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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

Die Beschwerde der Einsprechenden (Beschwerdefiihrerin)
richtet sich gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung, den Einspruch gegen das

europaische Patent EP 2 516 342 Bl zurluckzuweisen.

Unter anderem waren die folgenden fiir diese
Entscheidung relevanten Dokumente Gegenstand im

Einspruchsverfahren:

D1 DE 10 2010 050 275 Al

D2 DE 24 51 121 Al

D3 EP 2 377 831 A9

D4 DE 197 50 794 Al

D5 EP 1 505 041 Al

D6 EP 1 688 398 Al

D7 W. Holand und G. Beall, "Glass-Ceramic

Technology", The American Ceramic Society,
2002, Seiten 75-83 und 222-223

Das Prioritadtsdokument wird im folgenden als DO

bezeichnet:

DO DE 10 2009 060 274.7

Die Einspruchsabteilung war unter anderem zum Schluss
gekommen, dass das Streitpatent die Erfordernisse der
Artikel 87, 83, 54 und 56 EPU erfiullt.

Der unabhdngige Anspruch 1 des Streitpatents lautet wie

folgt:
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"l. Lithiumdisilikat-Glaskeramik mit folgender
Zusammensetzung:

55 bis 70 Gew.-% SiOy,

10 bis 15 Gew.-% Li»O,

10 bis 20 Gew.-% des Stabilisators ausgewahlt aus der
Gruppe bestehend aus Zr0O; oder Mischungen von ZrO; und
HfO,,

0,1 bis 5 Gew.-% K»O,

0,1 bis 5 Gew.-% Al,03,

0 bis 10 Gew.-% an Zusatzstoffen ausgewahlt aus der
Gruppe bestehend aus Boroxid, Phosphoroxid, Fluor,
Natriumoxid, Bariumoxid, Strontiumoxid, Magnesiumoxid,
Zinkoxid, Calciumoxid, Yttriumoxid, Titanoxid,
Nioboxid, Tantaloxid, Lanthanoxid und Mischungen
hiervon sowie

0 bis 10 Gew.-% an Farbstoffen,

wobei der Stabilisator im Wesentlichen in der amorphen

Phase vorliegt."

Anspruch 6 bezieht sich auf ein Verfahren zur
Herstellung der Glaskeramik aus Anspruch 1 und

Anspruch 9 auf deren Verwendung.

Die abhédngigen Anspriiche 2 bis 5, 7, 8 und 10 betreffen

bevorzugte Ausfihrungsformen.

Mit der Beschwerdebegriindung reichte die

Beschwerdefihrerin des weiteren folgendes Dokument ein:

Annex 1 Versuchsergebnisse mit erganzenden

Nacharbeitungen zu DI1.
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In der Mitteilung gemaB Artikel 15(1) VOBK 2020, war
die Kammer der vorlaufigen Meinung, dass die Beschwerde

zurickzuweisen sei.

Die entscheidungswesentlichen Argumente der

Beschwerdefihrerin werden wie folgt zusammengefasst:

Die Ladung der Einspruchsabteilung sei beziiglich der
Prioritat nicht konkret genug gewesen. Daher seien die
mit der Beschwerdebegriindung eingereichten Versuche
"Annex 1" eine zuladssige Reaktion auf die angefochtene

Entscheidung.

Die Prioritat des Streitpatents sei wegen des fehlenden
funktionellen Merkmals "zur Erhdohung der chemischen und
mechanischen Stabilitat" nicht gtltig, da nur Spuren
von ZrOp als Stabilisator nicht zu dieser Eigenschaft
fiihren wiirden. Dies hatten die Beschwerdegegnerinnen im

Prufungsverfahren zugegeben.

Da die Prioritatsanmeldung einer vorherrschenden
technischen Meinung widerspreche, hédtten bereits mit
der Anmeldung Versuche eingereicht werden miissen, die
belegen, dass mit der Lehre der Anmeldung:

- Disilikat ohne unzumutbaren Aufwand hergestellt
werden kann und

- der Stabilisator in der amorphen Phase verbleibt.

Das Dokument D1, und insbesondere der Versuch B6, wlrde
belegen, dass Disilikat in der Tat nur mit unzumutbarem
Aufwand hergestellt werden kann.

Das Dokument D7 kdnne diese Licken nicht schlieBen.

Aus analogen Grinden sei die Erfindung des

Streitpatents ebenfalls nicht ausfihrbar. Da der
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Stabilisatorgehalt in den Beispielen relativ gering
sei, sei die Erfindung zudem nicht Uber den gesamten

Bereich ausfihrbar.

Angesichts jedes der Dokumente D3 und D4 seien die
Erfordernisse von Artikel 54 EPU nicht erfullt.

Auch die Erfordernisse von Artikel 56 EPU seien
angesichts des Beispiels 17 aus D4 nicht erfillt,
insbesondere, da der Effekt von verbesserten
mechanischen Eigenschaften und einer verbesserten

chemischen Stabilitat nicht belegt seien.

Die Argumente der Beschwerdegegnerinnen
(Patentinhaberinnen) spiegeln sich in den folgenden

Entscheidungsgrinden wider.

Am Ende der mindlichen Verhandlung vom 21. September

2022 war die Antragslage wie folgt:

Die Beschwerdefilhrerin beantragt die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des

Patents.

Die Beschwerdegegnerinnen beantragten die Zurlickweisung

der Beschwerde.
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Entscheidungsgrunde

1. Artikel 12(4) VOBK 2007: Bericksichtigung der neu

eingereichten Versuchsergebnisse "Annex 1"

Aus den folgenden Grinden werden die Versuchsergebnisse
"Annex 1" nicht zugelassen (Artikel 25(2) VOBK 2020 und
12(4) VOBK 2007).

1.1 Mit der Beschwerdebegriindung hat die Beschwerdefilthrerin
als "Annex 1" Versuchsergebnisse eingereicht, in denen
teils Versuche von D1 nachgearbeitet und teils neue

Versuche durchgefihrt wurden.

Die Beschwerdegegnerinnen beantragen, diese Ergebnisse

als verspatet nicht zuzulassen.

In der Tat hat die Einspruchsabteilung bereits in ihrer
Ladung zur mindlichen Verhandlung vom 20. Marz 2018
(siehe Punkt 5 der Ladung) erachtet, dass die
Fachperson ohne unzumutbaren Aufwand unter Hinzuziehen
ihres Fachwissens in der Lage war, die Lehre der

Prioritdtsanmeldung auszufihren.

Daher muss es der Beschwerdefihrerin bereits zu diesem
Zeitpunkt bewusst gewesen sein, dass die Offenbarung
von D1 moéglicherweise nicht ausreicht, die
Einspruchsabteilung von der Nicht-Ausfihrbarkeit der
Prioritat zu ilberzeugen. Sie hat aber trotzdem davon
abgesehen, in dem verbleibenden Jahr bis zur mindlichen
Verhandlung im Einspruchsverfahren weitere

Versuchsergebnisse einzureichen.
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Auch enthalt die Entscheidung keine iberraschenden oder
neuen Betrachtungen, die das Vorbringen der Experimente

veranlasst hatten.

Zudem hat die Beschwerdefihrerin in ihrer
Beschwerdebegrindung keine Grinde angegeben, warum sie
die Versuche von Annex 1 nicht bereits erstinstanzlich

durchgefihrt und eingereicht hat.

Die Versuchsergebnisse aus Annex 1 hatten also
eindeutig bereits im erstinstanzlichen Verfahren
vorgelegt werden kénnen und werden somit nicht in das
Beschwerdeverfahren zugelassen (Artikel 25(2) VOBK 2020
und 12 (4) VOBK 2007) .

Die Beschwerdefilhrerin argumentiert, dass die
Einspruchsabteilung in der Ladung zur mindlichen
Verhandlung fehlende Vergleichsversuche lediglich im
Zusammenhang mit den Erfordernissen von Artikel 83 EPU
moniert habe (siehe Punkt 6 der Ladung), nicht aber im
Rahmen von Artikel 87 EPU (Punkt 5). Des weiteren seien
die Anmerkungen in Punkt 5 der Ladung nicht konkret
genug gewesen, sodass es zu dem Zeitpunkt keinen Anlass
fiir die Beschwerdefihrerin gegeben habe zu reagieren.
Erst die angefochtene Entscheidung, welche unter Punkt
IT.2 (im vorletzten Absatz auf Seite 4) auf die Figur 3
der D2 hinweist, hatte die Problematik ausreichend

konkretisiert.

Dieses Argument ilberzeugt nicht, denn die
Einspruchsabteilung hatte bereits in ihrer Ladung unter
dem Punkt "5 Mangelnde Prioritat" erachtet, dass die
Fachperson ohne unzumutbaren Aufwand unter Hinzuziehen
ihres Fachwissens in der Lage war, die Lehre der
Prioritdtsanmeldung auszufihren. In diesem Zusammenhang

hatte die Einspruchsabteilung unter anderem auch
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explizit auf die Figur 2 der D3 hingewiesen. Diese
Figur zeigt einzig und unmissverstandlich, dass bei
steigender Temperatur die Bildung von Lithiumdisilikat
im Vergleich zu Lithiummetasilikat zunimmt. Dies ist
auch von der Beschwerdefihrerin so verstanden worden
(siehe den letzten vollstandigen Abschnitt von Seite 8

der Einspruchsschrift).

Auch sind fehlende Gegenversuche unter dem die
Prioritat bejahenden Punkt II.2 der angefochtenen
Entscheidung nicht als Grund angefihrt werden. Insofern
gibt es zwischen der Ladung und der angefochtenen
Entscheidung auch diesbeziiglich keine iberraschende

Entwicklung.

Weiter gehende Hinweise der Einspruchsabteilung waren
moglicherweise sogar einer fairen Verfahrensfihrung
abtrdglich gewesen, da sie mdglicherweise die

Beschwerdefihrerin bevorzugt hatten.

So ist das der Erteilung nachgeschaltete
Einspruchsverfahren im Rahmen des EPU nach stadndiger
Rechtsprechung grundsatzlich ein streitiges Verfahren
zwischen Parteien, die in der Regel gegenteilige
Interessen vertreten, die aber in der Tat Anspruch auf
die gleiche Behandlung haben (Rechtsprechung der
Beschwerdekammern, 10. Ausgabe, 2022, IV.C.1).

Dabei steht es jeder Partei frei, wie sie ihren Fall
vorbringen will. Die Einspruchsabteilung sollte auch
nicht einseitig einer Partei helfen, indem sie ihr
vorab entsprechende Hinweise gibt. Im Gegenteil, eine
Partei, die eine Entscheidung zu ihren Gunsten
anstrebt, hat sich aktiv am Verfahren zu beteiligen und
auf eigene Initiative alles rechtzeitig vorzubringen,

was i1hre Position stutzt.
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Artikel 87 EPU: Prioritat

Die Beschwerdefilhrerin vertritt die Auffassung, dass
die Erfindung der Prioritdtsanmeldung aus mehreren
Grinden nicht ohne unzumutbaren Aufwand ausfihrbar ist
und dass die Prioritat des Streitpatents daher nicht

giltig ist.

Wie jedoch folgend dargelegt wird, offenbart das
Prioritdtsdokument DO dieselbe Erfindung wie das
Streitpatent, und zwar in ausfihrbarer Weise, wie auch
schon die Einspruchsabteilung geschlussfolgert hatte.
Das Streitpatent beansprucht daher die Prioritadt wvon DO

in zuldssiger Weise (Artikel 87 EPU).

Anspruch 1 des Streitpatents basiert auf den
Ansprichen 1 und 3 von DO. Im Gegensatz zu Anspruch 1
von DO fehlt in Anspruch 1 des Streitpatents jedoch das
funktionelle Merkmal " [enthaltend mindestens 10 Gew.-%
eines Stabilisators] zur Erhdhung der chemischen und

mechanischen Stabilitat".

Nach Meinung der Beschwerdefihrerin umfasst Anspruch 1
des Streitpatents zwar die Verwendung von HfO; mit
lediglich Spuren von ZrO, als Stabilisator, aber dies
wlirde nicht den gewlinschten Effekt ergeben, wie es auch

die Beschwerdegegnerinnen selber eingerdaumt hatten.

Dies ist jedoch nicht zutreffend. DO offenbart die
Verwendung von ZrO, mit HfO, als Stabilisator innerhalb
der beanspruchten Gesamtkonzentration in beliebigen
Mischungsverhdltnissen, beispielsweise auf Seite 4,
Zeilen 23 bis 29. Es gibt auch keinen Beleg daflir, dass

bei der Verwendung von HfO, als Hauptkomponente eine
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Mindestmenge an Zr0O; vonndoten ist, um eine erhohte

chemische und mechanische Stabilitdt zu erreichen.

Auch das von der Beschwerdefilhrerin angefiihrte
Schreiben der Beschwerdegegnerinnen vom 14. August 2014
aus dem Prifungsverfahren sagt dies nicht aus. Dort
wird insbesondere unter Punkt 2.1 lediglich erwahnt,
dass ZrO; in der Natur nach dem damaligen Stand des
Wissens nur zusammen mit HfO, auftritt, so dass ZrO;
zwangslaufig Spuren von HfO, enthalt. Dass HfO, nicht

als Stabilisator wirkt, ist dort nicht angegeben.

Des weiteren enthalt das Prioritatsdokument nach
Auffassung der Beschwerdefithrerin keine ausfihrbare
Offenbarung der Erfindung. So enthalte DO keine
Beispiele, die zeigen, dass Lithiumdisilikat erzeugt
wird, und dies, obwohl das Patent einer vorherrschenden
technischen Meinung widerspreche. Dies wéare jedoch
insbesondere nach dem zweiten Absatz des Kapitels
IT.D.3.1.6 der Rechtsprechung (10. Auflage, 2022) im
vorliegenden Fall notig gewesen. Es sei auch nicht
zulassig, die Licken in der Lehre von DO durch die

Lehre von D7 zu fillen.

Auch dieser Standpunkt idberzeugt nicht.

Was den angeblichen Widerspruch zwischen DO und der
vorherrschenden technischen Meinung betrifft, so
handelt es sich dabei nicht um Schwierigkeiten,
Lithiumdisilikat zu erzeugen, sondern um das Erreichen
der erwinschten Eigenschaften der Glaskeramik trotz des
hohen Stabilisatorgehalts. So ist es nach Seite 4,
Zeilen 15 bis 33 von DO insbesondere iberraschend
gewesen, dass der Stabilisator nicht als eigene Phase
auskristallisiert, sondern in der amorphen

Restglasphase verbleibt.
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Es ist auBerdem nicht nachvollziehbar, dass der
Stabilisator, welcher in der amorphen Phase verbleibt,
die Bildung von Lithiumdisilikat in der kristallinen
Phase erschweren soll. Auch die Passage auf Seite 5,
Zeilen 12 bis 17 von DO fiuhrt lediglich aus, dass ein
erhdhter Stabilisator-Gehalt den kristallinen Anteil
begrenzt. Uber das Verhdltnis zwischen den
unterschiedlichen Silikat-Formen innerhalb der

kristallinen Phase wird nichts ausgesagt.

Das Einstellen eines hohes Stabilisatorgehalts in der
Mischung an sich stellt jedoch keine besonderen
Anforderungen an die Ausfihrbarkeit. Dies wurde auch

nicht bestritten.

AuBerdem missen in einer Anmeldung Ausfihrungsbeispiele
nicht zwingend vorhanden sein (Rechtsprechung der
Beschwerdekammern, 10. Auflage, 2022, II.C.5.3).

Auf den Seiten 6 und 7 von DO wird beschrieben, welche
Verfahrensschritte durchzufiihren sind (Temperaturen und
Reaktionsdauer der verschiedenen Etappen), um das
beanspruchte Lithiumdisilikat zu bilden. Des weiteren
stellen die Schritte b) und c) in Anspruch 9 klar, dass
Lithiumdisilikat iUber das Zwischenprodukt

Lithiummetasilikat erzeugt wird.

Insbesondere weill die Fachperson durch diese Lehre von
DO in Kombination mit dem allgemeinen Fachwissen,
illustriert durch das Lehrbuch D7, was sie zu tun hat,
sollte bei einem Versuch nicht das gewlinschte
Lithiumdisilikat gebildet werden, sondern
Lithiummetasilikat:

- Im Text oberhalb der Figur 2-2 aus D7 (Seite 82) und
im Text links neben Figur 3-23 (Seite 223) wird
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ebenfalls erwahnt, dass Lithiumdisilikat indirekt aus
Lithiummetasilikat erzeugt wird. Daraus zieht die
Fachperson den Schluss, dass eine langere
Reaktionsdauer die Bildung von Lithiumdisilikat
fordert.

- Zudem zeigen schon die chemischen Formeln von
Lithiummetasilikat (Li»SiO3) und Lithiumdisilikat
(Li»Siy0O5), dass ein erhdhtes Verhaltnis von SiOp zu
Lip,O im Ausgangsmaterial die Ausbeute von
Lithiumdisilikat favorisiert. Das Phasendiagramm 2-1
auf Seite 75 von D7 bestatigt dies: LiySiy05 tritt auf
der SiOp-reichen rechten Seite des Diagramms auf,
wahrend LiySiO3 eher bei mittleren SiOy-Konzentrationen
erscheint.

- SchlieBlich zeigen das DSC (differential scanning
calorimetry) Diagramm 2-2 auf Seite 82 und das XRD (X-
ray diffraction) Diagramm 3-23 auf Seite 223 wvon D7,
dass auch eine Erhohung der Temperatur die Bildung von
Lithiumdisilikat im Vergleich zu Lithiummetasilikat

beginstigt.

Auch wenn diese Diagramme der D7 streng genommen bindre
Gemische betreffen, so zeigen sie der Fachperson
deutlich an welchen Stellschrauben sie hédtte drehen
missen, um das gewinschte Lithiumdisilikat zu erhalten.
Es gibt keine Belege, dass dies nicht zum Erfolg
gefihrt hatte.

Die von der Beschwerdefiithrerin angefiihrte Passage der
Rechtsprechung (Rechtsprechung der Beschwerdekammern,
10. Auflage, 2022, II.D.3.1.6, zweiter Absatz) bezieht
sich insbesondere auf T 81/87 und besagt, dass die
wesentlichen Merkmale der Erfindung entweder
ausdriicklich offenbart oder aber unmittelbar und
unzweideutig implizit enthalten sein milssen. Dieser

Fall ist jedoch nicht vergleichbar mit dem
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vorliegenden, da dort "spezielle Schwierigkeiten” in
einem Verfahren zur Herstellung eines genetischen
Vorlaufers aus Fragmenten verschiedener Klone
auftraten, die nur "schrittweise geldst" werden
konnten, und wobei jeder Schritt wiederum "davon
ablhangt], ob bei der Auswertung der Ergebnisse des
vorhergehenden LOsungsschrittes die Gegebenheiten
richtig erkannt worden sind" (siehe insbesondere die
Punkte 9 bis 11 der Entscheidungsgriinde). Dies ist
nicht vergleichbar mit der Frage im vorliegenden Fall,
ob die eine oder die andere Silikatform erzeugt wird.
Eine Verpflichtung, dass die Patentinhaberinnen im
vorliegenden Fall bereits zum Zeitpunkt der
Prioritdtsanmeldung Versuche hatten durchfihren missen,

kann aus dieser Rechtsprechung nicht abgeleitet werden.

Nach Meinung der Beschwerdefilhrerin beweist zudem D1,
dass die Lehre der DO nicht ohne unzumutbaren Aufwand
ausgefihrt werden konnte. So wird in den Beispielen G1,
G5 und G6 von Dl bei erfindungsgemalien Konzentrationen
und Verfahrensbedingungen Lithiummetasilikat erzeugt,

und nicht das beanspruchte Lithiumdisilikat.

Wie jedoch schon die Einspruchsabteilung festgestellt
hat, konnen auch die Versuche der D1 nicht belegen,
dass die Lehre der Prioritatsanmeldung DO nicht
ausfihrbar ist. Auch wenn in diesen Versuchen von D1
aus elner Zusammensetzung und unter Bedingungen, welche
innerhalb der in DO angegebenen Bereiche liegen,
Lithiummetasilikat erzeugt wird (und nicht
Lithiumdisilikat), so hatte die Fachperson aufgrund
ihres Fachwissens (siehe Punkt 2.2) auch hier gewusst,

wie sie zum gewlinschten Lithiumdisilikat gelangt.

Die Beschwerdefihrerin vertritt insbesondere die

Auffassung, dass ein Vergleich des mit der Anmeldung
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des Streitpatents nachgereichten Versuchs B6 mit
Versuch G6 von D1 die Nicht-Ausfihrbarkeit belegen
wlirde. So wiesen beide Versuche identische SiO,- und
Lip,O-Konzentrationen sowie Verfahrenstemperaturen auf,
aber Beispiel B6 erzeugt vorwiegend Lithiumdisilikat,
wahrend Beispiel G6 vorwiegend Lithiummetasilikat
bildet (siehe Tabelle 2 des Streitpatents und Tabelle 2
von D1). Diese Versuche wiirden insbesondere zeigen,
dass die Fachperson auBerdem die Konzentrationen von
K,0, Al,03, ZrOp in unzumutbarer Weise innerhalb der
beanspruchten Bereiche so bestimmen miisste, dass

Lithiumdisilikat erzeugt wird.

Dies ist ebenfalls nicht liberzeugend. Wie unter

Punkt 2.2 weiter oben dargelegt, zeigen sowohl DO als
auch das Fachwissen, dass die Bildung von
Lithiumdisilikat indirekt idber Lithiummetasilikat
geschieht. Die Fachperson schlieBt daraus, dass eine
langere Reaktionsfilhrung die Bildung von
Lithiumdisilikat beglinstigt. Daher ist es schliissig,
dass in Beispiel B6 mit einer Dauer von 40 Minuten in
der ersten Warmebehandlung vorwiegend Lithiumdisilikat
erzeugt wird, wahrend in Beispiel G6 mit einer nur halb
so langen ersten Warmebehandlung vorwiegend
Lithiummetasilikat gebildet wird. Die Dauer der zweiten
Warmebehandlung von zehn Minuten ist dabei in beiden

Fallen identisch.

Es kann des weiteren zwar nicht ausgeschlossen werden,
dass die unterschiedlichen Konzentrationen von KO,
Al,03, Zr0Op in den Beispielen G6 und B6 ebenfalls einen
Einfluss auf die Form des erzeugten Silikats haben. Es
liegt jedoch kein Beleg vor, dass es fir bestimmte
Konzentrationen dieser Komponenten innerhalb der

beanspruchten Bereiche selbst unter Anwendung des oben
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dargelegten Fachwissens (siehe Punkt 2.2) nicht moéglich

ist, das beanspruchte Lithiumdisilikat zu erhalten.

In der mindlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer
zog die Beschwerdefihrerin des weiteren die Tatsache in
Zweifel, dass der Stabilisator trotz der
vergleichsweise hohen Konzentration in der amorphen
Phase verbleibt. Auch hierfiir wdre ein experimenteller

Beleg in der Prioritatsanmeldung vonndten gewesen.

Wie am Ende von Punkt 2.2 dargelegt, kann im
vorliegenden Fall eine Verpflichtung der
Beschwerdegegnerinnen, Versuche vorzulegen, aus der
zitierten Rechtsprechung nicht abgeleitet werden, und
auch in diesem Punkt ist die Beschwerdefihrerin einen

Beleg flir ihre Zweifel schuldig geblieben.

Die Frage der Zulassigkeit dieses neuen Arguments kann
daher dahingestellt bleiben.

Artikel 100 (b) EPU: Ausfihrbarkeit

Im Vergleich zur Prioritatsanmeldung beinhaltet die
Anmeldung des Streitpatents zusdtzlich die Beispiele Bl
bis B6.

Nach Meinung der Einsprechenden sind die Stabilisator-
Konzentrationen in diesen Beispielen (zwischen 10 und
13.5%) deutlich niedriger als die beanspruchte
Obergrenze von 20%. Die Erfindung wadre daher nicht iber
den gesamten Bereich ausfiihrbar. Ansonsten wirden die
Einwdnde gegen die Giltigkeit der Prioritat sinngemal

auch fir die Erfordernisse von Artikel 83 EPU gelten.
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Die Beschwerdefihrerin hat jedoch keine Belege dafir
vorgelegt, dass die Bildung von Lithiumdisilikat mit

héheren Stabilisator-Konzentrationen nicht mdéglich ist.

Was die anderen Argumente betrifft, gelten die oben
unter Punkt 2. angefihrten Grinde analog auch fur die

Ausfiihrbarkeit des Streitpatents.

Im vorliegenden Fall ist die Situation insbesondere
anders gelagert als beispielsweise in T 553/10, wo eine
Vervollstandigung der Lehre mit dem allgemeinen

Fachwissen nicht moglich war.

Aus diesen Grinden sind die Erfordernisse von Artikel
83 EPU erfiillt, wie auch schon die Einspruchsabteilung

geschlussfolgert hatte.

Artikel 100 (a) EPU: Neuheit

Nach Auffassung der Beschwerdefihrerin ist:

- D3 neuheitsschadlich zumindest fir den Gegenstand der
Anspriche 1 bis 3 und 5 bis 10

- D4 neuheitsschadlich zumindest fir den Gegenstand der
Anspriche 1 bis 3, 5, 9 und 10

Aus den folgenden Grinden erfillt das Streitpatent
jedoch die Erfordernisse von Artikel 54 EPU, wie auch

schon die Einspruchsabteilung geschlussfolgert hatte.

Da die Prioritat des Streitpatents giltig ist (siehe
Punkt 2.), gehdért D3 nicht zum Stand der Technik geméB
Artikel 54(3) EPU.
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D3 ist daher flr die Beurteilung der Neuheit des
Gegenstandes der Ansprliche des Streitpatents nicht
relevant (Artikel 54 EPU).

Keines der Beispiele aus Tabelle 1 von D4 (insbesondere
nicht die Beispiele 11 oder 17) offenbart einen Gehalt
an ZrOp oder einer Mischung aus ZrO; und HfO, im

beanspruchten Bereich von Anspruch 1 des Streitpatents.

Die Konzentrationsbereiche im allgemeinen Teil von D4
(Seite 2, Zeile 61, bis Seite 3, Zeile 51) betreffen
verschiedene Zusammensetzungen und das mogliche

Vorhandensein "weitere[r] Komponenten".

Wahrend sich die von der Beschwerdefilhrerin angefiihrten
Passagen der Richtlinien auf eine Auswahl aus einem
einzelnen Bereich beziehen, ist im vorliegenden Fall
eine Auswahl aus mehreren iUberlappenden Bereichen
notig, um zum Gegenstand von Anspruch 1 des
Streitpatents zu gelangen (beispielsweise fir die
Komponenten Si0Op, Liy0O, ZrOp , Aly03 und Ky0; siehe auch
Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 10. Auflage,
2022, I1.C.6.3.3). Zudem kann ein Ausfihrungsbeispiel
nicht beliebig mit dem Rest der Beschreibung kombiniert
werden, sondern stellt eine jeweils in sich
abgeschlossene, spezielle Ausfihrungsform dar, die nur
eine spezifische Kombination von Einzelkomponenten in
ganz bestimmten Mengenverhdltnissen offenbart

(T 210/05, Grunde 2.3).

Zwar offenbart D3 einen ZrO;-Bereich von 0 bis

10.0 Gew.-% (Seite 3, Zeile 28) mit einem Endpunkt, der
innerhalb des Bereichs von Anspruch 1 liegt, aber
angesichts des besonders bevorzugten Bereichs zwischen
0.1 und 8.0 Gew.-% (Seite 3, Zeile 46) wlurde die



- 17 - T 1630/19

o)

Fachperson den Endwert 10 Gew.-% nicht ernsthaft

erwagen.

Weder die Beispiele noch der allgemeine Teil wvon D4
offenbaren daher die Konzentrationen der
Zusammensetzung von Anspruch 1 des Streitpatents in

Kombination.

Daher ist der Gegenstand von Anspruch 1 des
Streitpatents neu (Artikel 54 (1) und (2) EPU).

Wegen des Rickbezuges auf Anspruch 1 gilt dies auch fir

die verbleibenden Anspriche.

Artikel 100 (a) EPU: Erfinderische Tatigkeit

Aus den folgenden Grinden erfiillt der Hauptantrag die
Erfordernisse von Artikel 56 EPU, wie es auch bereits

die Einspruchsabteilung entschieden hat.

Die Erfindung betrifft eine Lithiumdisilikat-

Glaskeramik.

Beispiel 17 aus Tabelle 1 der D4 offenbart eine
Lithiumdisilikat-Glaskeramik mit einem Zr0O, Gehalt von

6.1 Gew.%.

Da D4 ebenfalls transluzente Lithiumdisilikat-
Glaskeramiken mit hoher Festigkeit betrifft, ist
Beispiel 17 aus D4 ein geeigneter Startpunkt flr die

Bewertung der erfinderischen Tatigkeit.

Laut Streitpatent ist die zu ldsende Aufgabe das

Bereitstellen einer Zusammensetzung mit verbesserten
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mechanischen und optischen Eigenschaften sowie einer

verbesserten chemischen Stabilitat (Absatz [0009]).

Es wird vorgeschlagen, diese Aufgabe durch die
Zusammensetzung von Anspruch 1 zu 1losen, die durch
einen Stabilisatorgehalt zwischen 10 und 20 Gew.% ZrO,

bzw. ZrO, und HfO, charakterisiert ist.

In der mindlichen Verhandlung im Beschwerdeverfahren
hat die Beschwerdefiihrerin letztlich nicht bestritten,
dass zumindest die Aufgabe einer Verbesserung der

Transluzenz erfolgreich geldst wird.

Tabelle 2 des Streitpatents belegt in der Tat eine hohe
Transluzenz der erfindungsgeméalen Beispiele. Es liegen
auBerdem keine Belege vor, die die erfolgreiche L&sung

dieser Aufgabe in Zweifel ziehen wlirden.

Da die Erfordernisse von Artikel 56 EPU auch mit dieser
Aufgabe wie unten gezeigt erfiillt sind (d.h. selbst
unter Bericksichtigung der Argumente der
Beschwerdefilhrerin diesbeziiglich), kann offengelassen
werden, ob

- dem Antrag der Beschwerdegegnerin stattgegeben wird,
die Argumentation der Beschwerdefithrerin beziiglich
dieser Aufgabenstellung nicht zu berilicksichtigen, und
ob

- zusatzlich zur Verbesserung der Transluzenz auch noch
die mechanischen Eigenschaften und die chemische

Stabilitat verbessert werden.

Der allgemeine Teil von D4 offenbart auf Seite 3,
Zeilen 25 bis 36, dass die Schmelze des Ausgangsglases
"vorzugsweise" weitere Komponenten enthalten kann, wie

beispielsweise 0 bis 10% ZrOp (Zeilen 25 und 28). Dabei
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fuhrt dieser "zusatzliche Einbau" von ZrO,; zu einer
Erhohung der Transluzenz (Zeile 35).

AuBerdem liegt nur der Endpunkt von 10 Gew.% ZrOp; im
Bereich von Anspruch 1 des Streitpatents. Gleich im
Anschluss an diese "vorzugsweise" Zusammensetzung wird
ein noch engerer Bereich von "0 bis 8,0, insbesondere
0,1 bis 8,0 [Gew.% Zr0O,]" offenbart (Zeile 46).

Ausgehend von Beispiel 17 wiirde die Fachperson daher
eine ZrOs-Konzentration im am meisten bevorzugten
Bereich von 0.1 bis 8.0 Gew.-% auswahlen (Zeile 46), um
die Transluzenz zu erhdhen, und nicht den Endpunkt des

breiteren Bereichs berilicksichtigen.

Aufgrund seiner Position im Text ist der Ausdruck
"zusatzliche[r] Einbau" in Zeile 35 hierbei im
Vergleich zu der vorhergehenden Zusammensetzung ohne
Z2rO, zu sehen (siehe Seite 2, Zeile 64 bis Seite 3,
Zeile 13). Dieser Ausdruck kann also nicht mit der
Aussage gleichgesetzt werden, dass die Transluzenz umso

hoher ist, je mehr der Zr0O,-Gewichtsanteil zunimmt.

Selbst wenn die Fachperson den Endpunkt 10% des
breiteren Bereichs auswédhlen wirde kann nicht gesagt
werden, wie sich dies auf die Konzentration der anderen
Komponenten auswirken wiirde, und ob diese dann immer

noch innerhalb der beanspruchten Bereiche waren.

Die Interpretation, dass die Fachperson die
Konzentrationen der anderen Komponenten proportional
verringern wirde, beruht auf einer riickschauenden

Betrachtungsweise fiir die es keine Hinweise gibt.

Daher ist der Gegenstand von Anspruch 1 des
Streitpatents erfinderisch (Artikel 56 EPU).
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Wegen des Rickbezugs der verbleibenden Anspriiche auf
Anspruch 1 ist die erfinderische Tatigkeit auch fir

diese gegeben.

In Hinblick auf die Verfahrensmerkmale der Anspriiche 6
bis 8 des Streitpatents verweist die Beschwerdefilthrerin

zudem auf die Dokumente D5 und D6.

Allerdings hat die Beschwerdefihrerin nicht dargelegt,
wo in diesen Dokumenten die Zusammensetzung von
Anspruch 1 des Streitpatents offenbart ist (auf den

sich die Anspriiche 6 bis 8 riickbeziehen).

Daher konnen diese Dokumente den Gegenstand der

Anspriiche 6 bis 8 nicht nahelegen (Artikel 56 EPU).



T 1630/19

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlckgewiesen.
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