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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

Die Beschwerde der Patentinhaberin (Beschwerdefiihrerin)
richtet sich gegen die Zwischenentscheidung der
Einspruchsabteilung, mit der das Patent in der Fassung

des damaligen Hilfsantrags 1 aufrechterhalten wurde.

Die Einspruchsabteilung hatte insbesondere befunden,
dass der Einspruchsgrund von Artikel 100 c) EPU der
Aufrechterhaltung des Patents wie erteilt

entgegenstehe.

Am Ende der miindlichen Verhandlung vor der Kammer
lauteten die Antrage der Beteiligten, soweit relevant

fiir diese Entscheidung, wie folgt:

Die Beschwerdefilhrerin beantragte, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und das Patent wie erteilt

aufrechtzuerhalten (Hauptantrag).

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte, die
Beschwerde als unzulassig zu verwerfen oder als

unbegriindet zurickzuweisen.

Auf die folgenden Dokumente wird Bezug genommen:

E3: EP 2 243 752 Al

E5: Sicherheitsdatenblatt BAYFERROX 303 T, Bayer
Chemicals, 1. Oktober 2003

E6: Technisches Datenblatt SILRES IC 836, WACKER
SILICONES, 10. Juni 2008

E7: EP 2 796 432 Al

Ell: Wikipedia-Artikel zu "KorngroBe"

El12: Wikipedia-Artikel zu "Transluzenz"
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Anspruch 1 wie erteilt (Hauptantrag) lautet (mit

hinzugefigter Merkmalsgliederung in eckigen Klammern
sowie hervorgehobenen Anderungen gegeniilber dem

urspringlich eingereichten Anspruch 1):

"Kochfeldvorrichtung mit zumindest einer

Kochfeldplatte (12) mit zumindest einem wenigstens
teilweise transluzenten Schichtelement (14), welches in
wenigstens einem montierten Zustand an zumindest einem
Teilbereich (16) einer Unterseite (18) der

Kochfeldplatte (12) angeordnet ist und welches

. . . : . BRI T
Fragermateriat—und—zumindest ein lichtundurchlassiges

Fillmaterial aufweist,

[a] welches zumindest in einem Block-Zustand, in

welchem das Material in Form eines Blocks angeordnet

ist, und zwar in Form eines Wiurfels mit einer

Kantenlange von mindestens 1 cm vorliegt, wenigstens im

Wesentlichen lichtundurchlassig ist,

wobei das Schichtelement (14) zumindest ein wenigstens

teilweise lichtdurchlédssiges Tragermaterial aufweist,

[b] welches in zumindest einem Block-Zustand, in

welchem das Material in Form eines Blocks angeordnet

ist, und zwar in Form eines Wiurfels mit einer

Kantenldange von mindestens 1 cm vorliegt, wenigstens im

Wesentlichen lichtdurchléssig ist,

[c] wobeil das Fillmaterial zumindest Granulat-formig

ausgebildet ist,

[d] wobei KOrner des Flillmaterials eine Korngrohle in

einem Bereich von 0,4 um bis 0,9 um aufweisen."
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Anspruch 12 wie erteilt (Hauptantrag) lautet:

"Verfahren zur Herstellung einer

Kochfeldvorrichtung (10) nach einem der Anspriiche 1 bis
10, wobei das Schichtelement (14) wenigstens teilweise
durch ein Vermengen von zumindest einem
Tragerausgangsmaterial und zumindest einem
Fiillausgangsmaterial hergestellt und anschlieBend an
dem Teilbereich (16) der Unterseite (18) der
Kochfeldplatte (12) angeordnet wird."

Die Beschwerdefiihrerin argumentierte im Wesentlichen

wie folgt.

Zulassung der Argumente zur Anspruchsinterpretation der
Beschwerdegegnerin im Hinblick auf das

Verschlechterungsverbot

Die von der Beschwerdegegnerin vorgetragene
Interpretation der Anspruchsmerkmale verstoBe gegen das
Verschlechterungsverbot und solle daher nicht

zugelassen werden.

Unzuldssige Erweiterung - Artikel 100 c) EPU

Der Gegenstand von Anspruch 1 wie erteilt gehe nicht
iber den Inhalt der Anmeldung in der urspringlich
eingereichten Fassung hinaus, welche die Merkmale a und
b sowie den KorngroBenbereich von Merkmal d in

allgemeiner Form offenbare.
Ausfiihrbarkeit (Artikel 100 b) EPU)
Eine Fachperson habe keine Schwierigkeiten, ein

Tragermaterial mit der anspruchsgeméflen

Lichtdurchlassigkeit sowie ein Fillmaterial mit der
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geforderten Korngrohle zu identifizieren. Folglich sei
die Erfindung von Anspruch 1 des Hauptantrags so
deutlich und vollstandig offenbart, dass eine

Fachperson sie ausfihren konne.

Neuheit

Der Begriff "transluzent" sei wie in E12 belegt nicht
gleichbedeutend mit "transparent" sondern verlange eine
diffuse Lichtstreuung. Da weder E3 noch E7 ein
Schichtelement mit dieser Eigenschaft offenbarten, sei
der Gegenstand von Anspruch 1 neu. Dies gelte auch fir
das auf die Kochfeldvorrichtung von Anspruch 1 bezogene

Herstellungsverfahren von Anspruch 12.

Der erstmals in der mindlichen Verhandlung vorgetragene
Einwand der Beschwerdegegnerin, wonach in E3 nicht die
Deckschicht, sondern die als blickdicht beschriebene
Farbschicht als "transluzent" anzusehen sei, sei nicht
zuzulassen, da zur Transluzenz bereits in der
Beschwerdebegrindung vorgetragen worden sei, und der
Beschwerdefilhrerin eine Auseinandersetzung mit der
erstmals in der mindlichen Verhandlung vorgebrachten

neuen Argumentation nicht zuzumuten sei.

Erneuter Antrag auf Zurlickverweisung

Eine Zurlckverweisung zur weiteren Entscheidung tber
die erfinderische Tatigkeit sei wegen der damit
verbundenen Verfahrensverzodogerung abzulehnen. Zudem sei
das Unterscheidungsmerkmal der Transluzenz bereits in
der Beschwerdebegriindung vorgetragen worden und die
Kammer habe auch schon ihre vorlaufige Einschatzung zur
erfinderischen Tatigkeit basierend auf dem

Beschwerdevorbringen beider Beteiligter dargelegt.
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Erfinderische Titigkeit

Gegen die erfinderische Tatigkeit des Hauptantrags habe
die Beschwerdegegnerin schriftlich keinen Einwand
vorgetragen. Der erstmals in der miindlichen Verhandlung
vorgebrachte Einwand ausgehend von E3 sei mangels
auBergewdhnlicher Umstande nicht zuzulassen. Der
Gegenstand der erteilten unabhédngigen Anspriiche beruhe

auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Die flir diese Entscheidung relevanten Argumente der
Beschwerdegegnerin konnen wie folgt zusammengefasst

werden.

Zuldssigkeit der Beschwerde

Die Beschwerde sei nicht zuladssig, da die
Beschwerdeschrift entgegen Regel 99 (1) c¢) EPU keinen
Antrag enthalte.

Unzuldssige Erweiterung (Artikel 100 c) EPU)

Die Merkmale a, b und d in Anspruch 1 wie erteilt seien
in der Anmeldung in der urspringlich eingereichten
Fassung nicht in Kombination mit den ibrigen
Anspruchsmerkmalen bzw. nur in Verbindung mit nicht
aufgenommenen Merkmalen offenbart. Somit gehe der
Gegenstand von Anspruch 1 idber den Inhalt der Anmeldung

in ihrer urspringlich eingereichten Fassung hinaus.

Antrag auf Zurilickverweilsung

Falls der entscheidungstragende Einspruchsgrund
(Artikel 100 c¢) EPU) fir den Hauptantrag entfalle,
solle die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an

die Einspruchsabteilung zurickverwiesen werden.
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Ausfiihrbarkeit (Artikel 100 b) EPU)

Die Erfindung in Anspruch 1 des Hauptantrags sei im
Hinblick auf widerspriichliche Definitionen der
Lichtdurchlédssigkeit des Tragermaterials im Patent und
auf die unklare Definition des anspruchsgemaBen
Korngrobenbereichs nicht so deutlich und vollstandig

offenbart, dass eine Fachperson sie ausfiihren konne.

Neuheilt

Der Begriff "transluzent" sei gleichbedeutend mit
"transparent" oder zumindest in der Breite von

Anspruch 1 nicht deutlich davon abgegrenzt. Der
Gegenstand von Anspruch 1 sei daher nicht neu gegeniiber

den Kochfeldvorrichtungen in E3 und E7.

Zudem sei der Gegenstand von Anspruch 1 mit der
erstmals in der miindlichen Verhandlung vorgetragenen
Begriindung, wonach die Farbschicht in E3 bereits
transluzent sei, nicht neu - diese Argumentationslinie

beruhe auf Fachwissen und solle zugelassen werden.

Darliber hinaus sei der Gegenstand von Anspruch 12 nicht
neu, da er sich auf ein Herstellungsverfahren beziehe,
das trotz des formalen Rickbezugs nicht zu einem
Erzeugnis mit den Merkmalen von Anspruch 1 fiihren

kdonne.

Erneuter Antrag auf Zurlickverwelsung

Um eine Beurteilung des Unterscheidungsmerkmals der
Transparenz durch zwei Instanzen zu gewahrleisten und
eine an die schriftliche Begrindung der Kammer zur

Neuheit angepasste Diskussion der erfinderischen
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Tatigkeit zu ermdglichen, solle die Angelegenheit gemal
in der miindlichen Verhandlung gestelltem erneuten
Antrag der Beschwerdegegnerin zur weiteren Entscheidung
Uber die erfinderische Tatigkeit des Hauptantrags an

die Einspruchsabteilung zurickverwiesen werden.
Erfinderische Titigkeit

Da sowohl die Einspruchsabteilung als auch die
Beschwerdegegnerin davon ausgegangen seien, dass E3 die
geforderte Transluzenz offenbare, sei die Notwendigkeit
der Diskussion dieses Unterscheidungsmerkmals erst in
der Mitteilung der Kammer zutage getreten. Es lagen
daher auBRergewdhnliche Umstande flir die Zulassung des
erst in der mindlichen Verhandlung vorgetragenen
Einwands mangelnder erfinderischer Tatigkeit ausgehend

von E3 vor.

Entscheidungsgrinde

1. Zuléassigkeit der Beschwerde

Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde als
unzulédssig zu verwerfen, da die Beschwerdeschrift
entgegen Regel 99 (1) c) EPU keinen Antrag enthalte, in
dem der Beschwerdegegenstand festgelegt werde. Die
Beschwerde sei daher gemidR Regel 101 (1) EPU als

unzulassig zu verwerfen.

Die Feststellung der Beschwerdegegnerin liber das Fehlen
eines ausdriicklichen Antrags in der Beschwerdeschrift
trifft zu. Allerdings bezieht sich Regel 99 (1) c¢) EPU
nicht auf konkrete oder detaillierte Anspruchs- oder
Verfahrensantriage ("Umfang", der gemidB Regel 99 (2) EPU
in der Beschwerdebegriindung festgelegt werden soll),

sondern lediglich auf eine grundlegende Angabe, worauf
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sich die Beschwerde bezieht bzw. was damit erreicht
werden soll ("Beschwerdegegenstand"). Hierfir genigt
nach der etablierten Rechtsprechung im Regelfall die
Angabe, dass gegen die Entscheidung "Beschwerde
eingelegt wird" und damit beantragt wird, die
angefochtene Entscheidung aufzuheben und die
rechtlichen Wirkungen, die von dieser Entscheidung
ausgehen, riickgdngig zu machen (vgl. T 1777/14,

Nr. 1.2; T 498/21, Nr. 1.3). Dies erfillt die

Beschwerdeschrift im vorliegenden Fall.

Dariiber hinaus ist die Kammer der Ansicht, dass im
vorliegenden Fall davon auszugehen war, dass die
Beschwerde die Aufrechterhaltung des Patents wie
erteilt bezweckt, da die Beschwerdefihrerin durch die
angefochtene Entscheidung nur insoweit beschwert ist,
dass ihr hierauf gerichteter damaliger Hauptantrag

nicht gewahrt wurde.

Die Beschwerde erfillt somit die Anforderungen von

Regel 99 EPU und ist daher zulé&ssig.

Zulassung der Argumente zur Anspruchsinterpretation der
Beschwerdegegnerin im Hinblick auf das

Verschlechterungsverbot

Im Schreiben vom 14. Februar 2024 bemédngelte die
Beschwerdefihrerin, die in der Beschwerdeerwiderung der
Beschwerdegegnerin vorgetragenen Argumente zur
Anspruchsinterpretation bewirkten "eine klare
Verschlechterung des in der angefochtenen Entscheidung
aufrechterhaltenen Anspruchs 1" und seien daher wegen

des Verschlechterungsverbots nicht zuzulassen.

Das Verschlechterungsverbot bezieht sich jedoch nicht

auf die Interpretation des Anspruchsgegenstands,
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sondern auf die Entscheidungsformel in der
angefochtenen Entscheidung (vgl. T 803/17, Nr. 3.5 der
Grinde) . Die Vorbemerkungen zur Anspruchsinterpretation
auf den Seiten 3 und 4 der Beschwerdeerwiderung
verstoRlen folglich nicht gegen das
Verschlechterungsverbot. Sie enthalten zudem auch keine
konkreten Einwande, deren Zulassung ggf. zu Uberpriifen
ware (zumal die Klarheit der erteilten Anspriiche nicht

Gegenstand des Einspruchsbeschwerdeverfahrens ist).

Unzuldssige Erweiterung (Artikel 100 c) EPU)

Der urspriinglich offenbarte Anspruch 1 betrifft ein

"wenigstens teilweise transluzentes Schichtelement",

das an der Unterseite der Kochfeldplatte angeordnet ist
und ein "wenigstens teilweise lichtdurchléassiges

Tragermaterial" und ein "lichtundurchléassiges

Fillmaterial"™ aufweist. Dem Anspruch lasst sich nicht

entnehmen, in welcher Weise das "Tragermaterial" und
das "Fillmaterial" in bzw. zu dem "Schichtelement"
kombiniert sind. Anspruch 1 wie urspriinglich
eingereicht ist insbesondere nicht darauf
eingeschrankt, dass das Schichtelement ein Gemisch des
Trager- und Fillmaterials ist. Er umfasst somit auch
Ausgestaltungen, in denen die Transluzenz des
Schichtelements teilweise oder abschnittsweise vorliegt
und durch das lichtdurchldssige Tradgermaterial selbst
gewadhrleistet wird, siehe Seite 3, Zeilen 5 bis 15;
Seite 4, Zeilen 23 bis 24 der Anmeldung wie

urspringlich eingereicht.

Der erteilte Anspruch 1 wurde gegeniiber dem
urspringlich offenbarten Anspruch 1 insbesondere durch
Hinzunahme der Merkmale a bis d abgeandert. Er
spezifiziert das "lichtundurchldssige Fillmaterial" als

"Granulat-formig ausgebildet" (Merkmal c), wobei
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"Korner des Flillmaterials eine KorngrohlRe in einem
Bereich von 0,4 um bis 0,9 um aufweisen" (Merkmal d),
und als "im Wesentlichen lichtundurchlassig", wenn es
in Form eines Wirfels mit mindestens 1 cm Kantenlange
vorliegt (Merkmal a). Das "wenigstens teilweise
lichtdurchlassige Tragermaterial" wird dahingehend
spezifiziert, dass es "im Wesentlichen
lichtdurchlassig" ist, wenn es in derselben Wirfelform

vorliegt (Merkmal b).

Merkmale a und b

Die Beschwerdegegnerin argumentierte, die spezifische
Definition eines "Block-Zustands" in Form eines Wirfels
mit der Kantenlange von mindestens 1 cm sei auf

Seite 3, Zeilen 12 bis 20, der urspringlich
eingereichten Anmeldung lediglich als eine von funf

Alternativen und nur fir ein transluzentes Material

offenbart. Die Anmeldung offenbare nicht, ob diese
Definition auch fiir den "Block-Zustand" eines

"lichtdurchlassigen Materials" (Seite 4, Zeilen 25 bis

34) bzw. eines "lichtundurchldssigen Materials" (Seite

5, Zeilen 18 bis 27) gelte. Weiter sei nicht offenbart,
dass sich die Definition wie in den Merkmalen a und b
auf das "Trager-" und "Fillmaterial" Ubertragen lasse.
Zudem griffen die Merkmale a und b die Definition aus
einer Liste mit finf Alternativen heraus und stellten
daher eine "willkirliche Auswahl eines Elementes aus
jewells zwei Listen" dar, was Uber die urspriingliche

Offenbarung hinausgehe.

Die Kammer stimmt jedoch der Ansicht der
Beschwerdefiithrerin zu, wonach die urspringlich
eingereichte Anmeldung auf Seite 3, Zeilen 16 bis 20,
eine allgemeine Begriffsdefinition flir einen "Block-

Zustand" wiedergibt:
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"Unter einem "Block-Zustand'" eines Materials soll
insbesondere ein Zustand verstanden werden, 1in
welchem das Material beispielsweise in Form eines
Wiirfels mit einer Kantenldnge von mindestens 1 cm,
insbesondere von mindestens 2 cm, vorteilhaft von
mindestens 3 cm, besonders vorteilhaft von
mindestens 5 cm und vorzugsweise von mindestens 10

cm vorliegt."”

Dieser Satz bezieht sich damit zwar auch, aber nicht
ausschlieBlich, auf die Definition eines
"transluzenten" Materials mit Hilfe des "Block-
Zustands" im vorangegangenen Satz. Damit liefert der
Satz auch eine Definition fir die Bedeutung dieses
Begriffs im tbrigen Patent. Dass es sich hierbei um
eine allgemeine Definition handelt, ist sowohl an dem
in diesem Teil der Beschreibung fiir verschiedene
Begriffe verwendeten Satzanfang und den
Anfihrungszeichen um den zu definierenden Begriff als
auch an den unbestimmten Artikeln und der fehlenden

Einschrankung des "Materials" zu erkennen.

Folglich verweist auch die Verwendung desselben
Begriffs "Block-Zustand" im Folgenden auf diese
allgemeine Definition. Auf Seite 4, Zeilen 25 bis 34
und auf Seite 5, Zeilen 18 bis 27 der Anmeldung wird
der "Block-Zustand" fir die Definition der Begriffe
"lichtdurchléassig" und "lichtundurchlédssig" bei
allgemeinen Materialien herangezogen. Diese sollen
demnach als "lichtdurchldssig" bzw.
"lichtundurchlassig" gelten, wenn das Material in Form
eines Blocks gemaB einem wie auf Seite 3 definierten
"Block-Zustand" angeordnet "wenigstens im Wesentlichen"
lichtdurchlassig bzw. lichtundurchlassig ist. Diese

wiederum allgemeine Definition der Begriffe
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"lichtdurchlassig" und "lichtundurchlassig" aus der
Beschreibung lédsst sich folglich auch auf die

Licht (un)durchléassigkeit der bereits im urspringlichen
Anspruch 1 vorkommenden Merkmale "wenigstens teilweise
lichtdurchlassiges Tradgermaterial”™ und

"lichtundurchléssiges Fullmaterial" idbertragen.

Die Merkmale a und b in Anspruch 1 beruhen zudem auch
nicht auf einer "willkirlichen Auswahl aus jeweils zwei
Listen". Die Kammer vertritt die Ansicht, dass die
diesbeziigliche Rechtsprechung (siehe "Rechtsprechung
der Beschwerdekammern", 10. Auflage 2022, II.E.1.6.2
a)) im Einzelfall zu beurteilen ist und sich meist auf
Listen nicht konvergierender Alternativen bezieht.
Letzteres ist hier nicht der Fall, da die
Mindestkantenlange des Wirfels als mehrere nach
Bevorzugung gestaffelte, miteinander konvergierende
Optionen angegeben ist. Aus diesen wurde in den
Merkmalen a und b zudem mit einer "Kantenladnge von
mindestens 1 cm" Jjeweils die allgemeinste Option
gewahlt, mithin keine "willkurliche" Auswahl getroffen.
Vielmehr geht es fir eine Fachperson erkennbar darum,
die Begriffe "lichtdurchlassig" und
"lichtundurchlédssig" jeweils mit einer auch
ausdriicklich flir beide Begriffe offenbarten Angabe zu

objektivieren.

Daher gehen die Merkmale a und b in Anspruch 1 nicht
iber den Inhalt der Anmeldung in ihrer urspringlich

eingereichten Fassung hinaus.

Merkmal c

Dass das Merkmal c auf Seite 7, Zeilen 16 bis 17 der

Anmeldung allgemein fur das Fillmaterial offenbart ist,

war unstreitig. In dem diese Stelle enthaltenden Absatz
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der Beschreibung werden "die Korner des Fillmaterials"
mit einer KorngroBRenobergrenze von maximal 1000 um bis,

besonders bevorzugt, maximal 1 um angegeben.

Merkmal d

Die Beschwerdegegnerin trug vor, der KorngroRenbereich
0,4 um bis 0,9 um von Merkmal d sei in der urspriinglich
eingereichten Anmeldung nur in der Beschreibung
konkreter Ausfiihrungsbeispiele ab Mitte der Seite 11
offenbart.

Zum einen sei der KorngroRenbereich flir eine
Kochfeldvorrichtung im zweiten Absatz von Seite 13
offenbart, jedoch nur in Verbindung mit "im
vorliegenden Ausfiithrungsbeispiel" verwendeten
Aluminiumoxid als Fiillmaterial. Die Ubernahme der
KorngroRenangabe von Merkmal d in den
Vorrichtungsanspruch 1 ohne Einschrankung auf
Aluminiumoxid stelle daher eine unzulassige

Zwischenverallgemeinerung dar.

Zum anderen werde der beanspruchte KorngréBenbereich im
finften Absatz auf Seite 13 offenbart, hier jedoch nur
im Zusammenhang mit einem Herstellungsverfahren, nicht
mit der Vorrichtung von Anspruch 1. Bei dem
Herstellungsverfahren werde das Schichtelement zudem
durch Vermengen von einem Tradgerausgangsmaterial und

einem Fillausgangsmaterial mit groberer Kdrnung

hergestellt. Daher konne diese Passage nicht als
Offenbarungsgrundlage fir Merkmal d in Anspruch 1

dienen.

Die Kammer ist von dieser Argumentation nicht

iberzeugt.
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Die auf die Kochfeldvorrichtung bezogene Offenbarung in
den ersten beiden Absatzen auf Seite 13 der Anmeldung

lautet:

"Das Schichtelement 14 weist ein teilweise
lichtdurchlidssiges Trdgermaterial auf. Das
Trdgermaterial ist aus einem im Wesentlichen
zdhflilissigen Trdgerausgangsmaterial hergestellt.
Das Trdgermaterial ist ein Nichtmetall. Im
vorliegenden Ausfiihrungsbeispiel ist das

Trdgermaterial ein Silikon.

Das Schichtelement 14 weist ein
lichtundurchlédssiges Fillmaterial auf. Das
Fillmaterial ist ein Metalloxid. Im vorliegenden
Ausfiihrungsbeispiel ist das Filillmaterial ein
Aluminiumoxid. Das Fiillmaterial ist zumindest
Granulat-férmig ausgebildet. Kbrner des
Fiillmaterials weisen eine KorngrdéfBe in einem

Bereich von 0,4 um bis 0,9 um auf."

Es stimmt folglich, dass in der Beschreibung der
Ausfiihrungsbeispiele der Figuren sowohl der
beanspruchte KorngroRenbereich also auch konkretere
Materialien fir das Fill- und Tragermaterial, namlich

ein Aluminiumoxid und ein Silikon, genannt sind.

Die Kammer ist dennoch der Auffassung, dass sich das
Merkmal d auch ohne die Spezifizierung eines
Aluminiumoxids als Fillmaterial und eines Silikons als
Tragermaterial der urspringlich eingereichten Anmeldung

entnehmen lasst.

Denn die Beschreibung der Ausfiihrungsbeispiele der
Figuren in der Anmeldung ist nicht auf ein bestimmtes

Tragermaterial oder Fillmaterial beschrankt. So enthalt
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die oben wiedergegebene Offenbarung eine mit
zunehmender Konkretisierung gestaffelte Auflistung der
Eigenschaften des Tragermaterials ("teilweise
lichtdurchlassig", "im Wesentlichen zahflissig", "ein
Nichtmetall", "ein Silikon"). Dadurch wird deutlich,
dass der Einsatz eines Silikons als Tragermaterial im
Ausfiihrungsbeispiel nur eine konkrete, nacharbeitbare
Mbéglichkeit angibt, das in den Figuren beschriebene

Ausfiihrungsbeispiel aber nicht darauf beschrankt ist.

Das Gleiche gilt auch in Bezug auf das Fillmaterial,
das, wie oben wiedergegeben, zunadchst allgemein als
"lichtundurchlédssig", dann spezifischer als "ein
Metalloxid" und letztendlich noch konkreter als "ein
Aluminiumoxid" offenbart ist. Auch hier wird deutlich,
dass ein Aluminiumoxid lediglich der Illustration einer
konkreten Ausfihrungsform dient, das
Ausfiihrungsbeispiel der Figuren aber nicht hierauf

eingeschrankt ist.

Die obige Auslegung des Offenbarungsgehalts der
Anmeldung wird auch dadurch bestatigt, dass in den
nachfolgenden Passagen der Anmeldung stets wieder
allgemein auf ein Trager- und Fiill (ausgangs)material
ohne Einschrankung auf konkrete Materialien Bezug

genommen wird.

Dies ist insbesondere in der Beschreibung eines
Ausfilhrungsbeispiels fiir das Herstellungsverfahren "der
Kochfeldvorrichtung”" ab dem dritten Absatz von Seite 13
der Fall. Dort wird erlautert, dass "das Fillmaterial"
dadurch hergestellt wird, dass ein - grobkdérnigeres,
aber ansonsten nicht naher festgelegtes -
Fillausgangsmaterial "so lange gemahlen [wird], bis die
KorngréfBe der KOrner des Filillausgangsmaterials einen

Wert im Bereich von 0,4 um bis 0,9 um aufweist".
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Die Beschreibung des Herstellungsverfahrens nimmt
sowohl durch die Verwendung bestimmter Artikel als auch
durch dieselben Referenzzeichen Bezug auf die
vorangegangene Beschreibung der Vorrichtung und auf
dieselben Figuren. Somit betrifft die Offenbarung des
Fillmaterials mit dem KorngréBenbereich gemal Merkmal d
in der Beschreibung des Verfahrens - ohne Einschrankung
auf ein bestimmtes Material - auch die

Kochfeldvorrichtung gemal Anspruch 1.

Hierfliir ist es unerheblich, ob in dem Verfahren gemal
Anspruch 12, wie von der Beschwerdegegnerin
vorgetragen, das noch nicht gemahlene, grobe
Fillausgangsmaterial oder, wie dies nach Ansicht der
Kammer anhand der Beschreibung von einer Fachperson
verstanden wird, das bereits gemahlene
Fillausgangsmaterial (vgl. auch die Formulierung
"Korngréfe der KOrner des Fiillausgangsmaterials" flr
das gemahlene Fillausgangsmaterial auf Seite 13,

Zeilen 24 bis 25 der Anmeldung) zum Einsatz kommt.

Die betrachteten Beschreibungspassagen offenbaren somit
den KorngroBenbereich von Merkmal d in Anspruch 1 auch
ohne Einschrankung auf ein Aluminiumoxid als
Fillmaterial, so dass das Merkmal d nicht auf einer

Zwischenverallgemeinerung beruht.

Zudem wird erganzend angemerkt, dass die
Korngrobenangabe gemal Merkmal d auch weder funktionell
noch strukturell eng mit dem offenbarten Material,

einem Aluminiumoxid, verknipft ist.

Sowohl anhand des Begriffs "transluzent" im
urspringlichen Anspruch 1 (vgl. E12) als auch gemaB der

Offenbarung der Anmeldung im Briickenabsatz zwischen den
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Seiten 9 und 10 ist der Fachperson bewusst, dass das
Schichtelement dazu dient, das auftreffende Licht zu
zerstreuen und diffuses Licht zu erzeugen, also eine

milchglasartige Lichtdurchlédssigkeit zu bewirken.

Auch wenn dies in der Anmeldung nicht ausdriicklich
angegeben ist, ist einer Fachperson im zugehdrigen
Fachbereich bekannt, dass dies - von der
Beschwerdegegnerin unbestritten - auf der Streuung an
Streukdrpern etwa in der GroBe der Wellenlédnge des =zu
streuenden Lichts beruht (Mie-Streuung). Auf das genaue
Material der StreukOrper kommt es hierfiir nicht an -
auch wenn die Streuintensitat vom Unterschied zwischen
dem Brechungsindex der Streukdrper und dem des
umgebenden Materials abhangt. So kann es zwar
Materialkombinationen geben, die - wie von der
Beschwerdegegnerin beispielsweise im Hinblick auf
Siliziumdioxid in Silikon vorgetragen - aufgrund
geringer Brechungsindexunterschiede nur eine geringe
Streuung aufweisen. Dieser Zusammenhang ist einer
Fachperson jedoch bewusst und liefert keinen zwingenden
Grund dafir, dass das Fillmaterial gerade ein
Aluminiumoxid sein muss und die PartikelgroRe gemal
Merkmal d untrennbar mit diesem Material verkniUpft ware
(zumal auch das Tragermaterial nicht auf ein bestimmtes

Silikon eingeschrankt ist).

Selbst wenn man daher um des Argumentes Willen anndhme,
dass der KorngrobBenbereich im zweiten Absatz wvon

Seite 13 der Anmeldung nur in Kombination mit einem
Aluminiumoxid als Fillmaterial offenbart ware, hatte
das Merkmal d, welches lediglich eine im Vergleich zur
allgemeinen Offenbarung des KorngroBenbereichs des
Fillmaterials im vierten Absatz auf Seite 7 der
Anmeldung eingeschrankte KorngrdBe offenbart, aus dem

urspriinglichen Offenbarungszusammenhang der konkreten
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Materialien herausgeldst werden diirfen, ohne dass diese
Zwischenverallgemeinerung neue technische Informationen
enthielte. Es handelte sich folglich nicht um eine

unzulédssige Zwischenverallgemeinerung.

Somit steht der Einspruchsgrund von Artikel 100 c) EPU
der Aufrechterhaltung des Patents wie erteilt

(Hauptantrag) nicht entgegen.

Antrag auf Zurickverweisung

Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Angelegenheit
zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung
zurickzuverweisen, sofern die Kammer beabsichtige, die
angefochtene Zwischenentscheidung aufzuheben. In der
mindlichen Verhandlung stellte sie klar, dass dieser
Antrag bereits fiir den (vorliegenden) Fall gelte, dass
der entscheidungstragende Einspruchsgrund fiir den
Hauptantrag entfalle. Sie trug vor, dass die Neuheit
des Hauptantrags gegeniiber E3 in der angefochtenen
Entscheidung nicht behandelt werde und die
Beschwerdegegnerin daher in der Mitteilung der Kammer
nach Artikel 15 (1) VOBK erstmals eine amtsseitige

Stellungnahme hierzu erhalten habe.

Nach Ansicht der Kammer liegen damit jedoch keine
besonderen Grinde fir eine Zurilickverweisung im Sinne
von Artikel 11 VOBK vor, denn die verbleibenden
Streitpunkte wurden von den Verfahrensbeteiligten
bereits diskutiert. So wurde der Einwand der mangelnden
Ausfiihrbarkeit bereits in der angefochtenen
Entscheidung behandelt. Auch zur Frage der Neuheit und
erfinderischen Tatigkeit des Hauptantrags, die sich
bereits in der Einspruchsschrift stellte, wurde von den

Beteiligten groRtenteils bereits vorgetragen. Die



- 19 - T 0796/23

Kammer entschied daher, die Angelegenheit nicht

zurlickzuverweisen.

Ausfithrbarkeit (Artikel 100 b) EPU)

Die Beschwerdegegnerin trug vor, die Erfindung in
Anspruch 1 sei beziiglich des Merkmals des wenigstens
teilweise lichtdurchlédssigen Tragermaterials sowie
hinsichtlich des in Merkmal d beanspruchten
KorngroRenbereichs nicht so deutlich und wvollstandig

offenbart, dass eine Fachperson sie ausfiihren konne.

Wenigstens teilweise lichtdurchlédssiges Trédgermaterial

Anspruch 1 verlangt, dass das Schichtelement "zumindest
ein wenigstens teilweise lichtdurchlassiges
Tragermaterial aufweist, welches in zumindest einem
Block-Zustand, in welchem das Material in Form eines
Blocks angeordnet ist, und zwar in Form eines Wirfels
mit einer Kantenldnge von mindestens 1 cm vorliegt,

wenigstens im Wesentlichen lichtdurchlédssig ist".

Die Kammer ist der Ansicht, dass eine Fachperson keine
Schwierigkeiten hat, solche Materialien zu
identifizieren und damit den Anspruchsgegenstand zu

verwirklichen.

Die Beschwerdegegnerin bezieht ihren Einwand zum einen
darauf, dass die Beschreibung des Patents
widerspriichliche Definitionen der Lichtdurchlassigkeit
fir ein "wenigstens teilweise lichtdurchlassiges
Tragermaterial" (Spalte 5, Zeilen 5 bis 11) und fir ein
"lichtdurchlédssiges Material" (Spalte 5, Zeilen 26 bis
38) enthalte. Zum anderen argumentiert sie, dass die
Lichtdurchlassigkeit von der konkreten Dicke des
"Block-Zustands" und der Struktur des Materials (z.B.
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als Granulat oder Vollmaterial) abhange und ohne
entsprechende Angaben folglich nicht reproduzierbar

ausfihrbar sei.

Die angegebenen Beschreibungspassagen des Patents
enthalten jedoch nur optionale Angaben zur Definition
der Lichtdurchléassigkeit ("insbesondere"). Auch wenn
diese verwirrend erscheinen mogen, kdnnen sie eine
Fachperson nicht daran hindern, die klare Vorgabe des
Anspruchs 1 umzusetzen. Die dort angegebene
Mindestkantenlange des Wirfels hat zwar nach oben keine
Begrenzung, so dass lediglich eine Mindestdicke wvon
Anspruch 1 vorgegeben ist. Eine Fachperson ist jedoch
in der Lage zu ermitteln, ob ein Material - sei es als
Vollmaterial, in Granulatform oder in welcher Struktur
auch immer - in einer in Anspruch 1 definierten
Wirfelform als "im Wesentlichen" lichtdurchlassig
gelten darf. Auch stellt die Wahl geeigneter
Materialien eine Fachperson vor keine erkennbare
Schwierigkeiten. Dabei ist das Anspruchsmerkmal zwar
breit und die Lichtdurchléassigkeit von der
Verwendungsform des Materials abhédngig, dies stellt die

Fachperson bei der Umsetzung aber nicht vor Probleme.

Korngrohlenbereich von Merkmal d

Anspruch 1 verlangt, dass "Korner des Fillmaterials
eine KorngroBe in einem Bereich von 0,4 um bis 0,9 um

aufweisen".

Die Kammer teilt die Ansicht der Beschwerdefihrerin,
dass sich die "KorngroRe" auf das gesamte Korn, und
somit auf den Durchmesser, nicht den Radius, bezieht
und dass hierfir bei nicht perfekt kugelfdrmigen

Kornern ein "Aquivalentdurchmesser" als MaBk fiir die

Korngrobe anzusetzen ist (vgl. E11).
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Der Aquivalentdurchmesser wird in El1l als eine
alternative messbare Eigenschaft beschrieben, mit der
sich die KorngrobBe quantifizieren lasst. Als einfaches
Beispiel wird der Siebdurchmesser angefiihrt, bei dem
die KorngroBe dadurch quantifiziert wird, dass das Korn
durch - beispielsweise quadratische - Siebldcher
bestimmter Dimensionen passt. El1l erldutert an diesem
Beispiel, dass im Extremfall ein spharisches Korn mit
dem Durchmesser des Sieblochs denselben
Aquivalentdurchmesser wie ein lidngliches Korn mit
demselben Querschnittsdurchmesser oder wie ein flaches
Korn, das durch die Diagonale des Sieblochs passt,
aufweisen kann. Die Beschwerdegegnerin argumentiert
insofern zurecht, dass die fehlende Angabe einer
konkreten Messmethode fiir die KorngroBe dazu fihrt,
dass die Angabe von Merkmal d eine bestimmte Unscharfe

aufweist.

Zieht man die gewlinschte Eigenschaft der Ko&rner als
Streukdrper fir eine "gleichmaBige" diffuse Streuung
(vgl. Absatze [0018] und [0019] des Patents), die
beanspruchte "Granulat"-Form, die typische
Korngeometrie der genannten Beispiele (Metalloxide,
insbesondere Aluminiumoxid, Absatz [0034]) und die
Angabe des Mahlens (Absatz [0037]) in Betracht, so ist
fiir eine Fachperson allerdings klar, dass das Patent
auf kugeldhnliche Korngeometrien abzielt. Damit halt
sich auch die angesprochene Unschéarfe der
KorngrdRenbestimmung mit einem Aquivalentdurchmesser in
Uberschaubaren Grenzen und hindert eine Fachperson

nicht an der Nacharbeitung.

Wie von der Beschwerdegegnerin vorgetragen, legt
Anspruch 1 den Anteil der Korner, die die GréBenvorgabe

von Merkmal d erfiillen missen, nicht fest. Nach Ansicht
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der Kammer ist das Merkmal jedoch aus der Perspektive
einer Fachperson zu lesen und daher dennoch so zu
verstehen, dass eine GrobBenverteilung gemeint ist, bei
der die Korner groBtenteils im beanspruchten
GroBenbereich liegen, auch wenn dies nicht wie bei den
iblichen Angaben D50 oder D90 genauer quantifiziert
ist. Dies ergibt sich zum einen daraus, dass eine
Forderung nach nur einigen wenigen Kdrnern im genannten
GroBenbereich keine technisch sinnvolle Auslegung
darstellt. Zum anderen ist flir die Fachperson im
Hinblick auf das Ziel der diffusen Lichtstreuung klar,
dass es auf Streukdrper ankommt, die in etwa im
GroBenbereich der Wellenlange des sichtbaren Lichts,

wie es durch das Merkmal d zum Ausdruck kommt, liegen.

Angesichts des dargelegten Anspruchsverstandnisses ist
auch das anhand des GroRenverhaltnisses zwischen einer
Handfladche und einer Fingerkuppe illustrierte Argument
der Beschwerdegegnerin hinfallig, wonach es einen
erheblichen Unterschied bedeute, ob von einem
massengewichteten oder zahlengewichteten "GroBRteil" der
Kérner im beanspruchten GroRenbereich auszugehen sei.
Fir die Fachperson ist das Merkmal d so zu verstehen,
dass es darauf ankommt, eine groBe Anzahl relevanter
Streukdrper im beanspruchten engen GroBenbereich zu

erhalten.

Dabei steht die durch die fehlende Angaben der
Korngeometrie, der Messmethode und des Anteils des
Fillmaterials, der die GroBenvorgabe erfiillt,
entstandene Unscharfe des Anspruchsgegenstands der
Ausfiihrbarkeit durch eine Fachperson nicht entgegen.
Denn sie kann ohne weitere Einschrankung ein geeignetes
Fillmaterial kauflich erwerben oder, wie in Absatz
[0037] offenbart, durch Mahlen selbst in den

GroBenbereich von Merkmal d bringen.
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Da der von der Beschwerdegegnerin vorgetragene Einwand
somit nicht greift, kann die Frage der Zulassung der
angeblich von ihr neu vorgetragenen Interpretation des
Begriffs "KorngroRe" in Merkmal d dahingestellt
bleiben.

Die Erfindung wie in Anspruch 1 definiert ist daher
ausfihrbar. Folglich steht auch der Einspruchsgrund von
Artikel 100 b) EPU der Aufrechterhaltung des Patents

nicht entgegen.

Neuheit (Artikel 100 a), 52 (1) und 54 EPU)

Anspruch 1

Zwischen den Parteien war unstreitig, dass E3 ein
zwellagiges Silikonbeschichtungssystem und somit ein
"Schichtelement" fiir die Unterseite der Kochfeldplatte
einer Kochfeldvorrichtung offenbart (siehe Absatze
[0014] und [0017]). Die drei in Tabelle 2 wvon E3
gelisteten Zusammensetzungen einer Farbschicht
enthalten als Fillmaterial "Bayferrox", das die
Merkmale a, ¢ und d des Fillmaterials gemaB Anspruch 1
erfiillt (siehe E5). Sowohl die Farbschicht auf Basis
des Phenylpolysiloxans SILRES (vgl. E6) als auch die
unterseitig der Farbschicht aufgebrachte Deckschicht
aus einem unvernetzten Polysiloxan erfiillen die
Anforderungen an das im Wesentlichen lichtdurchlédssige

Tragermaterial gemal Merkmal b in Anspruch 1.

Streitig war daher allein, ob das Schichtelement

"wenigstens teilweise transluzent" ist.

Die Beschwerdegegnerin argumentierte wie die

Einspruchsabteilung, es gebe keinen Unterschied
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zwischen den Begriffen "transluzent" und "transparent",
die sich beide auf eine hohe Lichtdurchlédssigkeit
bezdgen. Das Schichtelement von E3 sei zumindest im
Bereich des Displays, wo gemadl Absatz [0029] die
farbtragende Schicht ausgespart sei, transparent und

damit auch "transluzent".

Dies gelte aber auch im Hinblick auf die Definition des
Begriffs Transluzenz in E12 als "partielle
Lichtdurchlassigkeit”" und selbst wenn damit
Lichtstreuung verbunden sei, da die in Anspruch 1
geforderte Transluzenz nicht quantifiziert oder
anderweitig spezifiziert sei. Daher sei Anspruch 1
trotz des Begriffs "transluzent" so breit, dass er
keine Abgrenzung zum ebenfalls partiell
lichtdurchlassigen Material der Deckschicht in E3

erlaube.

Somit sei E3 neuheitsschadlich fir den Gegenstand von

Anspruch 1.

Diese Argumentation lberzeugt die Kammer jedoch nicht.

Ein transluzentes Material besitzt zwar eine partielle
Lichtdurchlassigkeit, jedoch in der Form, dass das
Licht beim Durchtritt diffus gestreut wird. Somit ist
die Transluzenz im Gegensatz zur Transparenz nicht
bild- bzw. blickdurchlé&ssig sondern milchglasartig, wie
dies auch aus dem zum Beleg des Fachwissens
eingereichten Dokument E12 hervorgeht. Dieses
Verstandnis der Transluzenz des Schichtelements steht
auch im Einklang mit der Beschreibung des Patents in
den Absatzen [0019] und [00507.

Dabei ist der Begriff in Anspruch 1 auch ohne weitere

Quantifizierung oder Spezifizierung nicht so breit
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auszulegen, dass er gegeniiber der Transparenz seine
Bedeutung verliert, schon deshalb nicht, weil mit der
Transluzenz bewusst eine diffuse Lichtstreuung erreicht
werden soll, um von der Unterseite her mit einer
punktfdérmigen Lichtquelle eine gleichmaRige
Hintergrundbeleuchtung zu ermdglichen, ohne dass die
Lichtgquelle von der Vorderseite erkennbar ist (siehe
Absatz [0019] und Figur 2 des Patents).

E3 offenbart in Absatz [0029], "die farbgebende erste
Lage (Beschichtung)" in bestimmten Bereichen teilweise
auszusparen, "z.B. im Bereich von Displayanzeigen".
Falls an diesen Stellen die Deckschicht nicht ebenfalls
ausgespart wird, muss das "Schichtelement" dort
allerdings transparent und nicht transluzent sein, um
die Sichtbarkeit des Displays nicht zu beeintrdchtigen.
Davon abgesehen offenbart E3 auch nicht unmittelbar und
eindeutig, weder ausdriicklich noch implizit, dass die

Deckschicht "transluzent" ist.

Somit ist E3 nicht neuheitsschéddlich fiir den Gegenstand

von Anspruch 1 gemaB Hauptantrag.

In der mindlichen Verhandlung trug die
Beschwerdegegnerin dariiber hinaus erstmals vor, nicht
die in Aussparungen der Farbschicht verbleibende
Deckschicht in E3, sondern die als "blickdicht"
bezeichnete Farbschicht (siehe Absatze [0014] und
[0030] bzw. auch die Transmissionsangabe im Beispiel
von Absatz [0058] von E3) stelle eine transluzente
Schicht dar. Und zwar in dem von der Beschwerdefilthrerin
vorgetragenen Sinne starker Lichtstreuung. Denn die in
Absatz [0058] der E3 offenbarte Resttransmission von
unter 1% im sichtbaren Bereich genltige fiur die
gewlinschte Hintergrundbeleuchtung. Zudem ergdben sich

bei einem Schichtsystem mit zwei identisch
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zusammengesetzten Schichten (siehe Absatz [0054] von
E3) gemaB Absatz [0029] von E3 angeblich
Farbunterschiede, wenn die innenliegende "erste"
Farbschicht ausgespart werde, was belege, dass die
"blickdichte" Farbschicht noch eine erkennbare

Transluzenz aufweise.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte, diese neue
Argumentationslinie nicht zuzulassen, da sie der
bisherigen Argumentation widerspreche, wonach die
blickdichte Schicht ausgespart werden miisse, um zu
einem transluzenten Schichtelement zu gelangen. Der
Beschwerdefiihrerin sei es nicht zumutbar, sich erst
wahrend der mindlichen Verhandlung mit der neuen
Argumentation auseinanderzusetzen. Da bereits in der
Beschwerdebegriindung dargelegt worden sei, dass die
Deckschicht in E3 im Hinblick auf E12 nicht
"transluzent" sei, sei auch nicht nachvollziehbar,
weshalb der neue Vortrag der Beschwerdegegnerin nicht
bereits friher moglich gewesen sein solle. Das neue
Vorbringen sei daher nicht zuzulassen, insbesondere

nicht erst in der miindlichen Verhandlung.

Die Beschwerdegegnerin stimmte zu, dass die oben
wiedergegebene Argumentationslinie bislang nicht
vorgetragen worden war. Sie argumentierte, dass dies
eine Reaktion auf die Mitteilung der Kammer darstelle.
In Abweichung von der angefochtenen Entscheidung sei
dort erstmals im bisherigen Verfahren dem Begriff
"transluzent" amtsseitig eine von der Transparenz
abweichende Bedeutung beigemessen worden. Zudem sei
dort in Absatz [0029] von E3 nur auf Aussparungen im
Bereich von Displayanzeigen, nicht auf solche "zur
Erzeugung von Farbkontrasten durch Kombination mit der
Deckschicht", Bezug genommen worden. Dariliber hinaus

handele es sich um allgemeines Fachwissen, dass eine
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Schicht mit einer Resttransmission von bis zu 1% fir

die patentgemaben Zwecke noch als transluzent gelte.

Der oben wiedergegebene, erstmals in der mindlichen
Verhandlung vor der Kammer getdtigte Vortrag ist nicht
auf die Behauptung allgemein bekannten Fachwissens
beschrankt. Er enthalt zudem sowohl neue Argumente,
beispielsweise dass der Begriff "transluzent" - statt
ihn wie bisher vorgetragen mit "transparent"
gleichzusetzen - auch im Wesentlichen
lichtundurchlédssige Ausfiihrungen umfasse, als auch
einen neuen Tatsachenvortrag, wonach die Farbschicht -
anstatt wie bisher die durchsichtige Deckschicht - die
geforderte Transluzent verwirkliche. Daher stellt die
neue "Argumentationslinie" einen neuen Einwand zur
Neuheit des Hauptantrags und somit auch eine Anderung
des Beschwerdevorbringens nach Zustellung einer
Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK dar.

Derartige Anderungen bleiben gemdBR Artikel 13 (2) VOBK
unberiicksichtigt, es sei denn, der betreffende
Beteiligte hat stichhaltige Grinde dafilir aufgezeigt,
dass auBRergewdhnliche Umstande vorliegen. Die von der
Beschwerdegegnerin vorgetragenen Griinde geniigen diesem
MaBstab nicht.

So ist es nicht aubBergewdhnlich, dass eine Kammer zu
einer von der angefochtenen Entscheidung und deren
Grinden abweichenden Ansicht gelangt (vorliegend das
Verstandnis des Begriffs "transluzent") und auf die von
den Beteiligten vorgetragenen Tatsachen bzw.
Offenbarungsstellen in einem Dokument eingeht (hier:
die Aussparungen "z.B. im Bereich von Displayanzeigen"
in Absatz [0029] von E3 - auf anderweitige Aussparungen
wurde auch von der Beschwerdegegnerin im schriftlichen

Verfahren nicht eingegangen) .
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Das fur die Neuheit entscheidende Verstandnis des
Begriffs "transluzent" hatte die Beschwerdefiihrerin
bereits in der Beschwerdebegriindung vorgetragen, dieses
durch das zum Beleg des Fachwissens zur "Transluzenz"
eingereichte Dokument E12 untermauert und darauf
basierend argumentiert, dass die Deckschicht in E3
nicht transluzent sein kénne. Daher hatte bereits mit
der Beschwerdeerwiderung Gelegenheit bestanden, hierauf
einzugehen. Es ist daher nicht ersichtlich, dass die
Mitteilung der Kammer nach Artikel 15 (1) VOBK einen

Anlass fur neuen Vortrag bot.

Aber selbst wenn dies der Fall gewesen ware, sind keine
rechtfertigenden Grinde ersichtlich, weshalb die
Beschwerdegegnerin mit ihrem neuen Vorbringen bis zur
mindlichen Verhandlung gewartet hat. Zu solch einem
spaten Zeitpunkt im Verfahren ist es der
Beschwerdefihrerin im vorliegenden Fall ohne eine
Vertagung nicht zuzumuten, sich mit dem neuen Angriff
auseinanderzusetzen und mit geeigneten Argumenten -
oder gegebenenfalls sogar mit neuen Antragen - adaquat
darauf zu reagieren. Insofern kommt es, auch wenn die
Verfahrensordnung der Beschwerdekammern beziglich
verspateten Vorbringens einen Ansatz in drei Stufen
vorsieht, bei der Ermessensausiibung der Kammer auch
maBgeblich auf den jeweiligen Grad der Verspatung

innerhalb der drei Stufen an.

Aus diesen Grinden entschied die Kammer, das neue
Vorbringen der Beschwerdegegnerin in der mindlichen
Verhandlung gemaB Artikel 13 (2) VOBK unbericksichtigt

zUu lassen.

Ein Angriff ausgehend von Dokument E7 wurde in der

angefochtenen Entscheidung nicht behandelt und im
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Rahmen der mindlichen Verhandlung vor der
Einspruchsabteilung von der Beschwerdegegnerin auch
nicht vorgebracht (siehe Niederschrift). Die
Beschwerdefiithrerin beantragt daher, diesen Einwand als

Anderung gemdB Artikel 12 (4) VOBK nicht zuzulassen.

Fir die Kammer ist dieser Einwand jedoch bereits in der
Sache nicht tberzeugend, da E7 kein transluzentes
Schichtelement im Sinne von Anspruch 1 gemal
Hauptantrag offenbart. E7 offenbart lediglich eine
transluzente Kochfeldplatte, die an ihrer Unterseite
eine perlmuttartige Farbschicht und eine
hitzebestdndige, lichtundurchlassige Schicht aufweist,
siehe Anspruch 1. Diese Schichten werden in E7 jedoch
nicht als transluzent beschrieben. Somit offenbart E7
jedenfalls nicht unmittelbar und eindeutig, weder
explizit noch implizit, ein wenigstens teilweise
transluzentes Schichtelement. Der Gegenstand wvon
Anspruch 1 ist daher neu gegeniliber der

Kochfeldvorrichtung der E7.

Somit kann die Frage der Zulassung des Einwands
mangelnder Neuheit ausgehend von E7 unter Artikel
12 (4) VOBK dahingestellt bleiben.

Folglich ist der Gegenstand von Anspruch 1 wie erteilt

neu.

Anspruch 12

Die Beschwerdegegnerin vertritt die Ansicht, dass der
auf ein "Verfahren zur Herstellung einer
Kochfeldvorrichtung nach einem der Anspriche 1 bis 10"
gerichtete Gegenstand von Anspruch 12 trotz des
formellen Rickbezugs auf die Vorrichtungsanspriiche

nicht von der Neuheit des Erzeugnisses gemal Anspruch 1
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profitieren konne. Denn Anspruch 12 gebe an, dass das
Schichtelement aus einem "Fillausgangsmaterial"
hergestellt werde, das gemal den Absatzen [0036] und
[0037] eine grobere KorngrobBenverteilung als das
gemahlene Flllmaterial aufweise. Da Anspruch 12 auch
keinen Schritt des Mahlens enthalte, fihre er weder zu
einem Erzeugnis mit Merkmal d noch zu der in Anspruch 1
geforderten Transluzenz. Da der Gegenstand wvon

Anspruch 1 nur wegen dieser Merkmale neu sei, und E3
auch das Vermengen der Ausgangsmaterialien impliziere,

sei der Gegenstand von Anspruch 12 nicht neu.

Diese Argumentation lberzeugt die Kammer nicht.

Anspruch 12 ist ausdriicklich auf ein Verfahren
gerichtet, mit dem eine Kochfeldvorrichtung mit den
Eigenschaften von Anspruch 1 hergestellt wird. Daran
andert sich nichts, und es ist auch kein Widerspruch
ersichtlich, nur weil das Verfahren von Anspruch 12
angibt, dass das Erzeugnis von Anspruch 1 durch
Vermengen von - in Anspruch 12 nicht naher festgelegten
- Ausgangsstoffen fir das Fill- und Tragermaterial
hergestellt wird. Insbesondere ist der
Anspruchsgegenstand nicht durch die Merkmale eines
speziellen Ausfiihrungsbeispiels in den Absatzen [0036]
und [0037] - wie beispielsweise eine grdbere
Korngrobenverteilung - eingeschrankt. Und selbst wenn
diese Einschrankungen mitgelesen wilirden, ergabe sich
aus den genannten Passagen auch, dass das
Fillausgangsmaterial vor dem Vermengen zunachst
gemahlen wird, bis die "KorngroBe der Kdrner des
Fillausgangsmaterials" das Merkmal d erfillt. Eine
Fachperson versteht Anspruch 12 folglich so, dass sich
"Flillausgangsmaterial" auf das bereits auf die
Korngrobe von Merkmal d gemahlene Fillausgangsmaterial

bezieht (vgl. Punkt 3.4.5, letzter Absatz).
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Da das Erzeugnis von Anspruch 1 aufgrund der
Transluzenz neu ist, ist somit auch der Gegenstand des
auf seine Herstellung gerichteten Verfahrens von

Anspruch 12 neu.

Folglich steht der Einspruchsgrund von Artikel 100 a)
EPU in Verbindung mit den Artikeln 52 (1) und 54 EPU
der Aufrechterhaltung des Patents wie erteilt

(Hauptantrag) nicht entgegen.

Erneuter Antrag auf Zurlickverweisung

Nach Abschluss der Diskussion zur Neuheit in der
mindlichen Verhandlung vor der Kammer stellte die
Beschwerdegegnerin einen erneuten Antrag auf
Zurlickverweisung der Angelegenheit an die
Einspruchsabteilung, um eine Beurteilung des im
Einspruchsverfahren bislang nicht diskutierten
Unterscheidungsmerkmals der Transparenz durch zwei
Instanzen zu gewahrleisten und eine an die schriftliche
Begriindung der Kammer angepasste Argumentation eines
entsprechenden Einwands zur erfinderischen Tatigkeit

ausgehend von E3 zu ermdglichen.

Die Beschwerdefiihrerin widersprach dem Antrag der
Beschwerdegegnerin mit der Begrindung, dass zur
erfinderischen Tatigkeit bereits die vorlaufige
Einschatzung der Kammer basierend auf dem vollstandigen
Beschwerdevorbringen beider Beteiligter vorliege, wobei
das Unterscheidungsmerkmal der Transluzenz ihrerseits
bereits in der Beschwerdebegriindung benannt worden sei.
Eine Zurlickverweisungen sei daher wegen der damit

verbundenen Verfahrensverzdgerung abzulehnen.
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Die Kammer stimmt der Beschwerdefihrerin zu. Gemal
Absatz 12 (3) VOBK miissen die Beschwerdebegriindung und
die Erwiderung das vollstadndige Beschwerdevorbringen
der Beteiligten enthalten. Dies dient einer effizienten
Verfahrensfiihrung und dem damit verbundenen Ziel, ein
faires Verfahren fir alle Beteiligten sicherzustellen
und es der Kammer zu ermdglichen, ihre Arbeit auf der
Basis eines vollstandigen Vorbringens beider Seiten zu
beginnen (T 2610/16, Nr. 3.2 der Grinde). Ein weiteres
in Zusammenhang mit der Verfahrensdkonomie zu
berilicksichtigendes Kriterium ist das schitzenswerte
Interesse Dritter, im Sinne der Rechtssicherheit in
angemessener Zeilt Kenntnis dariber zu erlangen, ob und
in welcher Fassung ein angegriffenes Patent Bestand hat
(T 1075/22, Nr. 6.4.7 der Grunde). Diese Uberlegungen
liegen auch dem in drei Stufen, in Abhangigkeit vom
Verfahrensstadium zunehmend strenger werdenden
konvergenten Ansatz zur Zulassung von Anderungen des
Vorbringens in den Artikeln 12 und 13 VOBK zugrunde.
Eine Zurlckverweisung einer bereits entscheidungsreifen
Angelegenheit allein zu dem Zweck, die Angelegenheit in
zwel Instanzen behandeln oder neues Vorbringen
einreichen zu konnen, widerspricht der Zielsetzung der
Verfahrensordnung diametral. Aus diesem Grunde ist eine
Zurickverweisung gemall Artikel 11 VOBK auch an
besondere Grinde geknlpft. Solche liegen normalerweise
gerade dann nicht vor, wenn die Kammer sich in der Lage
sieht, alle relevanten Fragen mit angemessenem Aufwand
entscheiden zu kdénnen (siehe Erlauterungen zu Artikel
11 der Verfahrensordnung, Zusatzpublikation 1, ABl. EPA
2022, 185). Unter dem EPU gibt es nach standiger
Rechtsprechung auch kein Recht auf eine Behandlung

durch zwei Instanzen.

Da bereits in der Beschwerdebegriindung auf das

maBgebliche Unterscheidungsmerkmal der Transluzenz
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abgehoben wurde, hatte die Beschwerdegegnerin sich in
ihrer Erwiderung damit befassen konnen und sollen. Wie
in ihrer vorlaufigen Einschédtzung in der Mitteilung
nach Artikel 15 (1) VOBK dargelegt, hadlt die Kammer die
Angelegenheit aufgrund des bisherigen Vorbringens der
Beteiligten flir entscheidungsreif. Es liegen daher
nicht nur keine besonderen Griinde fir eine
Zurickverweisung vor, eine Zurlickverweisung verbietet

sich im vorliegenden Fall geradezu.

Aus diesen Griunden lehnte die Kammer auch den erneuten

Antrag der Beschwerdegegnerin auf Zuriickverweisung ab.

Erfinderische Tatigkeit (Artikel 100 a), 52 (1) und 56
EPU)

Einen Einwand wegen mangelnder erfinderischer Tatigkeit
gegen den Hauptantrag hat die Beschwerdegegnerin im

schriftlichen Verfahren nicht vorgetragen.

In der miindlichen Verhandlung trug sie erstmals vor,
der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags beruhe
ausgehend von E3 nicht auf einer erfinderischen
Tatigkeit. Auf der Grundlage des
Unterscheidungsmerkmals der Transluzenz des
Schichtelements und angesichts der objektiven
technischen Aufgabe, eine Kochfeldvorrichtung mit einem
Schichtelement mit geeigneter Transparenz und
Transluzenz bereitzustellen, hatte eine Fachperson die
Konzentration des Schwarzpigments Bayferrox in der
Farbschicht auf der Grundlage von Tabelle 2 von E3
verdinnt und wadre so auf naheliegende Weise zu einem

transluzenten Schichtelement gemd&B Anspruch 1 gelangt.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte, diesen Einwand gemal
Artikel 13 (2) VOBK nicht zuzulassen.
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Die Beschwerdegegnerin argumentierte, die Notwendigkeit
eines Einwands mangelnder erfinderischer Tatigkeit
bezliglich des Unterscheidungsmerkmals der Transluzenz
sei erst durch die Mitteilung der Kammer klar geworden.
Einen Einwand mangelnder erfinderischer Tatigkeit
ausgehend von E3 habe sie zudem nicht friher vortragen
konnen, weil E3 sowohl von der ersten Instanz als auch
von der Beschwerdegegnerin als neuheitsschéadlich

angesehen worden sei.

Fir die Kammer stellen die vorgetragenen Griinde keine
auBergewdhnlichen Umstande im Sinne von Artikel 13 (2)

VOBK dar.

Wie bereits unter Punkt 6.5 festgestellt, wurde das
Unterscheidungsmerkmal der Transluzenz des
Schichtelements bereits in der Beschwerdebegriindung
vorgetragen und ist nicht erst durch die
Kammermitteilung veranlasst. Hierauf hatte die
Beschwerdegegnerin in der Beschwerdeerwiderung mit
Mitteln ihrer Wahl reagieren konnen. Auch wenn sie dies
in erster Linie durch Bestreiten eines Unterschieds
vertrat, hatte sie hilfsweise einen Einwand mangelnder
erfinderischer Tatigkeit vortragen kdénnen. Ihre
anfangliche Wahl, dies nicht zu tun, darf nicht zu
Lasten der Beschwerdefihrerin oder der
Verfahrenseffizienz gehen. Die von der angefochtenen
Entscheidung abweichende Einschédtzung der Kammer stellt
keinen aubBergewdhnlichen Umstand im Sinne von

Artikel 13 (2) VOBK dar.

Zudem geht auch der neu vorgetragene Einwand mangelnder
erfinderischer Tatigkeit wie der geédnderte Vortrag zur
Neuheit nicht mehr wie bisher davon aus, dass die

blickdichte Farbschicht ausgespart werden muss, um zur
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Transluzenz zu gelangen, sondern dass gerade die
Farbschicht bereits Transluzenz aufweise, allenfalls zu
wenig lichtdurchlassig sei und deshalb weniger
blickdicht ausgestaltet werden wlirde. Die Zulassung des
Einwands mit dieser Argumentation im Bezug auf die
erfinderische Tatigkeit umginge daher die unter anderem
mit neuem Tatsachenvortrag begriindete negative
Zulassungsentscheidung zu dem neu in der miindlichen
Verhandlung vorgetragenen Neuheitseinwand. Gegen die
Zulassung des Einwands mangelnder erfinderischer
Tatigkeit sprechen somit auch die bereits unter Punkt

6.5 dargelegten Griinde.

Die Kammer entschied folglich, den neuen Einwand
mangelnder erfinderischer Tatigkeit geméal
Artikel 13 (2) VOBK nicht zuzulassen.

Die Kammer bleibt daher bei ihrer in der Mitteilung
nach Artikel 15 (1) VOBK im Hinblick auf das
schriftliche Vorbringen geduRerten Ansicht, dass es
ausgehend von E3 nicht naheliegend war, die
Deckschicht, die der Kratzfestigkeit dient und aus
Benutzersicht hinter der lichtundurchlassigen

Farbschicht liegt, transluzent auszugestalten.

Der Gegenstand von Anspruch 1 beruht somit ausgehend
von E3 auch auf einer erfinderischen Tatigkeit. Dies
trifft auch fir das auf das Erzeugnis von Anspruch 1

bezogene Herstellungsverfahren von Anspruch 12 zu.

Damit steht auch der Einspruchsgrund von Artikel 100 a)
EPU in Verbindung mit den Artikeln 52 (1) und 56 EPU
der Aufrechterhaltung des Patents wie erteilt

(Hauptantrag) nicht entgegen.
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9. Nach alledem kommt die Kammer zu dem Schluss, dass
keiner der Einspruchsgriinde von Artikel 100 EPU der

Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung

entgegensteht.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird in unveranderter Form aufrechterhalten.
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