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Beschwerdefiithrerin: BSH Hausgerate GmbH
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Patentinhabers
(Patentinhaberin) 81739 Miinchen (DE)
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Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europdischen Patentamts, die am 25. Juli 2018
zur Post gegeben wurde und mit der das
europdische Patent Nr. 2543233 aufgrund des
Artikels 101 (3) (b) EPU widerrufen worden
ist.
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Sachverhalt und Antrage

IT.

Der gegen das europdische Patent Nr. 2 543 233
eingelegte Einspruch war auf mangelnde Neuheit und
erfinderische Tatigkeit (Artikel 100 a) EPU),
unzureichend deutliche und vollstandige Offenbarung
Artikel 100 b) EPU) und Erweiterung des
Anmeldungsgegenstands (Artikel 100 c) EPU gestiitzt.

Anspruch 1 wie erteilt lautet (Merkmalsnummerierung

gemall der Einspruchsschrift):

F1.1 Induktionskochfeld mit einer Schaltungsanordnung
(7) zum Betreiben einer Kochzone (6) des
Induktionskochfelds (1), welche eine Parallelschaltung
(20, 21) aufweist, in welcher zwel Induktoren (6a bis
6d) parallel geschaltet sind,

F1.2 wobei in Reihe zu der Parallelschaltung (20, 21)
ein Strommesselement (22, 23) geschaltet ist und eine
Vorrichtung (16) zur Belegungserkennung zumindest einer
Teilkochzone (61, 62) der Kochzone (6) mit einem
ZubereitungsgefdB (17, 18) ausgebildet ist, welche das
Strommesselement (22, 23) aufweist,

F3 wobei die Kochzone (6) durch zumindest drei
nebeneinander angeordnete Induktoren (6a bis 6d)
heizbar ist und

F1.4 zwei Induktoren (6a bis 6d) mit einer ersten
Treiberschaltung (8, 9) mit elektrischer Energie
versorgbar sind,

F1.5 wobei die mit der ersten Treiberschaltung (8, 9)

verbundenen Induktoren (6a bis 6d) unabhdngig
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voneinander aktivierbar und deaktivierbar sind, dadurch
gekennzeichnet, dass

F1.6 der zumindest dritte Induktor (6a bis 6d) mit
einer separaten zweiten Treiberschaltung (8, 9) mit
Energie versorgbar 1ist,

F1.7 wobeili das Induktionskochfeld (1) in einem ersten
Betriebsmodus betreibbar ist, bel dem die Teilkochzonen
(61, 62) gemeinsam betrieben werden und somit eine
gesamte Kochfldche der Kochzone (6) bilden,

F1.8 wobei alle Teilkochzonen (61, 62) mit der gleichen
elektrischen Leistung gespeist sind und

F1.9 ein Induktor (6a bis 6d) abhdngig von einem
Erkennen eines ZubereitungsgefdBes (17, 18) auf der
Kochzone (6) liber diesem Induktor (6) aktivierbar ist,
F1.10 wobei die Vorrichtung (16) zur Belegungserkennung
ausgebildet ist, fiir die Belegungserkennung der
gesamten Kochzone (6) ein mehrstufiges Suchverfahren

durchzufiihren.

Hinsichtlich des Einwands der Erweiterung des
Anmeldungsgegenstands hat der Einsprechende bemdngelt,
die wadhrend des Priufungsverfahren in den Anspruch 1
aufgenommenen Merkmale F1.7, F1.8 und F1.10 betrafen
eine nicht urspringlich offenbarte
Zwischenverallgemeinerung. Der Einsprechende hat
dargelegt (Einspruchsschrift, Seiten 11 - 13), dass
diese Merkmale im Anspruch 1 Funktionsmerkmale der
ersten Betriebsart fir ein allgemeines Kochfeld
definieren, in der ursprunglichen Beschreibung (Seite
16, vierter Absatz in Verbindung mit Seite 17, dritter
Absatz) jedoch nur fir ein Kochfeld mit zwei
Teilkochzonen und jeweiligen, mit je einem Induktor

bestiickten Unterzonen offenbart seien.
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Die Patentinhaberin ist mit der Erwiderung auf den

Einspruch den Einspruchsgriinden entgegengetreten.

Die Einspruchsabteilung hat das Patent widerrufen. Die
Entscheidung wurde allein darauf gestiitzt, dass der
Gegenstand des Anspruchs 1 uUber den Offenbarungsgehalt
der Anmeldung zum Anmeldezeitpunkt hinausgeht und der
Einspruchsgrund gemdB Artikel 100 c) EPU der
Aufrechterhaltung des Patents entgegensteht
(Entscheidungsgrinde, Punkt 2).

Die Entscheidungsgriinde bemangeln ebenfalls eine nicht
urspringlich offenbarte Verallgemeinerung durch die
Aufnahme der genannten Merkmale in den Anspruch 1. Der
Entscheidung liegt ein Verstédndnis des Anspruchs 1
zugrunde, wonach das Merkmal F1.8 nicht auf die erste
Betriebsart beschrankt sei und in einer Lesart, in der
es nicht die erste Betriebsart betreffe, nicht
offenbart sei (Entscheidungsgriinde, Seite 9, erster
vollstandiger Absatz; Seite 10, dritter vollstandiger
Absatz) .

Weiterhin bemédngelt die angefochtene Entscheidung, auch
das Merkmal F1.10 als solches sei den urspringlichen
Anmeldungsunterlagen nicht zu entnehmen. Die
urspringliche Anmeldung beschreibe zwar, dass fir die
Belegungserkennung der gesamten Kochzone ein
mehrstufiges Suchverfahren durchgefiihrt wird, jedoch
keine Vorrichtung zur Belegungserkennung, die dazu
ausgebildet ist, ein solches mehrstufiges Suchverfahren
fiir die Belegungserkennung der gesamten Kochzone
durchzufiihren (Entscheidungsgriinde, Seite 8, zweiter
vollstandiger Absatz). In diesem Zusammenhang wurde

ebenfalls unterstrichen, dass der Absatz auf Seite o,
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Zeilen 25-36 der urspriinglichen Anmeldung keine weitere
technische Merkmale des Anspruchs 1 des angefochtenen
Patents wie die technischen Merkmale F1.8 und F1.10

erwahnte.

Zu den weiteren Einspruchsgriinden machte die
Einspruchsabteilung Anmerkungen (angefochtene
Entscheidung, Punkt III), die nicht Teil der

Entscheidungsgrinde sind.

Die Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen

diese Entscheidung.

Die Patentinhaberin beantragt, dass die angefochtene
Entscheidung aufgehoben und der Einspruch
zurlickgewiesen wird. Weiterhin beantragt sie die
Rickzahlung der Beschwerdegebiihr. Weiterhin beantragt
sie hilfsweise die Aufrechterhaltung des Patents in
geandertem Umfang auf der Grundlage eines von drei mit

der Beschwerdebegriindung eingereichten Hilfsantragen.

Der Antrag auf Rickzahlung der Beschwerdegebiihr wurde
damit begriindet, dass die Einspruchsabteilung ihre
Entscheidung auf Griinde gestiitzt habe, zu denen sie
keine Stellung nehmen konnte (Artikel 113 EPU). Der
fehlende Antrag auf mindliche Verhandlung erlaube der
Einspruchsabteilung nicht, Griinde einzufithren, iber die

die Patentinhaberin sich nicht &ubBern konnte.

Der Einsprechende beantragt die Zurlckweisung der

Beschwerde.
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Weiterhin beantragt der Einsprechende, dass bei einer
Zurlickverweisung an die Einspruchsabteilung die
Patentinhaberin an die bisher gestellten Antrage,
sowelt es die Aufrechterhaltung des Streitpatents

betrifft, gebunden ist.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte, dass diesem Antrag

nicht stattgegeben wird.

Entscheidungsgriunde

Der Einwand unzuldssiger Erweilterung

Im vorliegenden Fall ist der Einwand einer Erweiterung
des Patentgegenstands durch eine Zwischenverall-
gemeinerung gegeben, d.h. durch die Aufnahme von an
sich offenbarten Merkmalen aus der Beschreibung in den
Anspruch, wobei diese Merkmale aus dem in der
Beschreibung vorgegebenen Zusammenhang isoliert worden
sind. Die Zwischenverallgemeinerung fir sich genommen
ist flir die Beurteilung der Zuladssigkeit nicht
ausschlaggebend. Relevant ist vielmehr, ob und welche
zusatzliche Information die Fachperson aufgrund dieser
Zwischenverallgemeinerung gegeniber dem Inhalt der
urspringlich eingereichten Anmeldungsunterlagen
zusdtzliche technische Information erhalt (T 1906/11,

Leitsatz).

Wie oben dargelegt, wird in der angefochtenen
Entscheidung beméngelt, das Merkmal F1.8 betreffe in
einer Lesart nicht den genannten ersten Betriebsmodus.

Hingegen ist aus der Einspruchsschrift zu verstehen,
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dass das Merkmal F1.8 zu der Gruppe von Merkmalen

gehort, die den ersten Betriebsmodus mitdefinieren.

Das seitens der Einspruchsabteilung zugrundegelegte
Verstandnis des Anspruchswortlauts flir die Begrindung
der Entscheidung weicht also von dem Verstandnis ab,
welches der Substantiierung des Einwands in der
Einspruchsschrift zugrundegelegt wird. Zu dem
abweichenden Verstandnis konnte sich die

Patentinhaberin nicht &ubern.

Der Einsprechende argumentierte, der Einwand der
unzulédssigen Erweiterung sei gegen die Aufnahme der
Merkmale F1.7, F1.8 und F.10 in den Anspruch 1
gerichtet gewesen und die Einspruchsabteilung habe auf
der Grundlage dieser Merkmale eine Erweiterung
zuerkannt. Die Patentinhaberin habe sich zu dem Einwand
duBern konnen und von dieser Moglichkeit mit der
Erwiderung auf den Einspruch auch Gebrauch gemacht.
Damit sei das Recht, gehdrt zu werden, ausreichend
erfiillt. Es sei der Einspruchsabteilung zuzugestehen,
dass sie die in der Einspruchsschrift vorgetragenen
Argumente fir die Entscheidungsbegriindung

welterentwickeln kann.

Die Kammer teilt diese Auffassung nicht.

Gemall der gefestigten Rechtsprechung der
Beschwerdekammern gehdren zu den tragenden Grinden
einer Entscheidung die rechtlichen und faktischen
Grinde, auf denen die Feststellung beruht, dass ein
Erfordernis des EPU nicht erfullt ist (T 951/92, Abl,
1996, 53).

Im vorliegenden Fall umfassen die rechtlichen und

faktischen Grinde die relevante Rechtsvorschrift
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(Artikel 100 c¢) bzw. 123(2) EPU), den relevanten
Sachverhalt, wonach die genanten Merkmale in den
Anspruch 1 aufgenommen wurden, sowie die tragenden
Argumente, wonach die Einfihrung des Konzepts eines
ersten Betriebsmodus eine nicht urspringlich offenbarte
Verallgemeinerung darstellt, da in der Beschreibung
dieses Konzept nur in Verbindung mit einem Kochfeld mit

zwel Teilkochzonen und vier Unterzonen offenbart ist.

Die Einspruchsabteilung hat ihrer Entscheidung die wvon
der Einsprechenden genannte Rechtvorschrift und auch
den gleichen Sachverhalt, namlich die Aufnahme der
Merkmale F1.7, F1.8 und F1.10 wahrend des
Prifungsverfahrens in den Anspruch 1, zugrundegelegt.
Sie ist jedoch bei den tragenden Argumenten vom Vortrag

der Einsprechenden abgewichen.

Auch die Feststellung der Einspruchsabteilung, wonach
die urspriinglichen Anmeldungsunterlagen zwar eine
Belegungserkennung der gesamten Kochzone beschreiben,
bei der ein mehrstufiges Suchverfahren durchgefihrt
wird, jedoch keine Vorrichtung zur Belegungserkennung,
die dazu ausgebildet ist, ein solches mehrstufiges
Suchverfahren flir die Belegungserkennung der gesamten
Kochzone durchzufiithren, weicht von den vorgetragenen
Argumenten der Einsprechenden ab. Dies gilt ebenfalls
fir die darauf aufbauende weitere Feststellung, dass
der Absatz auf Seite 6, Zeilen 25-36 der urspringlichen
Anmeldung zwar beschreibt, dass fiur die
Belegungserkennung der gesamten Kochzone ein
mehrstufiges Suchverfahren durchgefiihrt wird, jedoch
keine weiteren technischen Merkmale des Anspruchs 1 des
angefochtenen Patents wie die technischen Merkmale F1.8
und F1.10 erwahnt.
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Nach Auffassung der Kammer ist bei dem Einwand einer
Gegenstandserweiterung, bei dem ja die beanstandeten
Merkmale in der Anmeldung durchaus offenbart sind,
durch die Aufnahme in einen Anspruch jedoch
moglicherweise einen neuen Sachverhalt definieren,
insbesondere den tragenden Argumenten, worin die
Erweiterung des Patentgegenstands liegt, bei der
Entscheidungsbegriindung ein besonderes Gewicht
beizumessen. Eine Abweichung der Argumente vom Vortrag
der Einsprechenden bei der Bedeutung der hinzugefiigten
Merkmale im Zusammenhang des Anspruchs ist daher nicht
lediglich eine Weiterentwicklung der vorgetragenen
Argumente, sondern eine Anderung der tragenden Griinde

fir den Einwand.

Die angefochtene Entscheidung stitzt sich in erster
Linie auf den Einwand der Erweiterung des Patent-
gegenstands in Form einer Zwischenverallgemeinerung.
Die weiteren Ausfihrungen im Teil III der angefochtenen
Entscheidung sind nicht Bestandteil der
Entscheidungsgriinde. Die angefochtene Entscheidung
geniigt folglich nicht dem Erfordernis des Artikels
113(1) EPU, dass sie nur auf Grinde gestitzt wurde, =zu
denen sich die Patentinhaberin duBern konnte. Sie ist
daher aufzuheben. Die Aufhebung rechtfertigt auch eine
Rickzahlung der Beschwerdegebiihr nach Regel 103 (1)a)

EPU und eine Zuriickverweisung nach Artikel 11 VOBK.

Der Antrag auf Antragsbindung

12.

Eine Bindung der Parteien an im Laufe des
Beschwerdeverfahrens gestellten Antrdge im Falle einer
Zurlickverweisung an die erste Instanz (das Organ, das
die angefochtene Entscheidung erlassen hat) ist im EPU

nicht explizit vorgesehen.
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13. Lediglich Artikel 111(2) EPU benennt in einem solchen
Fall Konsequenzen aus einer solchen Entscheidung fir

die erste Instanz. Artikel 111 (2) EPU lautet:

"Verweist die Beschwerdekammer die Angelegenheit
zur weiteren Entscheidung an das Organ zurilick, das
die angefochtene Entscheidung erlassen hat, so ist
dieses Organ durch die rechtliche Beurteilung der
Beschwerdekammer, die der Entscheidung zugrunde
gelegt ist, gebunden, soweit der Tatbestand

derselbe ist. [...]1"

14. Artikel 111 (2) EPU weist explizit auf die Modglichkeit
eines sich andernden Tatbestands hin. Nach Auffassung
der Kammer fordert dieser Wortlaut eine pragmatische
Vorgehensweise, die durchaus berilicksichtigt, dass die
Umstande, und somit der Tatbestand, solange ein Fall
anhadangig ist, sich andern konnen. Eine Bindung der
Patentinhaberin an die im Laufe des
Beschwerdeverfahrens gestellten Antrage wurde de facto
bei solchen Anderungen des Tatbestands ihr Recht, das

Patent zu verteidigen, einschréanken.

15. Dariiber hinaus wilirde eine angeordnete Bindung der
Einspruchsabteilung an solche im Laufe des
Beschwerdeverfahrens gestellten Antrage der
Patentinhaberin dem Wortlaut des Artikels 111 (2) EPU,
der einzig und allein eine Bindung an die rechtliche
Beurteilung der Beschwerdekammer vorsieht,
widersprechen. Eine solche Entscheidung der Kammer ware
somit ultra vires, indem sie die vom EPU bestimmten

Befugnisse der Kammer Uberschreiten wlirde.
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Fir den vom Einsprechenden gestellten Antrag (Punkt

16.
VII, oben) fehlt eine Rechtsgrundlage im EPU. Dem

Antrag kann daher nicht stattgegeben werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

1.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur
weiteren Entscheidung zurickverwiesen.

3. Dem Antrag auf Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr

wird stattgegeben.
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D. Meyfarth P. Fontenay

Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



