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Sachverhalt und Antrage

IT.

Die Beschwerde der Patentinhaberin (Beschwerdefiihrerin)

richtet sich gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung, das europaische Patent

Nr. 2 684 675 (im Folgenden "das Patent" genannt) zu
widerrufen. Die Einspruchsabteilung war darin unter
anderem zu der Schlussfolgerung gelangt, dass der ihr
vorliegende Hilfsantrag 2 nicht die Erfordernisse des
Artikels 123 (2) EPU erfiille. Mit der
Beschwerdebegriindung reichte die Beschwerdefithrerin
Anspruchsséatze gemal einem Hauptantrag und

Hilfsantrdgen 1, 2 und 3 ein.

Die Einsprechende (Beschwerdegegnerin) hat auf die

Beschwerdebegriindung der Patentinhaberin erwidert.

In einer am 19. April 2024 erlassenen Mitteilung nach
Artikel 15 (1) VOBK teilte die Kammer unter anderem
ihre vorlaufige Einschatzung mit, dass der Hauptantrag
der Beschwerdefilhrerin nicht die Erfordernisse des
Artikels 123 (2) EPU erfiille, sowie ihre Absicht, die
zu dieser Zeit vorliegenden Hilfsantrage 1, 2 und 3
(Hilfsantrage 2, 3 und 4 dieser Entscheidung) der
Beschwerdefihrerin nach Artikel 12 (4) VOBK nicht im

Beschwerdeverfahren zuzulassen.

Mit Schreiben datiert vom 22. Mai 2024 nahm die
Beschwerdefilthrerin zu der Mitteilung der Kammer nach
Artikel 15 (1) VOBK Stellung und reichte einen
Anspruchssatz gemal einem neuen Hilfsantrag 1 sowie die

folgende Druckschrift ein:



IIT.

Iv.
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D19: "Kunststoff-Lexikon", W. Woebcken (Herausgeber),
9. Auflage, Carl Hanser Verlag Minchen Wien,
1998, Seiten 10 und 11.

Am 10. Juli 2024 fand eine miindliche Verhandlung vor
der Kammer statt. Die Beschwerdefiihrerin iberreichte
wahrend dieser miindlichen Verhandlung einen

Anspruchssatz gemal einem neuen Hilfsantrag 5.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte:
- die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und
die Zurickverweisung der Angelegenheit zur weiteren
Entscheidung an die Einspruchsabteilung oder
- die Aufrechterhaltung des Patents in gednderter
Fassung auf der Grundlage der
- mit der Beschwerdebegriindung eingereichten
Anspriche gemall Hauptantrag oder

- mit Schreiben vom 22. Mai 2024 eingereichten
Anspriiche gemaRl Hilfsantrag 1 oder

- mit der Beschwerdebegriindung eingereichten
Anspriiche gemédR einem der Hilfsantrdge 2 bis 4
(eingereicht als Hilfsantrage 1 bis 3) oder

- wahrend der mindlichen Verhandlung eingereichten

Anspriiche gemal Hilfsantrag 5.

Die Beschwerdegegnerin beantragte:

- die Zurickweisung der Beschwerde,

- die Angelegenheit nicht zurickzuverweisen,

- die Hilfsantrdge 1 bis 5 nicht in das Verfahren

zuzulassen.

Anspruchsfassungen

Anspruch 1 des Hauptantrags lautet wie folgt (die wvon

der Kammer verwendete Merkmalsgliederung ist in eckigen

Klammern eingefigt) :
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"[1] Mehrschichtige, opake, biaxial-orientierte
Polyolefinfolie mit einer Dicke von kleiner 150 um und
groBer 15um, umfassend

[2] a. eine Vakuolen-haltige Basisschicht, die
mindestens ein Polymer mindestens eines Olefins
enthdlt,

[3] b. eine innere Zwischenschicht, die mindestens ein
Polymer mindestens eines Olefins enthdlt,

[4] c. eine duBere Zwischenschicht, die mindestens ein
Polymer mindestens eines Olefins enthdlt,

[5] d. eine innere Deckschicht, die 5 - 70 Gew.-

% mindestens eines Polyethylens sowie 30 - 95 Gew.-%
mindestens eines Propylenpolymers enthdlt, und

[6] e. eine duBere Deckschicht, die 5 - 70 Gew.-%
mindestens eines Polyethylens sowie 30 - 95 Gew.-%
mindestens eines Propylenpolymers enthdlt,

[7] wobei sich die Mengenangaben jeweils auf das
Gewicht der jeweiligen Schicht beziehen, dadurch
gekennzeichnet, dass

[8] die duBere Zwischenschicht eine Dicke im Bereich 1
bis 6um aufweist [9] und 2 bis 8 Gew.-% TiO, Pigmente
enthdlt [10] und die Folie auf beiden Seiten einen
Glanz, gemessen gemdfB DIN EN ISO 2813 bei einem Winkel
von 60° und bei einer Temperatur von 25°C, kleiner 50
Glanzeinheiten aufweist und [1l1l] die Trennkraft zum
Entstapeln der Folie, gemessen von einer Folienseite

gegen eine Folienseite, kleiner 20 N ist."

Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 unterscheidet sich von

Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass das Merkmal 8

durch das folgende Merkmal 8' ersetzt ist:

"[8'] die duBere additiv-haltige Zwischenschicht

Antistatika, Neutralisationsmittel, Gleitmittel und/
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oder Stabilisatoren enthdlt und eine Dicke iIm Bereich 1

bis 6um aufweist"

Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 unterscheidet sich wvon

Anspruch 1 des Hauptantrags durch die Streichung des
Merkmals 9.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 unterscheidet sich wvon

Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass das
Merkmal 11 durch das folgende Merkmal 11' ersetzt ist:

"[11'] die Trennkraft zum Entstapeln der Folie,
gemessen von einer Folienseite gegen eine Folienseite,

kleiner 15 N ist."

Anspruch 1 des Hilfsantrags 4 unterscheidet sich wvon

Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 dadurch, dass das
folgende Merkmal 9' zwischen den Merkmalen 8 und 10

eingefigt ist:

"[9'] die innere Zwischenschicht eine Dicke im Bereich

1 bis 6um aufweist"

Anspruch 1 des Hilfsantrags 5 unterscheidet sich wvon

Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 dadurch, dass das

Merkmal 8 durch das folgende Merkmal 8'' ersetzt ist:

"[8''] die &duBere additiv-haltige Zwischenschicht eine

Dicke im Bereich 1 bis 6um aufweist"



- 5 - T 0733/22

Die Beteiligten trugen im Wesentlichen Folgendes vor:

a) Vermeintliche Verletzung des Anspruchs der
Beschwerdefiihrerin auf rechtliches Gehdér durch die

Einspruchsabteilung

i) Beschwerdefiihrerin

Gemal Punkt 9.1 der Entscheidungsgriinde der
angefochtenen Entscheidung sei die Einspruchsabteilung
nur bereit gewesen, der Beschwerdefiithrerin die
Mb6glichkeit zu geben, einen weiteren Hilfsantrag zu
stellen. Die Beschwerdefilhrerin habe zwar dennoch vier
Hilfsantrdge (Hilfsantrdge 6, 7, 8 und 9 der
angefochtenen Entscheidung) eingereicht. Die
Einspruchsabteilung habe die prima-facie-Relevanz

dieser Hilfsantrage jedoch nur oberflachlich gepriuft.

ii) Beschwerdegegnerin

Der Anspruch auf rechtliches Gehor der
Beschwerdefiithrerin sei von der Einspruchsabteilung
nicht verletzt worden. Dieser umfasse nicht das Recht,
eine beliebige Anzahl von Hilfsantrédgen einzureichen,
oder die Pflicht der Einspruchsabteilung, diese
zuzulassen. Die Einspruchsabteilung habe ihr Ermessen
hinsichtlich der Zulassung der Hilfsantrage 6, 7, 8 und
9 der angefochtenen Entscheidung korrekt ausgeiibt. Sie
habe detailliert begriindet, warum diese nach Anwendung
des prima-facie-Kriteriums nicht zuzulassen seien. Die
Entscheidung sei nicht damit begriindet worden, dass
vier Hilfsantrdge statt nur eines Hilfsantrags

eingereicht worden seien.
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b) Hauptantrag der Beschwerdefiihrerin: Einwdnde nach
Artikel 123 (2) EPU

i) Beschwerdefiihrerin

Der Hauptantrag der Beschwerdefiihrerin erfille die
Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU. Die Merkmale 8
und 9 seien im vierten und finften Absatz auf Seite 12
der Beschreibung der Anmeldung, auf der das Patent
beruht, in der urspringlich eingereichten Fassung (im
Folgenden "urspriingliche Anmeldung" genannt) offenbart.
Es liege im Hinblick auf das Merkmal 8 keine
unzuldssige Zwischenverallgemeinerung vor. Der Ausdruck
"dieser Zwischenschicht" im letzten Satz des vierten
Absatzes auf Seite 12 der urspriinglichen Anmeldung
beziehe sich auf die in diesem Absatz allgemein
diskutierte adubere Zwischenschicht und nicht auf die
des unmittelbar vorhergehenden Satzes, da Additive als
optionale/bevorzugte Merkmale vorgesehen seien. Der
Fachmann fasse daher die Dicken am Ende dieses Absatzes
so auf, dass sie sich auf die inneren und auberen
Zwischenschichten des gesamten Absatzes beziehen, die
unabhédngig voneinander herkdmmliche Additive enthalten
kénnten oder nicht. Die in dem vorletzten Satz des
vierten Absatzes auf Seite 12 der urspriinglichen
Anmeldung enthaltene Aufzahlung von Additiven sei nicht
abschlieRBend. Die Einleitung des flinften Absatzes auf
Seite 12 der urspringlichen Anmeldung mit den Worten

" [d]ariiber hinaus" stelle einen Bezug zu dem vorherigen
Absatz her und konkretisiere, dass weitere Additive in
der duBeren Zwischenschicht vorliegen kdénnten und nenne
Vakuolen-iniziierende Fiullstoffe und/oder Pigmente,
insbesondere TiOy, beispielsweise in einer Menge von 2
bis 8 Gew.-%. Der flinfte Absatz prazisiere daher den
vierten Absatz auf Seite 12 der urspringlichen

Anmeldung. Somit verstehe der Fachmann, dass TiO; ein
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Additiv sei. Auch die Druckschrift D19 belege, dass
TiO; ein Additiv sei. Der vierte Absatz auf Seite 12
der urspringlichen Anmeldung beziehe sich auf Additive
im Allgemeinen, also alle Stoffe, die der
Zwischenschicht zugesetzt werden konnten,
einschliefBlich der im flinften Absatz auf Seite 12 der
urspringlichen Anmeldung genannten speziellen Additive.
Die Bezugnahme auf "derartige" im fiinften Absatz auf
Seite 12 der urspringlichen Anmeldung bedeute nicht,
dass sich diese Dicken auf Ausfihrungsformen mit
Vakuolen-iniziierenden Fillstoffen und/oder Pigmenten
beziehe. Die Offenbarung fir derartige
Zwischenschichten umfasse den gleichen Dickenbereich
von 1 bis 6 um. Dieser sei auch von den im finften
Absatz auf Seite 12 der urspriinglichen Anmeldung
genannten groReren Dickenbereichen umfasst. Der Hinweis
"zweckmaBigerweise" beziehe sich auf andere, nicht
genannte Anforderungen. Da flir beide Bereiche eine
untere Grenze von 0,5 um offenbart sei, sei die
Gleichwertigkeit der Offenbarung erkennbar. Der
Fachmann entnehme dieser Offenbarung, dass fir
bestimmte Additive, wie beispielsweise Vakuolen-
iniziierende Fillstoffe, eine grdBere Dicke von bis zu
15 um, respektive 10 um, mdéglich sein konne, aber nicht
zwingend vorgeschrieben sei. Fir den Fachmann sei auch
erkennbar, dass sich die Angabe fir derartige
Zwischenschichten im fiinften Absatz auf Seite 12 der
urspringlichen Anmeldung auf Vakuolen-iniziierende
Fillstoffe beziehe, da diese einen grdBeren
Teilchendurchmesser hédtten, beispielsweise
Calciumcarbonat mit 3,5 um, und nicht auf Pigmente wie
TiOs mit einem Teilchendurchmesser von 0,1 bis 0,3 um.
Wahrend der Fachmann daher erwarte, dass eine aulere
Zwischenschicht, welche die vakuolenerzeugenden Zusatze
enthalte, zum oberen Ende des offenbarten Bereichs

tendiere, gebe es keinen Grund, TiO; in gleicher Weise
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zu betrachten. Auch die Kombination der Merkmale 8 und
9 sei im vierten und finften Absatz auf Seite 12 der
urspringlichen Anmeldung offenbart. Die Kombination
dieser Merkmale werde auch durch die in der
Beschreibung der urspriunglichen Anmeldung enthaltenen
Beispiele gestitzt. Alle in der urspringlichen
Anmeldung angefihrten Beispiele offenbarten eine dulere
Zwischenschicht mit einer Dicke im Bereich 1 bis 6 um,
namentlich seien die Dicken 2,7 um, 2,1 um und 2,3 um
genannt. Kein einziges Beispiel nenne eine Dicke fir
die duBere Zwischenschicht im Bereich zwischen 6 um und
15 bzw. 10 pum. Alle erfindungsgemédlRen Beispiele
offenbarten eine adulere Zwischenschicht mit 6 Gew.-%
TiO, Pigment. Dies gebe dem Fachmann einen klaren
Hinweis auf die Kombination der Merkmale 8 und 9. Auch
die iUbrigen Merkmale des Anspruchs 1 des Hauptantrags
seien im Zusammenhang dieser Ausfilhrungsbeispiele

offenbart.

ii) Beschwerdegegnerin

Der Hauptantrag der Beschwerdefiihrerin erfiille nicht
die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU. Der letzte
Satz des vierten Absatzes auf Seite 12 der
urspriinglichen Beschreibung beziehe sich auf " [d]ie
Dicke dieser Zwischenschicht". Der Fachmann verstehe
den Bezug auf "diese Zwischenschicht" im Lichte des
vorangehenden Satzes als die innere Zwischenschicht
oder die AduBere Zwischenschicht, welche Jjeweils
unabhdangig voneinander die flir die einzelnen Schichten
beschriebenen {iblichen Additive, wie Antistatika,
Neutralisationsmittel, Gleitmittel und/oder
Stabilisatoren enthielten. Die in Merkmal 9 genannten
TiO, Pigmente stellten keine derartigen "tblichen"
Additive dar. Die urspringliche Anmeldung differenziere

klar zwischen den im vierten Absatz auf Seite 12



-9 - T 0733/22

genannten "ilblichen" Additiven einerseits und den im
finften Absatz auf Seite 12 genannten Vakuolen-
iniziierenden Fillstoffen und/oder Pigmenten,
insbesondere TiO,, andererseits. Es gebe keine
unmittelbare und eindeutige Offenbarung dafir, dass
Zwischenschichten, welche die im vierten Absatz auf
Seite 12 der urspringlichen Anmeldung als "tblich"
bezeichneten Additive nicht enthalten, eine Dicke im
Bereich von 1 bis 6 um haben kdénnten. Merkmal 8 sei
daher das Ergebnis einer unzulassigen
Zwischenverallgemeinerung. Auch sei die Kombination der
Merkmale 8 und 9 nicht in der urspringlichen Anmeldung
offenbart. Der vierte Absatz auf Seite 12 der
urspringlichen Anmeldung nenne bevorzugte Schichtdicken
bei Verwendung von dort als "lUblich" bezeichneten
Additiven. Der funfte Absatz auf Seite 12 der
urspringlichen Anmeldung gebe im Gegensatz hierzu fir
Vakuolen-iniziierende Fillstoffe und/oder Pigmente, wie
TiO,, andere Dickenbereiche an. Auf die Frage, aus
welchem technischen Grund die urspringliche Anmeldung
vorsieht, dass bei Zusatz von TiO, eine hohere
Schichtdicke als fir die im vierten Absatz auf Seite 12
als "iblich" bezeichneten Additive verwendet werden
kann, komme es nicht an. Die in der urspringlichen
Anmeldung im Zusammenhang mit konkreten
Ausfihrungsformen genannten einzelnen Werte fir die
Schichtdicke lieRen sich nicht auf einen Bereich wvon 1

bis 6 um verallgemeinern.

c) Hilfsantrdge 1 bis 5 der Beschwerdefilihrerin

i) Beschwerdefiihrerin

Der mit Schreiben vom 22. Mai 2024 eingereichte

Anspruchssatz gemal Hilfsantrag 1 sei im Hinblick auf

den erstmals im Beschwerdeverfahren erhobenen Einwand
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einer moglichen unzulassigen Zwischenverallgemeinerung
Uberreicht worden. Der Anspruch 1 des Hilfsantrags 1
gebe die im vierten Absatz auf Seite 12 der
urspringlichen Anmeldung genannten Additive an, so dass
dieser Einwand damit ausgeraumt sei. Der Hilfsantrag 1
werfe keine neuen Fragestellungen auf und seine
Zulassung bedeute keine unzumutbare Belastung. Die
Kombination der Merkmale 8' und 9 sei aus den gleichen
Grinden, wie sie hinsichtlich der Kombination der
Merkmale 8 und 9 mit Bezug auf den Hauptantrag geltend
gemacht wurden, in der urspringlichen Anmeldung
offenbart. Es gebe keinen konkreten Grund dafiir, dass
dieser Hilfsantrag erst nach dem Erhalt der Mitteilung
der Kammer nach Artikel 15 (1) VOBK und nicht bereits
in Reaktion auf die Beschwerdeerwiderung der

Beschwerdegegnerin eingereicht worden sei.

In dem Hilfsantrag 2 sei der auf die Kombination der

Merkmale 8 und 9 gerichtete Einwand nach

Artikel 123 (2) EPU durch die Streichung des Merkmals 9
ausgeraumt worden. Hinsichtlich des Einwands der
vermeintlich unzuldssigen Zwischenverallgemeinerung
werde auf das Vorbringen zu dem Hauptantrag verwiesen.

Das Merkmal 11' (siehe Hilfsantrag 3) sei im erteilten

Anspruch 14 offenbart. Das Merkmal 9' (siehe

Hilfsantrag 4) sei im vierten Absatz auf Seite 12 der

urspringlichen Anmeldung offenbart.

Der in der miindlichen Verhandlung vor der Kammer
eingereichte Hilfsantrag 5 raume die im bisherigen

Verfahren erdrterten Einwidnde nach Artikel 123 (2) EPU

aus. Die in Anspruch 1 dieses Hilfsantrags enthaltenen
Anderungen seien durch den vierten Absatz auf Seite 12
der urspringlichen Anmeldung gestiitzt. Die dortige
Aufzadhlung von "idblichen" Additiven sei nicht

abschlieRBend. Der Begriff "additiv-haltige" (siehe
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Merkmal 8'') umfasse alle Arten von Additiven,
einschlieBlich derjenigen, die in dem vierten und
finften Absatz auf Seite 12 der urspriinglichen
Anmeldung genannt seien, und somit auch TiO,. Es lagen
auBergewdhnliche Umstdnde vor, die fiir eine Zulassung
des Hilfsantrags 5 sprachen. Der Aspekt der
Zwischenverallgemeinerung sei erst in der Mitteilung
der Kammer nach Artikel 15 (1) VOBK und in der
mindlichen Verhandlung vor der Kammer weiter
konkretisiert worden. Erstmals in der mindlichen
Verhandlung vor der Kammer sei die Sichtweise, dass
"ibliche" Additive auch TiO; enthielten, erdrtert

worden.

ii) Beschwerdegegnerin

Der Hilfsantrag 1 der Beschwerdefihrerin sei nach
Artikel 13 (2) VOBK nicht im Beschwerdeverfahren

zuzulassen. Die Beschwerdeftihrerin habe keine
stichhaltigen Grinde dafir aufgezeigt, dass
auBergewdhnliche Umstdnde vorlagen. In Punkt 2.1.4 der
Beschwerdeerwiderung der Beschwerdegegnerin sei bereits
der Einwand der unzulassigen Zwischenverallgemeinerung
im Hinblick auf das Merkmal 8 erhoben worden. Der
Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 enthalte die Kombination
der Merkmale 8 und 9. Der hinsichtlich des Hauptantrags
in Bezug auf die Kombination dieser Merkmale nach
Artikel 123 (2) EPU geltend gemachte Einwand werde

prima facie nicht durch den Hilfsantrag 1 ausgerdumt.

Die Hilfsantrdge 2, 3 und 4 der Beschwerdefihrerin
seien nach Artikel 12 (4) VOBK nicht im

Beschwerdeverfahren zuzulassen, da diese die gegen den
Hauptantrag erhobenen Einwande nach Artikel 123 (2) EPU
nicht ausrdumten. Der Anspruch 1 dieser Hilfsantréage

sei im Hinblick auf das Merkmal 8 aus den gleichen
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Grinden wie Anspruch 1 des Hauptantrags das Ergebnis
einer unzuldssigen Zwischenverallgemeinerung. Der
Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 enthalte ferner die
Kombination der Merkmale 8 und 9 und erfiille daher auch
in dieser Hinsicht aus den gleichen Griinden wie
Anspruch 1 des Hauptantrags nicht die Erfordernisse des
Artikels 123 (2) EPU.

Der Hilfsantrag 5 der Beschwerdefihrerin sei nach
Artikel 13 (2) VOBK nicht im Beschwerdeverfahren

zuzulassen. Der Einwand der unzuldssigen
Zwischenverallgemeinerung sei schon in der zwei Jahre
vor der mindlichen Verhandlung vor der Kammer
eingereichten Beschwerdeerwiderung erhoben worden. Dort
sei in Punkt 2.1.3 auch dargelegt worden, dass TiO, in
der urspringlichen Anmeldung als spezielles Additiv,
nicht aber als "iUbliches" Additiv aufgefasst werde.
Ferner erfiille Anspruch 1 des Hilfsantrags 5 prima
facie nicht die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU.
Der in Merkmal 8'' enthaltene Begriff "additiv-haltige"
umfasse auch andere als die im vierten Absatz auf

Seite 12 der urspringlichen Anmeldung als "iblich"
bezeichneten Additive, unter anderem auch TiO,. Damit
gehe er lber die im vierten Absatz auf Seite 12 der
urspringlichen Anmeldung genannten "idblichen" Additive

hinaus.

Entscheidungsgriunde

1. Vermeintliche Verletzung des Anspruchs der
Beschwerdefiihrerin auf rechtliches Gehor durch die

Einspruchsabteilung

Der von der Beschwerdefiihrerin geltend gemachte

Verfahrensmangel betrifft nicht das gesamte
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Einspruchsverfahren, sondern nur die
Ermessensentscheidung der Einspruchsabteilung, die in
der mindlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung
eingereichten Hilfsantrdge 6 bis 9 nicht im
Einspruchsverfahren zuzulassen. Diese Hilfsantrage sind
von der Beschwerdefiihrerin im Beschwerdeverfahren nicht
weiterverfolgt worden. Insbesondere betrifft der
vermeintliche Verfahrensmangel nicht die Entscheidung
der Einspruchsabteilung in Bezug auf den nunmehr
vorliegenden Hauptantrag, der laut Beschwerdefiithrerin
identisch zu dem Hilfsantrag 2 ist, auf dem die
angefochtene Entscheidung beruht, oder die im

Beschwerdeverfahren eingereichten Hilfsantrage 1 bis 5.

Die Kammer sah daher keine Veranlassung, die
Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die
Einspruchsabteilung zurlickzuverweisen, ohne die
Angelegenheit in der Sache zu priufen

(Artikel 111 (1) EPU, Artikel 11 VOBK). Zur Frage einer
mbéglichen Rickzahlung der Beschwerdegebithr siehe unten
Punkt 6.

Hauptantrag - Einwidnde nach Artikel 123 (2) EPU

Die Einspruchsabteilung war in der angefochtenen
Entscheidung zu der Auffassung gelangt, der nunmehrige
Hauptantrag geniige nicht den Erfordernissen des
Artikels 123 (2) EPU (siehe Punkt 7.3 der
Entscheidungsgriinde). Sie sah die Kombination der
Merkmale 8 und 9 nicht in der urspriinglichen Anmeldung
offenbart.

Die Beschwerdegegnerin schlieRt sich dieser Auffassung
der Einspruchsabteilung an und betrachtet ferner
das Merkmal 8 als Ergebnis einer unzuldssigen

Zwischenverallgemeinerung.
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Die Beschwerdefiihrerin verweist hinsichtlich der
Merkmale 8 und 9 auf den vierten und finften Absatz auf

Seite 12 der urspringlichen Anmeldung.

Der in Merkmal 8 angegebene Bereich flr die Dicke der
duBeren Zwischenschicht ist fir sich genommen
unstrittig im letzten Satz des vierten Absatzes auf
Seite 12 der urspringlichen Anmeldung offenbart.
Allerdings bezieht sich der dort offenbarte Bereich auf
"[d]ie Dicke dieser Zwischenschicht" (Unterstreichung
durch die Kammer). Der Fachmann versteht dies im Lichte
des vorangehenden Satzes als die Dicke der inneren
Zwischenschicht und der adubBeren Zwischenschicht, die
"jeweils unabhdngig voneinander die filir die einzelnen
Schichten beschriebenen liblichen Additive, wie
Antistatika, Neutralisationsmittel, Gleitmittel und/
oder Stabilisatoren enthalten". Der letzte Satz dieses
Absatzes bezieht sich somit weder allgemein auf eine
beliebige innere und/oder &uBere Zwischenschicht noch
auf eine innere und/oder &duBere Zwischenschicht, die

irgendein beliebiges Additiv enthalten.

Es mag zwar zutreffen, dass Additive in der
urspringlichen Anmeldung lediglich als optionale oder
bevorzugte Merkmale der auBeren Zwischenschicht
vorgesehen sind. Allerdings versteht der Fachmann die
Wendung " [d]ie Dicke dieser Zwischenschicht" derart,
dass sich die dort angegebene Dicke gerade auf
derartige innere und auBere Zwischenschichten bezieht,
die jeweils unabhdngig voneinander die fir die
einzelnen Schichten beschriebenen iUblichen Additive,
wie Antistatika, Neutralisationsmittel, Gleitmittel

und/oder Stabilisatoren enthalten.
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Dem Fachmann erschlieBt sich auch nicht unmittelbar und
eindeutig, dass die in Merkmal 9 genannten TiO»
Pigmente zu den im vierten Absatz auf Seite 12 der
urspringlichen Anmeldung genannten, flir die jeweilige
Schicht beschriebenen "idblichen" Additive gehdren
wirden. Vielmehr kénnen der vierte und fiinfte Absatz
auf Seite 12 der urspringlichen Anmeldung zwanglos auch
so verstanden werden, dass die urspringliche Anmeldung
zwischen den im vierten Absatz als "Ublich"
bezeichneten Additiven einerseits und den im flinften
Absatz genannten Vakuolen-iniziierenden Fillstoffen
und/oder Pigmenten, insbesondere TiO,, andererseits
unterscheidet. Dieser Interpretation steht auch nicht
die Ansicht der Beschwerdefihrerin entgegen, dass TiO»
fir sich genommen ein gebrauchliches Additiv fir
Kunststoffmaterialien ist. Ebenso wenig steht dieser
Auffassung entgegen, dass die in dem vorletzten Satz
des vierten Absatzes auf Seite 12 der urspringlichen
Anmeldung enthaltene Aufzahlung von dort als "itblich"
bezeichneten Additiven (Antistatika,
Neutralisationsmittel, Gleitmittel und/oder

Stabilisatoren) nicht abschlieBend ist.

Eine Basis dafiir, dass die aubBere Zwischenschicht eine
Dicke im Bereich 1 bis 6um aufweist, ohne die
zusatzliche Angabe, dass die auBere Zwischenschicht die
im vierten Absatz auf Seite 12 der Anmeldung als
"iblich" bezeichneten Additive aufweist, ist der

urspringlichen Anmeldung nicht eindeutig zu entnehmen.

Eine Zwischenverallgemeinerung ware nur zu
rechtfertigen, wenn keinerlei eindeutig erkennbare
funktionale oder strukturelle Verbindung zwischen den
Merkmalen der spezifischen Kombination besteht oder das
herausgegriffene Merkmal nicht untrennbar mit diesen

Merkmalen verknlpft ist (siehe "Rechtsprechung der
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Beschwerdekammern des Europaischen Patentamts", Zehnte
Auflage, Juli 2022 - im Folgenden "Rechtsprechung"
genannt -, II.E.1.9.1).

Die Beschwerdefiihrerin hat weder behauptet noch
iberzeugend dargelegt, dass die in Merkmal 8 angegebene
Schichtdicke der Zwischenschicht in keiner funktionalen
oder strukturellen Verbindung mit dem Vorhandensein der
im vorletzten Satz des vierten Absatzes auf Seite 12
der urspringlichen Anmeldung als "lblich" bezeichneten

Additive stehen wirde.

Eine Schichtdicke von 1 bis 6 um (siehe Merkmal 8) ist
urspringlich offenbart fir Zwischenschichten, die in

der ursprunglichen Anmeldung als "ublich" bezeichnete
Additive enthalten. Da der Anspruch 1 des Hauptantrags
diese Angabe nicht enthalt, ist er das Ergebnis einer

unzuldssigen Zwischenverallgemeinerung.

Dariber hinaus ist auch die Kombination der Merkmale 8
und 9 den angegebenen Stellen der urspringlichen

Anmeldung nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen.

Aus den oben genannten Grinden bezieht der Fachmann die
im letzten Satz des vierten Absatzes auf Seite 12 der
urspringlichen Anmeldung genannten Dickenbereiche auf
Zwischenschichten, welche die dort als "dblich"
bezeichneten Additive enthalten. Die urspringliche
Anmeldung offenbart hingegen nicht, dass eine Dicke im
Bereich 1 bis 6 upm fir eine &duBere Zwischenschicht zu

wahlen ist, welche 2 bis 8 Gew.-% TiO, Pigmente

enthalt.

Der Fachmann versteht die Wendung " [d]ariiber hinaus"
nicht derart, dass die Angaben im vierten Absatz auf

Seite 12 der urspringlichen Anmeldung durch die Angaben
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im finften Absatz "prazisiert" wirden. Vielmehr bezieht
sich der vierte Absatz auf Seite 12 der urspringlichen
Anmeldung auf eine innere Zwischenschicht und eine
duBere Zwischenschicht, welche "jeweils unabhdngig
voneinander die fiir die einzelnen Schichten
beschriebenen iliblichen Additive, wie Antistatika,
Neutralisationsmittel, Gleitmittel und/oder
Stabilisatoren enthalten"; die Dicke dieser
Zwischenschicht ist vorzugsweise grdBer als 0,5 pm und
liegt bevorzugt im Bereich von 0,6 bis 8 um,

insbesondere 1 bis 6 um.

Der flinfte Absatz auf Seite 12 der urspriinglichen
Anmeldung bezieht sich hingegen auf Ausgestaltungen,
bei denen die innere Zwischenschicht und die aubere
Zwischenschicht, insbesondere die &duRere
Zwischenschicht, Vakuolen-iniziierende Fillstoffe und/
oder Pigmente, insbesondere TiO,, beispielsweise in
einer Menge von 2 bis 8 Gew.-%, enthalten; die Dicke

derartiger Zwischenschichten ist zweckmaBigerweise

grdéBer als 0,5 pm und liegt vorzugsweise im Bereich von

1,0 bis 15 pm, insbesondere 1,5 bis 10 um.

Die Beschwerdefihrerin fihrt zwar zutreffend aus, dass
der Fachmann den Begriff "zweckmédRigerweise" im finften
Absatz auf Seite 12 der urspringlichen Anmeldung als
mogliche, aber nicht zwingende Festlegung der Dicke
verstehe. Allerdings folgt hieraus nicht, dass der
urspringlichen Anmeldung unmittelbar und eindeutig eine
Kombination der Merkmale 8 und 9 zu entnehmen ware.
Auch wenn fir den Fachmann erkennbar ist, dass eine
TiOy» in einer Menge von 2 bis 8 Gew.-% enthaltende
Zwischenschicht nicht zwangslaufig die im letzten Satz
des finften Absatzes auf Seite 12 der urspringlichen
Anmeldung genannte Dicke aufweisen muss, bedeutet dies

im Umkehrschluss nicht, dass die im letzten Satz des
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vierten Absatzes auf Seite 12 der urspriinglichen
Anmeldung genannte Dicke im Zusammenhang mit einer
derartigen Zwischenschicht unmittelbar und eindeutig

ableitbar ware.

Auch stellt eine Dicke von "vorzugsweise im Bereich von
1,0 bis 15 pym, insbesondere 1,5 bis 10 pm" (siehe
fiinfter Absatz auf Seite 12 der urspringlichen
Anmeldung) keine "Prazisierung" einer Dicke von
"vorzugsweise gréBer als 0,5 pum und [...] bevorzugt im
Bereich von 0,6 bis 8 um, insbesondere 1 bis

6 um" (siehe vierter Absatz der urspringlichen

Anmeldung) dar.

Die Beschwerdefiihrerin hat auch keinen iberzeugenden
Nachweis dafir erbracht, dass der Fachmann anhand der
gleichlautenden Mindestdicke (groRer als 0,5 um)
erkenne, dass der Bereich fir die Dicke nicht zu
unterschiedlichen Ausfihrungsformen gehorig sei,
sondern dass lediglich eine Abweichung je nach Zweck
moglich sei. Vielmehr deutet die wiederholte Angabe des
gleichen Wertes fiir die Mindestdicke darauf hin, dass
es sich um unterschiedliche Ausfihrungsformen handelt,
bei denen je nach Materialzusatzen der Zwischenschicht
unterschiedliche Schichtdicken zu wahlen sind.
Andernfalls erschiene eine Wiederholung des gleichen
Wertes fir die Mindestdicke in den beiden Absatzen

sinnlos.

Die von der Beschwerdefiihrerin angestellten
Uberlegungen, dass fiir eine Zwischenschicht, die
Vakuolen-iniziierende Fullstoffe enthdalt, eine hohere
Schichtdicke technisch sinnvoll sei, mag zutreffen. Sie
entkraften jedoch nicht die unmittelbare und eindeutige
Offenbarung im flinften Absatzes auf Seite 12 der

urspringlichen Anmeldung, wonach sich die dort genannte
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Dicke auf "derartige" Zwischenschichten und somit auf
die im vorherigen Satz genannten Zwischenschichten, die
Pigmente, insbesondere TiO,;, beispielsweise in einer

Menge von 2 bis 8 Gew.-%, enthalten, bezieht.

Bei den in der urspriinglichen Anmeldung offenbarten
Beispielen 1 bis 3 mag die Dicke der TiOz-haltigen
duBeren Zwischenschicht zwar im Bereich von 1 bis 6 um
liegen, wie von der Beschwerdefihrerin angefihrt. Die
dort genannten Werte von 2,7 um, 2,1 um bzw. 2,3 um fir
die Dicke der &auBeren Zwischenschicht stiitzen jedoch
nicht eine Verallgemeinerung dieser drei Zahlenwerte
auf den in dem Merkmal 8 angegebenen breiten Bereich
von 1 bis 6 um. Dies gilt unabhédngig von der Frage, ob
die Ubrigen Merkmale des Anspruchs 1 des Hauptantrags
im Zusammenhang mit diesen Beispielen offenbart sind

oder nicht.

Der urspringlichen Anmeldung ist eine Zwischenschicht,
die 2 bis 8 Gew.-% TiO, enthalt und eine Schichtdicke
von 1 bis 6 um aufweist, nicht unmittelbar und

eindeutig zu entnehmen.

Der Hauptantrag der Beschwerdefiihrerin erfiillt daher
auch im Hinblick auf die Kombination der Merkmale 8 und
9 nicht die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU.

Hilfsantrag 1 der Beschwerdefithrerin

Die Beschwerdefiihrerin reichte den Hilfsantrag 1 erst
nach dem Erhalt der Mitteilung der Kammer nach
Artikel 15 (1) VOBK ein.

Nach Artikel 13 (2) VOBK bleiben Anderungen des
Beschwerdevorbringens eines Beteiligten nach Ablauf

einer von der Kammer in einer Mitteilung nach



- 20 - T 0733/22

Regel 100 (2) EPU bestimmten Frist oder, wenn eine
solche Mitteilung nicht ergeht, nach Zustellung einer
Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK grundsatzlich
unbericksichtigt, es sei denn, der betreffende
Beteiligte hat stichhaltige Grinde dafir aufgezeigt,

dass auBergewdhnliche Umstande vorliegen.

Die Beschwerdefihrerin fihrt hierzu aus, es gebe keinen
konkreten Grund dafir, dass dieser Hilfsantrag erst
nach dem Erhalt der Mitteilung der Kammer nach

Artikel 15 (1) VOBK und nicht bereits in Reaktion auf
die Beschwerdeerwiderung der Beschwerdegegnerin
eingereicht worden sei. Die Beschwerdefihrerin hat
somit keine stichhaltigen Grinde dafir aufgezeigt, dass
auBergewdhnliche Umstdnde vorliegen. Insbesondere wurde
der Einwand der unzulassigen Zwischenverallgemeinerung
im Hinblick auf das Merkmal 8, den die
Beschwerdefihrerin durch Vorlage dieses Hilfsantrags
auszuraumen versucht, bereits in Punkt 2.1.4 der

Beschwerdeerwiderung der Beschwerdegegnerin erhoben.

Auch die Berilicksichtigung der Kriterien des

Artikels 13 (1) VOBK sprechen gegen die Zulassung des
Hilfsantrags 1 der Beschwerdefihrerin im
Beschwerdeverfahren. Insbesondere raumt die
Spezifizierung, dass die adulBere additiv-haltige
Zwischenschicht Antistatika, Neutralisationsmittel,
Gleitmittel und/oder Stabilisatoren enthdlt, den oben
erdrterten Einwand nach Artikel 123 (2) EPU im Hinblick
auf die Kombination der Merkmal 8 und 9 (siehe

Punkt 2.3) prima facie nicht aus.

Die Kammer iUbte ihr Ermessen nach Artikel 13 (2) VOBK
daher dahingehend aus, dass sie den Hilfsantrag 1 der

Beschwerdefihrerin nicht im Beschwerdeverfahren zulieb.
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Hilfsantrdage 2, 3 und 4 der Beschwerdefiithrerin

Die Hilfsantrage 2, 3 und 4 der Beschwerdefihrerin
wurden erstmals mit der Beschwerdebegriindung (dort als
Hilfsantrage 1, 2 und 3) eingereicht. Die
Beschwerdegegnerin beantragt, diese Hilfsantrdge nicht
im Beschwerdeverfahren zuzulassen. Es ist unstrittig,
dass die Kammer nach Artikel 12 (4) VOBK ein Ermessen
hat, diese Hilfsantrdge im Beschwerdeverfahren

zuzulassen.

Anspruch 1 der Hilfsantradge 2, 3 und 4 der
Beschwerdefiithrerin enthdalt jeweils das Merkmal 8 ohne
die zusatzliche Angabe, dass die Zwischenschicht ein im
vierten Absatz auf Seite 12 der urspringlichen
Anmeldung als "Ublich" bezeichnetes Additiv enthalt.
Der oben in Punkt 2.2 erdrterte Einwand der
unzulédssigen Zwischenverallgemeinerung wird somit durch
diese Hilfsantrdge nicht ausgerdumt, so dass diese
nicht die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU
erfiillen. Der Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 enthéalt
ferner die Kombination der Merkmale 8 und 9 und erfillt
daher auch in dieser Hinsicht aus den gleichen Griinden
wie Anspruch 1 des Hauptantrags nicht die Erfordernisse
des Artikels 123 (2) EPU (siehe oben Punkt 2.3). Es
liegt nicht im Interesse der Verfahrensodkonomie,
Hilfsantrage, die erkennbar nicht die Erfordernisse des

Artikels 123 (2) EPU erfiillen, im Verfahren zuzulassen.

Die Kammer ibte daher das ihr nach Artikel 12 (4) VOBK
eingeraumte Ermessen dahingehend aus, dass sie die
Hilfsantrage 2, 3 und 4 der Beschwerdefiihrerin nicht im

Beschwerdeverfahren zulieB.
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Hilfsantrag 5 der Beschwerdefihrerin

Die Beschwerdefiihrerin reichte den Hilfsantrag 5
wahrend der miindlichen Verhandlung vor der Kammer ein.
Es ist unstrittig, dass die Kammer nach

Artikel 13 (2) VOBK ein Ermessen hat, diesen
Hilfsantrag im Beschwerdeverfahren zuzulassen, und dass
sie hierbei auch die Kriterien des Artikels 13 (1) VOBK

berilicksichtigen kann.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 5 enthalt die Angabe, dass
die duBere additiv-haltige Zwischenschicht eine Dicke
im Bereich 1 bis 6 um aufweist (siehe Merkmal 8'"'").
Beziiglich dieses Merkmals verweist die
Beschwerdefihrerin auf den vierten Absatz auf Seite 12

der urspringlichen Anmeldung.

Dort wird allerdings nicht allgemein eine additiv-
haltige Zwischenschicht genannt. Vielmehr ist dort

offenbart, dass

"die innere Zwischenschicht und die &duBere
Zwischenschicht jeweils unabhdngig voneinander die
filir die einzelnen Schichten beschriebenen ilblichen
Additive, wie Antistatika, Neutralisationsmittel,

Gleitmittel und/oder Stabilisatoren enthalten"

konnen. Ferner ist dort offenbart, dass " [d]ie Dicke
dieser Zwischenschicht" vorzugsweise groBer als 0,5 um
ist und bevorzugt im Bereich von 0,6 bis 8 um,

insbesondere 1 bis 6 um liegt.
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Aus den oben in Punkt 2.1 genannten Grinden erschlieBt
sich dem Fachmann nicht unmittelbar und eindeutig, dass
TiO; eines der im vierten Absatz auf Seite 12 der
urspringlichen Anmeldung genannten, flir die jeweilige
Zwischenschicht beschriebenen und als "dblich"
bezeichneten Additive ist. Vielmehr ist im
Gesamtzusammenhang der Anmeldung eine Interpretation
nicht ausgeschlossen, bei denen zwischen dort als
"iblich" bezeichneten Additiven einerseits und
Vakuolen-iniziierenden Fiillstoffen und/oder Pigmenten,

insbesondere TiOp, andererseits unterschieden wird.

Die Beteiligten sind sich hingegen darin einig, dass
eine TiOy-haltige Zwischenschicht eine additiv-haltige
Zwischenschicht im Sinne des Merkmals 8'' darstellt.
Das Merkmal einer additiv-haltigen Zwischenschicht ist
daher in dem fachmd@nnischen Verstandnis allgemeiner als
das im vierten Absatz auf Seite 12 der urspringlichen
Anmeldung genannte Merkmal einer Zwischenschicht, die
dort als "Ublich" bezeichnete Additive enthalt.
Insbesondere ist das Merkmal einer additiv-haltigen
Zwischenschicht, bei der das Additiv nicht auf die im
vierten Absatz auf Seite 12 der urspringlichen
Anmeldung als "Ublich" bezeichneten Additive
eingeschrankt ist, prima facie nicht im Zusammenhang
mit einer Dicke dieser Zwischenschicht im Bereich wvon 1

bis 6 um offenbart.

Die in dem Hilfsantrag 5 der Beschwerdefiihrerin
enthaltenen Anderungen rdumen daher prima facie nicht
den gegen den Hauptantrag erhobenen Einwand der
unzulassigen Zwischenverallgemeinerung (siehe Punkt 2.2

oben) aus.
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Unter Bericksichtigung der Kriterien des

Artikels 13 (1) VOBK ibte die Kammer das ihr nach
Artikel 13 (2) VOBK eingeraumte Ermessen daher
dahingehend aus, dass sie den Hilfsantrag 5 der

Beschwerdefihrerin nicht im Beschwerdeverfahren zulieb.

Mogliche Riuckzahlung der Beschwerdegebiihr

Eine Rickzahlung der Beschwerdegebiihr aufgrund des
geltend gemachten Verfahrensmangels wurde von der
Beschwerdefihrerin nicht beantragt. Eine Ruckzahlung
der Beschwerdegebiihr nach Regel 103 (1) a) EPU kommt
vorliegend bereits deshalb nicht in Betracht, weil die
Kammer der Beschwerde nicht stattgibt. Auf die Frage
eines moglichen wesentlichen Verfahrensmangels im
Einspruchsverfahren kommt es daher im Ergebnis nicht

an.

Schlussfolgerung

Da der Hauptantrag der Beschwerdefiihrerin nicht die
Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU erfiillt und die
Kammer ihr Ermessen dahingehend ausiibte, dass sie die
Hilfsantrédge 1, 2, 3, 4 und 5 der Beschwerdefiihrerin
nicht im Beschwerdeverfahren zuliel, ist die Beschwerde

zurickzuweisen.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurilickgewiesen.
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Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



