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Sachverhalt und Antrage

V.

C8078.D

Die Beschwerdefuhrerin (Einsprechende) hat gegen die
Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung vom

22. Marz 2010 uber die Fassung, In der das Europaische
Patent Nr. 1 739 194 i1n gedndertem Umfang aufrecht
erhalten werden kann, unter gleichzeitiger Zahlung der
Beschwerdegebihr am 19. Mai 2010 Beschwerde eingereicht.
Die Beschwerdebegrindung ist am 22. Juli 2010
elingegangen.

Fir die vorliegende Entscheidung hat folgende

Entgegenhaltung eine Rolle gespielt:

D1: EP-A-1 242 781 bzw. WO-A-01/036891

Am 10. Juli 2012 fand eine mundliche Verhandlung vor der

Beschwerdekammer statt.

Die Beschwerdefuhrerin beantragte die Aufhebung der
Entscheidung und den Widerruf des Patents. Der Antrag

auf Rickzahlung der Beschwerdegebihr wurde zurickgezogen.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte, das
Patent auf der Grundlage der Anspriche 1 bis 3 des
wahrend der mundlichen Verhandlung vorgelegten
Hauptantrags aufrechtzuerhalten.

Anspruch 1 lautet wie folgt:

"Verfahren zum Betreiben eines Schmelzofens, bei dem
Einsatzstoffe, Brennstoff, und wenigstens ein
Oxidationsmittel einer Schmelzzone zugefuhrt werden,

wobeil das Oxidationsmittel mittels mehrerer, um den
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Umfang des Schmelzofens in vorzugsweise gleichen
Winkelabstanden angeordneter Injektoren mit

Uberschal lgeschwindigkeit in die Schmelzzone eingediist
wird und das Eindiusen zumindest in einem
Verfahrensabschnitt durch ein zeitliches
Aufeinanderfolgen von Fliel3- und Ruhephasen (Pulse) der
einzelnen Injektoren erfolgt, sowie In Abhangigkeit von
einer vorgegebenen oder laufend ermittelten
zuzufihrenden Oxidationsmittelmenge nach einem
vorgegebenen Programm das Verhaltnis aus Fliel3- und
Ruhephasen der Injektoren sowie die Anzahl der mit
Uberschall eindisenden Injektoren derart variiert wird,
dass ein stetiger Verlauf der mit Uberschall zugefihrten
Oxidationsmittelmenge sowie ein die Schmelzzone im
wesentlichen gleichmallig abdeckendes Stroémungsbild
erreicht wird, dadurch gekennzeichnet, dass jeweils dann,
wenn die Differenz zwischen der maximalen Leistung aller
mit Uberschall eindiusenden Injektoren und der insgesamt
mit Uberschall zuzufihrenden Oxidationsmittelmenge der
maximalen Leistung eines einzelnen Injektors entspricht,
die Zahl der mit Uberschall eindiisenden Injektoren um
eins verkleinert wird und dann, wenn die mit
Uberschalleindisung zuzufihrende Oxidationsmittelmenge
die maximale Leistung aller mit Uberschall eindiisenden
Injektoren Ubersteigt, die Zahl der mit Uberschall
eindisenden Injektoren um eins vergrofert wird wobei
jeweils anschlieBend die mit Uberschalleindiisung
zuzufihrende Oxidationsmittelmenge gleichmdRig auf die
mit Uberschall eindisenden Injektoren verteilt wird."”

Die Beschwerdefuhrerin argumentierte wie folgt:

Die Beschreibung und Anspriche des Patents enthielten

insgesamt nur 6-mal den Begriff "Uberschall" aber 31-mal
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den Begriff "Ultraschall™. Dem fachkundigen Leser, an
den sich die Patentschrift richte, sei aufgrund dieses
Missverhaltnisses beider Begriffe nicht unmittelbar und
eindeutig klar, dass beim beanspruchten Verfahren
ausschlieRlich "Uberschall™ und nichts anderes gemeint
sein konne. SchlielRlich ware es durchaus vorstellbar,
dass es sich ja gerade durch den Einsatz von
"Ultraschall', wie er im kennzeichnenden Teil des
erteilten Anspruchs zweifach enthalten sei, um die
eigentliche Erfindung beim beanspruchten Verfahren
handele. So habe die Beschwerdefiuhrerin bereits iIm
Einspruchsverfahren darauf hingewiesen, dass aus dem
Stand der Technik durchaus Injektoren bekannt seien, die
mit Ultraschall arbeiteten. Auf jeden Fall liefere die
Beschreibung des Patents keine eindeutigen Hinweise, mit
denen sich Uber alle Zweifel erhaben begrinden lielde,
dass anstelle des Begriffs "Ultraschall™ nichts anderes
als "Uberschall™ gemeint sein konne. Eine Berichtigung
der Patentschrift, wie sie die Einspruchsabteilung in
threr Entscheidung zugelassen habe, sei deshalb weder
unter Artikel 123(2) EPU noch gemaRR den Regeln 139 oder
140 EPU zulassig.

Selbst wenn man die Im Einspruchsverfahren vorgenommene
Anderung als Berichtigung einer offensichtlichen
Unrichtigkeit im Sinne von Regel 139 oder 140 EPU
bewerten wirde, so bliebe In jedem Fall zu pridfen, ob
die Einspruchsabteilung auf der Grundlage von Regel 139
oder von Regel 140 EPU eine solche Berichtigung hatte
vornehmen durfen. Zur Klarung dieser Frage werde deshalb
beantragt, der GrolRe Beschwerdekammer folgende Fragen

vorzulegen:
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1. Can linguistic errors, errors of translation and
mistakes i1n the description, claims and drawings of a
European patent as granted by the European Patent
Office be corrected under Rule 139 EPC, second
sentence?

2. ITf the answer to the first question is affirmative,
IS such a correction under Rule 139 EPC admissible
even if It does not satisfy the criteria for
correction of the decision to grant under Rule 140
EPC?

3. If the answer to the first question is affirmative,
can a division of the European Patent Office, other
than the division competent to decide on a correction
of the decision to grant under Rule 140 EPC, decide
on the admissibility of the correction under Rule 139
EPC?

In technischer Hinsicht bilde Druckschrift D1 den
ndchstkommenden Stand der Technik. Diese lehre in den
Anspriuchen 1 und 2 sowie in Beispiel 2, dass die
zeitliche Abfolge von Fliel3- und Ruhephase in
Abhé&ngigkeit von der vorgegebenen Zufuhrmenge des
zweiten Oxidationsmittels geregelt werde. Um die
Sauerstoffmenge zu drosseln, wirden in Beispiel 2 die
gegenuberliegenden Sauerstoff-Injektionslanzen jeweils
paarweise und In einem zeitlichen Versatz von 10
Sekunden nacheinander ein- und abgeschaltet, so dass die
Gesamtdauer der Einschaltphase beir jeder der Sauerstoff-
Injektionslanzen nur etwa 66% betrage. Allein durch die
Anwendung des aus D1 bekannten Verfahrens liege es fir
den Fachmann auf der Hand, auch eine Injektionslanze
ganz abzuschalten und statt 6 Lanzen nur 5 aktiv zu
betreiben und Sauerstoff zufihren zu lassen, wenn die

eingestellte Sauerstoffmenge fir die Uberschallzufuhr
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durch beispielsweise 6 Lanzen nicht ausreiche. Das
Gleiche gelte auch fur das Hinzuschalten einer
Injektorlanze, wenn die notwendige Sauerstoffzufuhr
durch 5 Injektoren nicht bewaltigt werden kénne. Eine
erfinderische Tatigkeit sei somit mit dem Abschalten und
Zuschalten einer Injektionslanze nicht verbunden.

Die Beschwerdegegnerin argumentierte wie folgt:

Fur den Fachmann sei aus dem Patent klar und eindeutig
zu entnehmen, dass die Begriffe "Ultraschall' und
"Uberschall' synonym verwendet werden und dass damit
stets "Uberschall" gemeint gewesen sei. Daher seien die
im Einspruchsverfahren vorgenommenen Anderungen, das
Ersetzen des Begriffs "Ultraschall” durch "Uberschall”

zulassig.

Das nunmehr beanspruchte Verfahren unterscheide sich von
der Lehre von D1 grundsatzlich dadurch, dass in
Abhéngigkeit von der zuzufihrenden Sauerstoffmenge
einzelne Sauerstoff-Injektionslanzen vollstéandig
abgeschaltet bzw. bei groReren Zufuhrmengen an
Sauerstoff wieder zugeschaltet werden. D1 betone dagegen
an mehreren Stellen, dass sich die Menge des iIn die
Schmelzzone eingedisten Sauerstoffs Im weitem Rahmen
variieren lasse, ohne dass der Injektor oder einer oder
mehrere der Injektoren vollstandig abgeschaltet werden
mussen (D1, Seite 3, Zeilen 1 bis 4; Seite 3, Zeile 28
bis Seite 4, Zeile 2; Seite 4, Zeilen 25 bis 27). Aus
der D1 erhalte der Fachmann somit keine Anregungen, bei
der Unterschreitung oder Uberschreitung einer bestimmten
Sauerstoffmenge eine Injektionslanze ab bzw. zu zu
schalten und damit eine gleichmaRige Uberschallzufihrung

des Sauerstoffs an die Schmelze durch die verbleibenden
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Injektoren zu gewahrleisten. Das beanspruchte Verfahren
beruhe damit gegenuber der Lehre von Druckschrift D1 auf
einer erfinderischen Tatigkeit.

Entscheidungsgrinde
1. Die Beschwerde ist zulassig.
2. AusTihrbarkeit; Anderungen

2.1 Im Einspruchsverfahren war von der Beschwerdefihrerin
das Patent mit dem Grund der mangelnden Ausfihrbarkeit
nach Artikel 100 b) EPU angegriffen worden. Sie hatte
argumentiert, der erteilte Anspruch 1 definiere klar und
eindeutig "mit Ultraschall eindusende Injektoren'™ fur
Schmelzofen, doch gebe es in der Beschreibung keine
Hinweise, wie diese Injektoren gestaltet sein sollen.
Das beanspruchte Verfahren zum Betreiben eines
Schmelzofens konne deshalb mit "mit Ultraschall

eindusenden Injektoren'™ nicht ausgefuhrt werden.

Die Einspruchsabteilung stimmte dieser Bewertung zu. In
der mindlichen Verhandlung wurden deshalb die erteilten
Anspriuche 1 bis 4 von der Einspruchsabteilung als nicht
patentfahig angesehen, da sie die Erfordernisse von
Artikel 100 b) EPU nicht erfullten.

Um dieser Beanstandung zu begegnen reichte die
Patentinhaberin als neuen Hauptantrag die geanderten
Anspriche 1 bis 4 ein, in denen das Wort "Ultraschall"
durch "Uberschall™ ersetzt wurde, eine Anderung, die
auch 1In der Beschreibung vorgenommen und die von der

Einspruchsabteilung akzeptiert wurde. In Absatz 3 der
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angefochtenen Entscheidung begrindet die
Einspruchsabteilung, warum die vorgenommenen Anderungen
nicht gegen Artikel 123(2), (3) EPU verstoRen.
Insbesondere seil es fur den fachkundigen Leser sofort
erkennbar, dass der Begriff "Ultraschall™ im Patent und
auch bei der Wirdigung des Standes der Technik
(falschlicherweise) synonym zum Ausdruck "Uberschall"
verwendet worden sei. Diese Einschatzung ergebe sich
bereits aus der Tatsache, dass Ultraschall zum Eindisen
von Gasen nicht fur Schmelz6fen verwendet werde (siehe
dazu auch Niederschrift nach Artikel 124(4) EPU, Punkt 2,
3. Absatz).

Nach Ansicht der Beschwerdefuhrerin hatten die
vorgenommenen Anderungen wegen der eingangs unter
Punkt V genannten Uberlegungen von der

Einspruchsabteilung nicht zugelassen werden durfen.

2.2 Aus den folgenden Grinden kann die Kammer der Ansicht

der Beschwerdefihrerin nicht zustimmen.

Nach Regel 80 EPU durfen die Beschreibung, die
Patentanspriche und die Zeichnungen geandert werden,
soweit die Anderungen durch einen Einspruchsgrund nach
Artikel 100 EPU veranlasst sind. Im vorliegenden Fall
trifft dieser Sachverhalt uneingeschrankt zu. So ist aus
der Niederschrift der mundlichen Verhandlung vor der
Einspruchsabteilung unzweifelhaft erkennbar, dass die in
der Patentschrift vorgenommenen Anderungen einzig und
allein durch den von der Beschwerdefihrerin
vorgebrachten Grund der mangelnden Ausfihrbarkeit nach
Artikel 100 b) EPU veranlasst und vorgenommen wurden, um
diesem Einspruchsgrund Rechnung zu tragen und i1hn zu

beseitigen. In dieser Hinsicht sind die von der

C8078.D
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Einspruchsabteilung zugelassenen Anderungen somit nicht

zu beanstanden.

Weiterhin ist zu priufen ob das Patent In seiner
geanderten Form die Erfordernisse von Artikel 123(2),(3)
EPU erfullt. Dazu ist zu erdrtern, ob der Fachmann unter
Anwendung seines allgemeinen Fachwissens den geénderten
Anspruch als explizit oder implizit sowie direkt und
zweifelsfrei als in der urspringlichen Anmeldung
offenbart ansehen kann. Im vorliegenden Fall kann der
Fachmann aus dem Gesamtinhalt des Patents nur zu dem
technisch sinnvollen Schluss gelangen, dass im
angefochtenen Patent zwar der Begriff "Ultraschall”
verwendet wurde, jedoch nur "Uberschall' gemeint sein
kann. Das Patent sagt in den Absatzen [0006], [0011],
und [0016] als auch im Oberbegriff des erteilten
Anspruchs 1, dass das Oxidationsmittel mit

Uberschal lgeschwindigkeit in die Schmelzzone eingedist
wird. Eine "Ultraschalleindisung” von Oxidationsmittel
in eine Schmelzzone ist auf dem Gebiet der
Schmelzmetallurgie nicht bekannt und ergibt fur den
Fachmann technisch auch keinen Sinn. Weder in dem
Ausftuhrungsbeispiel in Absatz [0016] der Patentschrift
noch an einer anderen Stelle der Beschreibung werden
Bauteile, die Ultraschall erzeugen konnten, erwahnt.
Vielmehr wird in Absatz [0002], letzter Satz, Absatz
[0003] und 1m genannten Beispiel i1n Absatz [0016]
unmissverstandlich ausgesagt, dass beim beanspruchten
Verfahren Sauerstoff und Brenngas mit Uberschall mittels
Injektionslanzen uUber eine Laval-DiUse eingediust werden.
Der fachkundige Leser, an den sich die Patentschrift
richtet, kann damit nur zu dem Schluss gelangen, dass iIm
vorliegenden Patent zwei sich widersprechende Begriffe



C8078.D

-9 - T 1084710

verwendet werden und "Ultraschall' technisch
unzweifelhaft "Uberschall' bedeuten muss.

Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA
(siehe z.B. Entscheidung T 0190/99) ist es durchaus
moglich, einen erteilten Anspruch zu &ndern, um eine
unrichtige technische Aussage, die mit der
Gesamtoffenbarung des Patents offensichtlich unvereinbar
ist, durch die richtige Angabe der betreffenden
technischen Merkmale zu ersetzten. Dieser Entscheidung
zufolge sollte der Fachmann bei der Prifung eines
Anspruchs unlogische und technisch unsinnige Auslegungen

ausschlielen.

Im vorliegenden Fall wurde dementsprechend der technisch
offensichtlich falsche Begriff "Ultraschall™ durch den
zutreffenden Begriff "Uberschall™ in zulassiger Weise
ersetzt. Diese Anderung, die Beseitigung eines sofort
offensichtlichen Widerspruchs, fuhrt weder dazu, dass
der beanspruchte Gegenstand Uber den Inhalt der
Anmeldung in der ursprunglich eingereichten Fassung
hinausgeht, noch dazu, dass der Schutzbereich des
Patents erweitert wird. Die vorgenommenen Anderungen
sind damit auch unter Artikel 123(2), (3) EPU nicht zu
beanstanden.

Aus diesen Betrachtungen folgt, dass es sich entgegen
der Ansicht der Beschwerdefihrerin bei den vorgenommenen
Anderungen weder um eine Berichtigung von Mangeln in den
beim Europaischen Patentamt eingereichten Unterlagen
nach Regel 139 EPU, noch um eine Berichtung von Fehlern
in Entscheidungen nach Regel 140 EPU handelt. Bei dieser
Sachlage besteht fur die Kammer deshalb keine

Veranlassung, die von der Beschwerdefiuhrerin vorgelegten
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Fragen beziglich der Anwendung der Regeln 139 und 140
EPU der GroBen Beschwerdekammer vorzulegen.

Neuheit und erfinderische Tatigkeit

Es bestand Einverstédndnis zwischen den Parteien und der
Kammer daruber, dass Druckschrift D1 den nachstkommenden
Stand der Technik bildet, der bereits in den Absatzen
[0004] und [0013] der Patentschrift gewlrdigt ist.
Druckschrift D1 betrifft ein Verfahren zum Betreiben
eines Schmelzofens, wie es im Obergriff von Anspruch 1
beschrieben wird, bei dem Einsatzstoffe, Brennstoff und
Oxidationsmittel einer Schmelzzone zugefihrt werden,
wobei das Oxidationsmittel mittels mehrerer Injektoren
mit Uberschallgeschwindigkeit in die Schmelzzone
eingedist wird und das Eindisen zumindest in einem
Verfahrensabschnitt durch ein zeitliches Aufeinander-
folgen von FlieR- und Ruhephasen pulsweise erfolgt,
wobei die zeitliche Abfolge von Fliel3- und Ruhephasen in
Abhéngigkeit von der Zufihrmenge des Oxidationsmittels

geregelt wird (D1, Anspriche 1, 2, 7, 8).

Das patentgeméll beanspruchte Verfahren unterscheidet
sich von der Lehre der D1 dadurch, dass die Anzahl der
mit Uberschall eindisenden Injektoren um eins (1)
verkleinert wird, wenn die Differenz zwischen der
maximalen Leistung aller Injektoren und der
zuzufihrenden Oxidationsmittelmenge der maximalen
Leistung eines einzelnen Injektors entspricht und dass
die Anzahl der mit Uberschall eindisenden Injektoren um
eins (1) vergrolBert wird, wenn die zuzufuhrende
Oxidationsmittelmenge die Leistung aller Injektoren
Ubersteigt. Ein solches Ab- und Zuschalten der

Injektoren beschreibt D1 nicht, denn dort wird mehrfach
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darauf hingewiesen, dass die Oxidationsmittelzufuhr
variiert wird, ohne dass ein oder mehrere Injektoren
abgeschaltet werden (D1, Seite 3, Zeilen 1 bis 4;

Seite 3, Zeile 28 bis Seite 4, Zeile 2; Seite 4, Zeilen
25 bis 27).

Die Neuheit des beanspruchten Verfahrens ist damit
gegeben. Im Ubrigen wurde die Neuheit des
Anspruchsgegenstands von der Beschwerdefuhrerin in der

mindlichen Verhandlung vor der Kammer nicht bestritten.

Ausgehend von der Lehre von D1 bestand die objektiv zu
l6sende technische Aufgabe darin, im Wesentlichen
unabhangig von der jeweilig erforderlichen und durch die
Uberschall-Injektoren (Volllast, Teillast) zuzufihrenden
Sauerstoffmenge die Schmelzzone des Schmelzofens
moglichst gleichméallig mit Sauerstoff zu beaufschlagen.
Die LOsung dieser Aufgabe besteht im vollstédndigen
Abschalten einer oder im Zuschalten einer Uberschall-
Injektionslanze, wenn bestimmte Grenzwerte der
Sauerstoffmenge gemdll den in Anspruch 1 gemachten
Vorgaben erreicht werden.

Entgegen der Ansicht der Beschwerdefuhrerin wird eine
solche Verfahrensweise durch das aus der Druckschrift
bekannte Verfahren fur den Fachmann nicht nahe gelegt.
Wie bereits oben erwdhnt betont Druckschrift D1 an

mehreren Stellen, dass das bekannte Verfahren in einem

weiten Rahmen variiert werden kann, ohne dass einer oder

mehrere der Injektoren vollstandig abgeschaltet werden
muss. Das in Druckschrift D1, Beispiel 1 beschriebene
synchrone Ein- und Ausschalten der sechs Sauerstoff-
Injektionslanzen oder das paarweise Ein- und Ausschalten

nach Beispiel 2 bedeutet kein vollstandiges Abschalten
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der Lanzen, sondern nur, dass sich die "abgeschalteten"
Injektoren In der Ruhephase befinden, wahrend der die
Sauerstoffzufuhr stark gedrosselt ist. Das vollstandige
Ausschalten einzelner Injektoren wirde somit bedeuten,
entgegen der Lehre von D1 zu handeln. Aus der D1 erhalt
der Fachmann somit keine Anregungen, einen Injektor ganz
abzuschalten, wenn die Differenz zwischen der maximalen
Leistung aller Injektoren und der zuzufihrenden
Oxidationsmittelmenge der maximalen Leistung eines
einzelnen Injektors entspricht und einen Injektor
hinzuzuschalten, wenn die zuzufihrende
Oxidationsmittelmenge die Leistung aller Injektoren

Ubersteigt.

Das beanspruchte Verfahren beruht damit auch auf einer

erfinderischen Tatigkeit.
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Entscheidungsftormel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz
zuruckverwiesen mit der Anordnung, das Patent in
folgender Fassung aufrechtzuerhalten:
Patentanspriche: 1 bis 3,

Beschreibung: Spalten 1 bis 6,

beides eingereicht wahrend der mindlichen Verhandlung.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

V. Commare T. Kriner
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