zuor dnen.

Fol gl i ch best inde auch kei ne Unkl arheit dariber, ob die
beanspruchte Schi chtdi cke di e noch ungebrannte oder die
bereits gebrannte Sil ber-Masse-M schung betreffe. Sel bst
wenn der Fachmann aus der Beschrei bung ent nehnmen wirde,
dalR di e Schi chtdi cke der gebrannten Sil ber- Masse-

M schung gleich gro3 sein solle wie die in Anspruch 1
genannte Schi chtdi cke, wirde er nicht schon deswegen
annehnen, dall auch die in Anspruch 1 genannte

Schi chtdi cke di ej eni ge der bereits gebrannten Sil ber-
Masse- M schung sei. Viel nehr wirde er davon ausgehen,
dall di e Beschrei bung ei ne Hi ntergrundi nformati on oder

ei ne bevorzugte Ausfuhrungsform betreffe, die aber
nichts mt dem Anspruch zu tun habe.

Dar tiber hi naus wirde der Fachmann auch deshal b gl auben
die imerteilten Anspruch 1 angegebene Schi chtdi cke
betreffe di e noch ungebrannte Sil ber-Masse-M schung,
wei | diese Schichtdicke fertigungstechnisch wesentlich
besser einzustellen und zu Uberwachen sei, als die
Schi chtdi cke der bereits gebrannten Sil ber-Masse-

M schung.

Da in den urspringlichen Unterl agen des angefochtenen
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Patents |l ediglich die Schichtdi cke der aufgebrannten

Si | ber - Masse- M schung of fenbart gewesen sei, fiuhre die
imerteilten Anspruch 1 enthaltene und eindeutig die
Schi chtdi cke der noch ungebrannten Sil ber-Masse-M schung
betreffende Angabe zu einer unzul 4ssi gen Erweiterung.

Ent schei dungsgr inde

0004.D

D e Beschwerde ist zul assig.

Ander ungen

Der erteilte Anspruch 1 setzt sich zusamen aus den
Mer kmal en der urspringlichen, ein Speisengefal
betreffenden Anspriche 1 bis 4, den Merkmal en des auf
ein Verfahren zur Herstellung des Spei sengef ales genal
ei nem der ursprunglichen Anspriche 1 bis 4 gerichteten
Ver f ahr ensanspruchs 5 sow e aus fol genden zuséat zlichen
Mer kmal en:

a) die Keram k, aus dem der GeféalRscherben alternativ
best ehen kann, ist eine Steinzeug/ Steingut-Keram k;

b) di e Aufbrenntenperaturen unfassen 800 - 850 °C,

c) die Eigenschaften der Silber-Msse-Schicht sind gegen
800 - 850 °C unfassende Aufbrenntenperaturen fest;

d) die dasurschicht ist eine die Silber-Misse-M schung
tragende Schi cht.

Das Merkmal a) ist in der urspringlichen Beschrei bung
auf Seite 4, Zeile 30 bis Seite 5, Zeile 1 offenbart.
D e zum Abgrenzen gegenuber dem nachst konmenden Stand
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der Technik (US-A-5 155 319) di enenden Merkmal e b) und
c) sind von den bereits i murspringlichen Anspruch 1
ent hal t enen Angaben unfal3t, wonach die

Auf brennt enperaturen 600 °C bis 920 °C betragen und die
Ei genschaften der Sil ber-Msse-Schi cht gegen diese
Tenperaturen fest sind. Das Merkmal d) ist in den

ur springli chen Zei chnungen und der zugehdri gen

Beschrei bung auf Seite 6, Zeilen 23 bis 25 offenbart.

Fol glich sind santliche Merkmale vomerteilten
Anspruch 1 ursprunglich offenbart gewesen

Die, die Sil ber-Msse-M schung betreffenden Merknal e der
Mer kmal sgruppe b) des erteilten Anspruchs 1 waren in den
urspringlichen Ansprichen 2 und 4 enthalten. Nach dem
urspringlichen Anspruch 2 weist die Silber-Msse-

M schung fol gende Zusanmmenset zung und Gestal tung auf:

60 - 75 Gew. % Silber, 5 - 10 Gew. % Haftgl as und der Rest
organi sche Bestandteil e w e Bal sam oder Coll odi um und
nach dem urspriunglichen Anspruch 4, der sich u. a. auf
den urspringlichen Anspruch 2 rickbezieht, ist die von
der Sil ber-Masse-M schung gebil dete Schicht von 0,02 mm
bi s 0,035 mm di ck.

Daher war auch schon di e Konbi nation der die
Zusammenset zung und di e Dicke der Sil ber-Msse-M schung
betreffenden Merkmale, wie sie imerteilten Anspruch 1
enthalten ist, in der ursprunglichen O fenbarung

ent hal ten gewesen. Unabhangi g davon, ob sich die im
erteilten Anspruch enthal tene Angabe der Schichtdicke
von 0,02 mm bis 0,035 mm auf die noch ungebrannte oder
die bereits gebrannte Sil ber-Masse-Schicht bezieht, war
sie daher in jedem Fall bereits in den urspringlichen
Ansprichen enthalten und dort in dersel ben Form

of fenbart, wie imerteilten Anspruch 1. Ein Verstol}
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gegen Artikel 100 c¢) EPU kann daher nicht vorliegen.

Di e Argunentation der Beschwerdegegnerin, wonach die
Schi chtdi cke der noch ungebrannten Sil ber-Masse-

M schung, die der Fachmann unter der imerteilten
Anspruch 1 angegebenen Schi chtdi cke verstehen wirde,
urspringlich nicht offenbart gewesen sei, geht daher ins
Leere. Wenn nam ich der Fachmann aufgrund der Pl azierung
des di e Schichtdicke der Sil ber-Msse-M schung
betreffenden Merkmal s in der Merkmal sgruppe b) zusanmen
mt dem di e Zusamenset zung der of fenbar noch nicht
gebrannten Sil ber-Masse-M schung betreffenden Merkma
schl i eRen wirde, dal3 di e Schi chtdi ckenangabe ebenfalls
nur di e noch nicht gebrannte Sil ber-Masse-M schung
betreffen kann, nmifRte er wegen der Rickbezi ehung des

ur springlichen Anspruchs 4 (in welchemdie gleiche

Schi chtdi cke genannt wird wie in der Merkmal sgruppe b)
des erteilten Anspruchs 1) auf den urspringlichen
Anspruch 2 (in wel chem die gl eiche Zusammenset zung der
Si | ber-Masse-M schung - inklusive Bal sam oder Col | odi um
- genannt wird wie in der Merkmal sgruppe b) des
erteilten Anspruchs 1), auch in gleicher Wise aus dem
urspringlichen Anspruch 4 ableiten, dal3 die dort
genannte Schi chtdi cke nur die der noch nicht

auf gebrannten Sil ber-Masse-M schung sei n kann.

Bedeut ung der Schi chtdi ckenangabe imerteilten
Anspruch 1

I m H nblick auf die vorangehenden Ausfihrungen erhebt
sich imvorliegenden Fall allenfalls die Frage, auf
wel chen Zustand der Sil ber-Masse-M schung sich die im
erteilten Anspruch 1 enthal tene Schi chtdi ckenangabe
bezi eht. Diese Frage hat aber nichts damt zu tun, ob
di ese Angabe urspringlich offenbart war oder nicht,
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sondern allenfalls damt, ob sie klar genug ist, umden
obj ektiven Inhalt des Anspruchs festzustellen.

Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekamrern sollte der
Fachmann bei der Ausl egung ei nes Anspruchs di e gesante
O fenbarung ei nes Patents bertcksichtigen, wobei das
Patent mt der Bereitschaft auszul egen ist, es zu
verstehen, und nicht mt demWIIlen es m Bzuver st ehen
(si ehe Rechtsprechung der Beschwerdekamern des

Eur opai schen Patentants, 4. Auflage 2001, Seite 193,
Abschnitt 11.B.4.1).

Das bedeutet, dal der Fachmann auch i mvorliegenden Fal
den erteilten Anspruch 1 unter Berucksichtigung der
Beschrei bung, insbesondere imLichte der vorgetragenen
Problemati k, |esen wird, anstatt ihn isoliert zu
betrachten, und dies unso nmehr, weil daraus nicht

ei ndeuti g hervorgeht, ob die darin enthaltene Angabe zur
Schi chtdi cke sich auf die ungebrannte oder auf die

auf gebrannte Sil ber-Masse-M schung bezi eht (siehe hierzu
auch Artikel 69 EPU und Protokol | tber die Auslegung

di eses Artikels, beschl ossen auf der Minchner

D pl omati schen Konferenz Uber die Einfidhrung eines

eur opai schen Patenterteilungsverfahrens amb5. Oktober
1973, sow e Rechtsprechung der Beschwerdekammern des

Eur opéai schen Patentants, 4. Auflage 2001, Seite 194,
11.B. 4.3, Absatz 2).

Aus den Ausfihrungen in Spalte 2, Zeilen 38 bis 45 der
Beschrei bung des angefochtenen Patents | alt sich
folgern, dalR sich die impatentierten Anspruch
ent hal tene Angabe zur Schichtdi cke der Sil ber-Masse-

M schung offensichtlich auf die aufgebrannte Schi cht
bezieht. Diese Interpretation wird daridber hinaus auch
durch di e Schichtdi ckenangabe i m urspringlichen
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Anspruch 4 gestutzt, der ein fertiges Spei sengefal
betrifft, bei der die Silber-Msse-Schicht zwangsl &ufig
i m auf gebrannten Zustand vorli egt.

Das Vorbringen der Beschwerdegegnerin, wonach der
Fachmann auch unter Bericksichtigung der Beschrei bung
ni cht davon ausgehen wirde, dafll di e Schichtdi ckenangabe
di e aufgebrannte Sil ber-Masse-M schung betrifft, ist
dengegenuber ni cht Uberzeugend.

We es die Beschwerdegegnerin sel bst zugestanden hat,
kann der Fachmann aus Spalte 2, Zeilen 38 bis 45 des
erteilten Patents entnehnen, dal di e aufgebrannte

Si | ber- Masse- M schung ei ne Schi chtdi cke von 0,02 nm bis
0, 035 nm haben soll, damt sie eine ausreichend starke
Erwar mung i m el ekt romagneti schen Wechsel fel d erzeugen
kann. Nachdem di eser Bereich exakt mt demimerteilten
Anspruch 1 genannten Schi chtdi ckenberei ch Utbereinsti nmt
und davon auszugehen ist, dall die Schichtdi cke der noch
ni cht aufgebrannten Sil ber-Masse-M schung nicht mt der
der bereits aufgebrannten Sil ber-Masse-M schung
Ubereinstimt, sieht die Beschwerdekamrer keinen G und,
war um der Fachmann annehnen sollte, dal der in der
Beschr ei bung genannte Schi chtdi ckenbereich nichts mt
dem i m Anspruch enthal tenen Schi chtdi ckenbereich zu tun
hat. Viel mehr wirde er aufgrund der Ubereinstimung

di eser Bereiche fol gern, dal sich auch der Anspruch auf
di e Schichtdi cke der bereits gebrannten Sil ber-Masse-

M schung bezi eht.

Auch der Hi nweis der Beschwerdegegnerin darauf, dal die
Schi cht di cke ei ner noch nicht gebrannten Sil ber-Msse-
M schung fertigungstechni sch besser einzustellen und zu
Uberwachen i st als die einer gebrannten Sil ber-Masse-
M schung, | &Rt nicht darauf schlielB3en, dall deshal b die



3.4

0004.D

- 11 - T 0037/ 02

imerteilten Anspruch 1 genannte Schi chtdi cke diejenige
der noch nicht gebrannten Sil ber-Masse-M schung sein
muB. Es mag zwar sein, daB das Einstellen und Uberwachen
der Schi chtdi cke einer noch nicht gebrannten Sil ber-
Masse- M schung ei nfacher ist als das einer gebrannten

Si | ber-Masse-M schung. Demerteilten Patent ist aber
kein H nweis darauf zu entnehnen, dall aus di esem G und
di e Schichtdi cke der noch nicht gebrannten Sil ber-Msse-
M schung in ei nem vor gegebenen Bereich |iegen soll.

Vi el mehr ist der Beschrei bung ausschlief3lich zu

ent nehnen, dall die gebrannte Sil ber-Masse-M schung in

ei nem besti nmmten Di ckenbereich liegen soll, umdie
erwinscht e Erwar nungswi r kung zu errei chen.

Gowohl das di e Schichtdi cke der Sil ber-Msse-M schung
betreffende Merkmal imerteilten Anspruch 1 in der Tat
ungl tcklich plaziert wirde, ist es unter

Ber Gicksi chti gung der Beschrei bung dennoch klar, we es
vor angehend dar gel egt wurde, dalR es sich auf die

auf gebrannte Schicht bezieht. Es ware zwar winschenswert
gewesen, dal3 dies auch aus dem Anspruch sel bst eindeutig
hervor gi nge. Nachdem mangel nde Kl arheit aber kein

Ei nspruchsgrund ist, gibt es fur eine entsprechende
Anderung des erteilten Anspruchs 1 jedoch keine

Recht sgrundl age. Ei ner sol chen Anderung wihrend des

wei teren Verfahrens steht aber nichts i mWge.

Fazi t

Nachdem der Anspruch 1 der einzige Anspruch des
erteilten Patents ist und nachdem auch di e Beschrei bung
und di e Zei chnungen nicht dber das hi nausgehen, was
urspringlich offenbart war, werden die Erforderni sse des
Artikels 100 c) EPU von den Unterlagen des angefochtenen
Patents erfullt.
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Wi teres Verfahren

Da die Ei nspruchsabteilung in ihrer Entschei dung nur zum
Ei nspruchsgrund gemaR Artikel 100 ¢) EPU Stellung
genomen hat, nicht aber zum ebenfalls im

Ei nspruchsverfahren vorgebrachten Ei nspruchsgrund genmaf
100 a) EPU, wird die Angel egenheit zur Vernei dung eines

| nst anzenver| ustes entsprechend dem Antrag der
Beschwer def Uhrerin zur weiteren Verhandl ung der

Pat ent f &hi gkeit gegeniber dem Stand der Techni k an die

Ei nspruchsabt ei | ung zur tickverw esen.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. D e angefochtene Entschei dung wi rd auf gehoben.

2. D e Angel egenheit wird zur weiteren Prafung auf der
Grundl age des erteilten Anspruchs 1 an die erste Instanz
zur ickverw esen

Der Geschéaftsstell enbeante: Der Vorsitzende:

G Magouliotis C. Andries
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