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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen die
Entscheidung der Einspruchsabteilung, das europaische

Patent EP 2 674 407 Bl zu widerrufen.

Das Streitpatent bezieht sich auf einen feuerfesten

keramischen Versatz und daraus gebildeten Stein.

Der erteilte Anspruch 1 lautet wie folgt:

"Feuerfester keramischer Versatz der Zusammensetzung
a) 75-98 M.-% mindestens eines basischen Grundmaterials
aus der Gruppe: Sintermagnesia, Schmelzmagnesia,

b) 2-25 M.-% mindestens eines kOérnigen Zuschlags aus
der Gruppe: Siliziumcarbid, Siliziumnitrid,
Siliziumoxicarbid, Siliziumoxicarbonitrid,

c) maximal 5 M.-% sonstige Bestandteile,

jeweils bezogen auf den Gesamtversatz, wobel

d) das basische Grundmaterial zu > 10 bis < 40 M.-% in
einer Mehlfraktion < 125 um vorliegt, bezogen auf den
Gesamtversatz und

e) der kérnige Zuschlag in einer Kornfraktion > 125 um

und < 2 mm vorliegt."

Die abhadngigen Anspriiche 2-10 definieren bevorzugte
Ausfihrungsformen. Anspriiche 11-12 beziehen sich auf
feuerfesten keramischen Stein, hergestellt aus dem

Versatz gemall Anspruch 1.

Die Einspruchsabteilung entschied, dass der Gegenstand
von Anspruch 1 - und damit ebenfalls der der abhdngigen
Anspriche 2-10 - iUber den Inhalt der urspringlichen
Anmeldung hinausgehe (Artikel 100 c¢) EPU). Sie hob

hervor, dass die urspriinglichen abhangigen Anspriiche
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jewells nur einen Rickbezug auf Anspruch 1 enthielten.
Die Kombination der Merkmale der urspriinglichen
Anspriche 2, 4 und 5 mit Anspruch 1 wurde ihrer
Auffassung nach weder in den Anspriichen noch in der
Beschreibung der urspriinglich eingereichten Anmeldung

offenbart.

Gegen diese Entscheidung legte die Patentinhaberin
(Beschwerdefiihrerin) Beschwerde ein. Mit der
Beschwerdebegrindung reichte sie einen geanderten

Anspruchssatz als Hilfsantrag ein.

Die Einsprechende (Beschwerdegegnerin) erwiderte die
Beschwerde. Zur Stitzung ihrer Argumente legte sie mit
einer weiteren Eingabe vom 28. Februar 2020 eine

markierte Fassung der erteilten Anspriiche vor.

Die wesentlichen Argumente der Beschwerdefiihrerin sind

folgende:

In der angefochtenen Entscheidung sei die Beschreibung
als Teil der Anmeldung in der urspriinglich
eingereichten Fassung nicht ausreichend beriicksichtigt
worden. Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 stiitze
sich auf die Absatze [0014] und [0015] der
A-Publikation. Ferner konne die flir das Kornspektrum
des kdérnigen Zuschlags genannte Obergrenze von "< 2 mm"
mit dem weiteren Bereich "> 125 um und < 3 mm"
kombiniert werden, siehe T 2/81. Dabei gebe das
Kornspektrum allein an, dass keine Kdrner auBerhalb der

angegebenen KorngroRen vorliegen.

Die wesentlichen Argumente der Beschwerdegegnerin sind

folgende:
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Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1, der Merkmale
der urspringlichen Anspriiche 1, 2, 4 und 5 enthalte,
gehe aus der Anmeldung in der urspriinglich
eingereichten Fassung nicht direkt und unmittelbar
hervor. Die urspringlichen Anspriiche 2, 4 und 5
beziehen sich jeweils nur auf Anspruch 1 zuriick, es
gebe keine Rickbezlige der Anspriiche untereinander.
Ferner werde aus den urspriinglichen Anspriichen 4 und 5
jeweils eine Bereichsgrenze herausgegriffen (Merkmal

"e")

Auch in der urspriinglichen Beschreibung werde auf den
Seiten 5 und 6 eine Vielzahl von unterschiedlichen und
voneinander technisch unabhangigen Merkmalen
("Variationen") listenartig aufgefiihrt. Diese
Aufzahlung sei als Liste von Alternativen zu behandeln.
Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 resultiere
hieraus, indem Merkmale willkiirlich ausgewahlt und
kombiniert werden, und gehe gemal der Rechtsprechung in
T 727/00 iber den Inhalt der urspriinglichen Anmeldung
hinaus. Durch den pauschalen Hinweis, dass Variationen
in Kombination verwirklicht werden konnen, werden keine

spezifischen Kombinationen offenbart.

Ferner seien die in den urspringlichen Anspriichen und
der urspringlichen Beschreibung fir die Kornfraktion
bzw. das Kornspektrum angegebenen Bereiche so zu
verstehen, dass das gesamte jeweilige
Korngrobenspektrum vorliegen miisse. Eine Kornfraktion
"> 0,5 mm und < 2 mm" sei somit kein Unterbereich
einer Kornfraktion " > 125 um und < 3 mm", sondern ein
Aliud. Die beanspruchte Kombination von Ober- und
Untergrenze gemal Merkmal "e" gehe nicht direkt und
unmittelbar aus der Anmeldung in der urspringlich

eingereichten Fassung hervor.
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Auch die Kombination der Merkmale der abhangigen
Anspriche mit dem erteilten Anspruch 1 werde in der
Anmeldung in der urspringlichen Fassung nicht
offenbart, da sich die urspringlichen abhdngigen

Anspriche jeweils nur auf Anspruch 1 zurickbeziehen.

IX. Auf die vorlaufige Meinung der Kammer vom
3. Januar 2020 hin, dass der Einspruchsgrund unter
Artikel 100 c) EPU der Aufrechterhaltung des Patents
nicht entgegenzustehen scheine und die Sache
voraussichtlich zur weiteren Prifung an die
Einspruchsabteilung zurickzuverweisen sein werde,
nahmen sowohl die Beschwerdefihrerin (13. Januar 2020)
als auch die Beschwerdegegnerin (7. Oktober 2020) ihre

Antrage auf eine mindliche Verhandlung zurick.

X. Daraufhin sagte die Kammer die bereits fir den

14. Oktober 2020 terminierte mindliche Verhandlung ab.

XTI. Die Beschwerdefilhrerin beantragte, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und den Einspruch
zurickzuweisen (Hauptantrag), oder hilfsweise das
Patent in geadnderter Form auf Grundlage des

Hilfsantrags aufrechtzuerhalten.

XII. Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde
zurickzuweisen. Ferner beantragte sie flir die weitere
Prifung die Zurlickverweisung der Angelegenheit an die

erste Instanz.
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Entscheidungsgriunde

1. Einspruchsgrund unter Artikel 100 c) EPU
1.1 Anspruch 1 ist eine Kombination der urspringlichen
Anspriche 1 (Merkmale "a"-"c¢"), 2 (Merkmal "d"), 4 und

5 (Merkmal "e"), wobei die Bereichsangaben der
Anspriiche 4 (Kornfraktion > 125 um und < 3 mm) und 5
(Kornfraktion > 0,5 mm und < 2 mm) zu Merkmal

"e" (Kornfraktion > 125 um und < 2 mm) zusammengefasst

wurden.

1.2 Zunachst war zu klaren, wie die Angaben der
Kornfraktion (urspringliche Anspriiche 4 und 5; Merkmal
"e") zu verstehen sind. Die Kammer kann der Auffassung
der Beschwerdegegnerin, dass stets das gesamte
jeweilige KorngroRBenspektrum vorliegen miisse, nicht
folgen. Im vorliegenden Fall werden mit der Angabe
einer Unter- und einer Obergrenze lediglich KorngroBen
unterhalb der Untergrenze und oberhalb der Obergrenze
ausgeschlossen. Die Bereichsangabe umfasst aber jede
beliebige KorngréBenverteilung innerhalb der Jjeweils
angegebenen Ober- und Untergrenze. Im Einklang hiermit
ist die in Tabelle 1 angegebene Kornfraktion wvon 0,5
bis 1,7 mm ein Beispiel der in den urspringlichen
(abhangigen) Anspriichen definierten Kornfraktionen, und

nicht etwa ein Aliud.

1.3 Fs war ferner zu klaren, ob das Zusammenfassen der
genannten Merkmale (Punkt 1.1) im geltenden Anspruch 1
zUu einem Gegenstand fiihrt, der iber den Inhalt der
Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung
hinausgeht, zumal sich die urspringlichen Anspriiche 2,
4 und 5 jeweils lediglich auf Anspruch 1

zurlickbeziehen.
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Diese Merkmale werden in der Beschreibung der
urspringlichen Anmeldung als "Variationen" aufgefihrt,
die in Kombination verwirklicht werden koénnen, sofern
dies nicht ausdriicklich ausgeschlossen wird (Seite 5,
letzter vollstandiger Absatz - Seite 6, ganze Seite der
urspringlichen Anmeldung; entsprechend Absatz [0015]
der A-Publikation).

Der Folgeabsatz (Seite 7, erster vollstandiger Absatz)
gibt einen ausdriicklichen Hinweis auf die Merkmale "d"
und "e" ("e" in der allgemeinen Form gemal Seite 6,
zweiter Spiegelstrich). Die Kombination dieser Merkmale
mit der urspringlich definierten Erfindung, also mit
dem Gegenstand des urspringlichen Anspruchs 1, wird
somit spezifisch genannt, ohne dass eine Auswahl

zwischen mehreren Alternativen notig ware.

Ferner geht aus der urspringlichen Anmeldung als
Ganzes, unter Berilicksichtigung der Beispiele

(Tabelle 1), hervor, dass sich die genannten Merkmale
"a"-"e" auf dieselbe Ausfiihrungsform beziehen. So
weisen samtliche Beispiele S-1 bis S-3 diese Merkmale

auf.

Das Merkmal "e" selbst wurde auf einen Teilbereich
eingeschrankt (" < 2 mm" unter Beibehaltung der
Untergrenze von " > 125 um"), gemaB dem unter Punkt 1.2
angegebenen Verstandnis der Bereichsangabe. Entgegen
der Auffassung der Beschwerdegegnerin wurde dabei die
Obergrenze von "< 2 mm" nicht willkirlich
herausgegriffen. Es handelt sich vielmehr um eine
Einschrankung eines Wertebereichs im Sinne der

Beispiele, d.h. im Sinne eines bevorzugten Bereichs.
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Der durch diese Einschrankung entstandene Teilbereich
ist im Einklang mit T 2/81 (zweiter Leitsatz) als

urspringlich offenbart anzusehen.

Somit basiert der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1
nicht auf einer mehrfachen Auswahl aus Listen, im Sinne
einer willkiirlichen Auswahl zwischen als gleichwertig

beschriebenen Alternativen.

T 727/00 betraf hingegen einen Fall, in welchem zwei
Gruppen von Merkmalen geandert worden waren, wobeil jede
dieser Anderungen eine Auswahl aus einer Liste
darstellte und insbesondere ein Wertebereich
willkiirlich herausgegriffen wurde (Grinde 1.1.4), und

ist somit hier nicht relevant.

Aus diesen Grinden geht der Gegenstand des geltenden
Anspruchs 1 nicht iber den Inhalt der Anmeldung in der

urspringlich eingereichten Fassung hinaus.

Der Einwand gegeniiber den abhdngigen Anspriichen beruhte
auf der Schlussfolgerung beziiglich des unabhangigen
Anspruchs und ist daher aus den gleichen Grinden nicht
iberzeugend. Vor dem Hintergrund des unter den Punkten
1.4 und 1.5 Gesagten geht aus der Anmeldung in der
urspringlich eingereichten Fassung als Ganzes hervor,
dass die abhadngigen Anspriiche bevorzugte Merkmale des
nun in Anspruch 1 definierten feuerfesten keramischen

Versatzes definieren.

Zurlickverweisung an die Einspruchsabteilung

Die Einsprechende hat Einspruchsgriinde unter Artikel

100 b) EPU sowie Artikel 100 a) in Verbindung mit
Artikel 54 und 56 EPU geltend gemacht.
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Diese Einspruchsgriinde wurden weder in der Entscheidung
der Einspruchsabteilung behandelt, noch haben die
Parteien hierzu substantiierte Ausfiihrungen im
Einspruchsbeschwerdeverfahren gemacht. Die
Beschwerdegegnerin bezieht sich lediglich summarisch

auf das Vorbringen im Einspruchsverfahren.

Artikel 11 VOBK 2020 sieht vor, dass die Kammer eine
Angelegenheit nur dann zur weiteren Entscheidung an das
Organ zurickverweist, das die angefochtene Entscheidung

erlassen hat, wenn besondere Grinde vorliegen.

Gleichzeitig ist das vorrangige Ziel des
Beschwerdeverfahrens, die angefochtene Entscheidung
gerichtlich zu idberprifen (Artikel 12(2) VOBK 2020). Im
dargestellten, vorliegenden Fall wirde das
Beriicksichtigen der weiteren Einspruchsgriinde weit uber

eine solche Uberprifung hinausgehen.

Die Umstande des vorliegenden Falls stellen somit
besondere Grinde im Sinn von Artikel 11 VOBK 2020 dar,
so dass die Angelegenheit zur weiteren Prifung an die

Einspruchsabteilung zurickzuverweisen ist.

AuBerdem sind auch die Beteiligten mit der
Zurickverweisung an die erste Instanz einverstanden, da
sie diesbeztglich ihre Antrage auf mundliche

Verhandlung zurucknahmen.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Die Angelegenheit wird zur weiteren Prifung an die

Einspruchsabteilung zurilickverwiesen.
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