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Beschwerdefithrerin: Salzgitter Flachstahl GmbH
(Einsprechende) Eisenhiittenstrasse 99
38239 Salzgitter (DE)

Vertreter: Meissner, Peter E.
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zurickgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: H. Meinders
Mitglieder: H. Hahn
E. Kossonakou
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Sachverhalt und Antrage

I. Die Beschwerdefiihrerin (Einsprechende) hat gegen die
Entscheidung der Einspruchsabteilung, den Einspruch
gegen das europaische Patent 2 054 536 zuriickzuweisen,
Beschwerde eingelegt und die Aufhebung der Entscheidung
und den Widerruf des Patents beantragt. Fir den Fall,
dass diesem Antrag nicht im schriftlichen Verfahren
entsprochen werden kann, wurde hilfsweise eine

miindliche Verhandlung beantragt.

IT. In der vorliegenden Entscheidung sind die folgenden

Dokumente aus dem Einspruchsverfahren zitiert:

El = Dissertation J. Staudte, "Surface Conditioning of
High-Strength Steels for lmproved Hot-Dip Coating
Behaviour", Seiten 26-30, RWTH Aachen, Shaker Verlag
2003

E2 = Stocker, Taschenbuch der Physik, Seiten 685-687,
Verlag Harri Deutsch, 3. Auflage, 1998

E3 = C. Shastry et al., "Characterization of selective
oxidation of alloying elements in an advanced high
strength steel from theoretical and experimental
viewpoints", Galvatech, '07, Seiten 403-408

E4 DE 10 2005 008 410 B3

E5 EP-A-1 612 288

E6 = L. Zhang et al., "Hot dip galvannealing of

interstitial free steel strengthened by manganese",

Galvatech ‘95 Conference Proceedings, Seiten 115-120

sowie aus dem Beschwerdeverfahren das folgende

Dokument:

E7 = R. Bode et al., "Selection and Use of Coated
Advanced High-Strength Steels for Automotive
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Applications", "Galvatech ‘04 Conference Proceedings",
Seiten 107-118

Der Einspruch war nur unter Artikel 100 a) EPU wegen

mangelnder erfinderischer Tatigkeit eingelegt worden.

Die Einspruchsabteilung entschied, dass der Einspruch
insbesondere im Hinblick auf Regel 76 (2) (c) EPU
zuldssig ist. Sie entschied weiters, dass das Verfahren
von Anspruch 1 des Streitpatents in der erteilten
Fassung auf erfinderischer Tatigkeit beruht,
insbesondere gegeniilber einer Kombination der Lehren von
E6 und E4, E6 und E5, oder E6 und El. Der Einspruch

wurde deshalb zuriickgewiesen.

Im Hinblick auf diese angefochtene Entscheidung kann
der Niederschrift iUber die mindliche Verhandlung vor
der Einspruchsabteilung am 31. Oktober 2012 entnommen
werden, dass in dieser miindlichen Verhandlung die
Fragen der Zulassigkeit des Einspruches und der
Zulassigkeit der erst nach dem Ablauf der
Einspruchsfrist eingereichten Dokumente E5 und E6 neben
der Hauptfrage der erfinderischen Tatigkeit wvon

Anspruch 1 diskutiert wurden (siehe Punkte 2 bis 5.8).

Mit ihrem Bescheid als Anlage zur Ladung fir eine
mindliche Verhandlung, teilte die Kammer ihre
vorlaufige Meinung basierend auf den Anspriichen 1-14
des Streitpatents in der erteilten Fassung gemal dem

einzigen Antrag mit.

In Reaktion auf die diesbezliglichen Einwande der
Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) legte die Kammer
beziiglich der zu diskutierenden Frage der Zuladssigkeit
der Beschwerde dar, warum die Beschwerde - deren

Beschwerdebegriindung sich ausschlieRlich auf mangelnde
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Klarheit (Artikel 84 EPU) bzw. den neuen
Einspruchsgrund mangelnder Ausfiithrbarkeit (Artikel

100 b)) bezog und i. E. nirgends auf den Inhalt der
angefochtenen Entscheidung bzw. deren Argumentation im
Hinblick auf die erfinderische Tatigkeit einging - in
Ubereinstimmung mit der von der Beschwerdegegnerin
zitierten Entscheidung T 1007/95 (ABl. EPA, 1999, 733)

nicht zuldssig zu sein schien.

Mit dem Schreiben vom 16. Dezember 2013 machte die
Beschwerdefiihrerin Ausfihrungen beziiglich der
Zulassigkeit der Beschwerde, der Zuldssigkeit des neuen
Einspruchsgrundes und die erfinderische Tatigkeit. Der

Antrag auf mindliche Verhandlung wurde zurickgezogen.

Am 29. Januar 2014 fand die miindliche Verhandlung vor
der Kammer statt. Die Beschwerdefiihrerin erschien, wie
mit Schreiben vom 22. Januar 2014 angekiindigt, nicht
zur mindlichen Verhandlung. Die mindliche Verhandlung
wurde in Ubereinstimmung mit Regel 115 (2) EPU und
Artikel 15 (3) VOBK ohne diese Partei fortgesetzt. Es
wurde die Frage der Zuladssigkeit der Beschwerde
aufgrund der ihr zugrunde liegenden
Beschwerdebegriindung und unter Berilicksichtigung der

weiteren Argumente der Beschwerdefilhrerin diskutiert.

a) Die Beschwerdefiihrerin hatte im schriftlichen
Verfahren die Aufhebung der Entscheidung und den
Widerruf des Patents beantragt (siehe Punkt I oben).

b) Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurilickweisung

der Beschwerde.

Am Ende der miindlichen Verhandlung wurde die

Entscheidung verkiindet.
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Die Beschwerdefihrerin hat im schriftlichen Verfahren

im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

Unter Beriicksichtigung des dem Streitpatent zugrunde
liegenden Problems bei der Schmelztauchbeschichtung von
Stahlbandern mit hohen Mangangehalten sowie des Standes
der Technik E4 (der diese Benetzungsprobleme mit Mangan
ebenfalls offenbart) und E1 (das diese Probleme auch
mit anderen Elementen wie Silicium erwdahnt) sei es fir
den Fachmann iberraschend, dass das Streitpatent auf
diese grundlegende Problematik mit z.B. Silicium
iberhaupt nicht eingehe. Damit stelle sich aber die
Frage, ob aus dem Anspruch bzw. dem Streitpatent eine
Lehre zum technischen Handeln entnehmbar sei, oder es

dem Anspruch an Klarheit mangelte.

Dieser Einwand wurde zwar nicht im
Einspruchsschriftsatz angesprochen, doch sollte die
Beschwerdekammer diesen Einwand wegen der in der
miundlichen Verhandlung vorgebrachten Argumente bzw.

Gegenargumente prifen.

Dieser Einwand sei auch im Hinblick auf die in Anspruch
1 enthaltene empirische Formel zu sehen, deren
Allgemeingiiltigkeit nicht nachgewiesen wurde, da geméaR
Tabelle 1 des Streitpatents lediglich Versuche mit drei
Stahllegierungen mit geringen Si-Gehalten durchgefiihrt
wurden, wobeili dem Fachmann bekannt sei, dass Silicium
einen ebenso oder sogar stadrkeren Einfluss auf die
Benetzbarkeit als Mangan habe. Daher konne die Klarheit
von Anspruch 1 nur in Zweifel gezogen werden, da ein
Hinweis auf den Si-Gehalt fehle. Der Einfluss des
ansteigenden Si-Gehalts auf die Benetzbarkeit werde
durch die neu eingefiihrte E7 belegt (siehe Seite 112,

Tabelle 2), deren Relevanz damit gegeben sei.
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Dem Fachmann war von E1-E7 die Problematik der
mangelnden Benetzbarkeit durch die Entstehung von
"Oxidinseln" bekannt, ebenso wie die Tatsache, dass
nicht nur Mn sondern auch Al und Si zu berilicksichtigen
seien (was z.B. bei Si andere Glihtemperaturen und
Atmosphdren notwendig machen wirde; siehe E7, Seite
111, Tabelle 1 mit Text rechts daneben). Ohne eine
entsprechende Beriicksichtigung konne eine allgemein
giltige Aussage zur Beschichtung von Mn-haltigen
Stahlbandern nicht getroffen werden; sie ware niemals
vollstandig und klar. Deshalb kdénne aber eine auf drei
Stahlen gestiitzte Untersuchung, welche als wesentlichen
Einflussfaktor nur eines der relevanten Elemente
enthielt, nicht zu einer allgemein giiltigen
(empirischen) Formel fihren, die eine nachvollziehbare
Lehre offenbare. Ein Stahl mit beispielsweise 22,5% Mn
und 2,5% Si ware nicht generell mit der Formel des
Streitpatents ohne Verzinkungsfehler darstellbar, wobei
Zweifel bestiinden, ob eine im Sinne der Formel
definierte Glihatmosphdre Uberhaupt groBtechnisch

einstellbar sei.

Mit dem Schriftsatz vom 16. Dezember 2013 als Reaktion
auf den Bescheid der Kammer wurden die nachfolgenden

Ausfihrungen gemacht:

Nur die Entscheidung miisse angefochten werden, es sei
nicht notwendig, dass sich die Beschwerdebegrindung mit
den Argumenten der angefochtenen Entscheidung

auseinandersetze.

Eine Beschwerde werde auch dann als ausreichend
begriindet angesehen, wenn sie sich auf eine neue
Tatsache stiitze, die der angefochtenen Entscheidung die
rechtliche Grundlage entziehen wlirde. Dies bedeute im

vorliegenden Fall, dass die Kammer bei der Prifung der
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Plausibilitat beziiglich einer Kombination der Lehren
von E6 und E4 gemal Punkt 9.2 der Entscheidungsgriinde
beriicksichtigen hatte miissen, dass in der
Beschwerdebegriindung (siehe Seite 5, Absatze 3 bis 5)
bemerkt werde, dass E6 nicht nur die Absenkung des
Mangangehaltes (wie unter Punkt 9.2 ausgefilhrt) sondern
auch die Anpassung der Glihtemperatur offenbare. Dieses
Argument sei auch schon im Einspruchsschriftsatz (siehe

Seiten 3/4) mit Hinweis auf E4 erwdhnt worden.

AuBerdem werde auf Seite 4 der Beschwerdebegriindung
zusammenfassend auf die Entgegenhaltungen El1 bis E7
eingegangen, wobei darauf hingewiesen werde, dass bei
E6 geringe Mangangehalte zu Fehlern fihrten, was in
Zusammenhang mit den Absatzen 1 bis 3 auf Seite 5 der
Beschwerdebegriindung zu sehen sei, da sie die
Auffassung gemal Punkt 9.2 der Entscheidungsgriinde
direkt widerlegten. Somit sei in der
Beschwerdebegriindung auf die schriftliche Entscheidung

Bezug genommen.

Es sei zutreffend, dass der Einspruchsgrund "Klarheit"
im urspringlichen Einspruchsschriftsatz nicht erhoben

wurde.

Es sei auch zutreffend, dass in der
Beschwerdebegriindung ausfiihrlich auf die Bedeutung von
Si in Zusammenhang mit Mn eingegangen wurde, wobei sich
die Frage stelle, ob dadurch nicht eine neue Tatsache
behandelt werde, welche bei richtiger Wirdigung unter
Umstanden die Rechtsbestdndigkeit des Streitpatents in
Frage stellen kénnte, insbesondere wenn die
Einspruchsabteilung den vorliegenden Stand der Technik
vollstandig berilicksichtigt hadtte. Die Offenbarung von
E5 im Abschnitt [0005] gehe weiter, als es in Punkt 9.3

der Entscheidungsgriinde dargestellt werde, und hatte
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daher bei der Prifung der erfinderischen Tatigkeit die
Frage bezliglich der Bericksichtigung des Si-Gehaltes im
Streitpatent aufwerfen miissen. Die Beschwerdefiihrerin
habe lediglich nachgeholt, was im Prifungsverfahren

gegeniiber E5 nicht erfolgt sei.

Da E5 eindeutig Mn und Si auf eine Stufe im Hinblick
auf die Haftung der nachfolgenden Beschichtung stelle,
sei die Aussage in Punkt 9.4 der Entscheidungsgrinde,
wonach die Haftung durch Vermeidung der Bildung von
Manganoxid verbessert werde, nicht zutreffend bzw. nur

teilweise richtig.

Der Einwand der fehlenden Klarheit werde
zuriickgenommen, aber diese Beanstandungen kdnnten auch
unter dem Einspruchsgrund der erfinderischen Tatigkeit

gesehen werden.

Die Beschwerdegegnerin hat im Wesentlichen Folgendes

vorgetragen:

Die Beschwerde sei unzulédssig, da sie sich auf Grinde
stiitze, die nicht Gegenstand der angefochtenen
Entscheidung sind. Sie richte sich gegen den Beschluss
der Einspruchsabteilung, mit der der Einspruch gegen
das Patent zurilickgewiesen worden ist. Gegenstand des
Einspruchsverfahrens sei in sachlicher Hinsicht
ausschlieRlich die Frage der erfinderischen Tatigkeit
der Erfindung, d.h. der Einspruchsgrund gemal Artikel
100 a) EPU in Verbindung mit Artikel 56 EPU gewesen.
Dies gelte sowohl flr das schriftliche Verfahren als
auch fiir die miindliche Verhandlung, die der

angefochtenen Entscheidung vorangegangen sei.

Nachdem die Zulassigkeit des Einspruchs bejaht und die

Dokumente E5 und E6 als wesentlich angesehen wurden,
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sei in der angefochtenen Entscheidung in sachlicher
Hinsicht alleine iber den einzigen im Einspruch geltend
gemachten Einspruchsgrund "mangelnde erfinderische
Tatigkeit" entschieden worden (siehe Abschnitt 9.7 der
Entscheidung) . Hierzu sei darin festgestellt worden,
dass die durch das Patent geschiitzte Erfindung auch
gegeniiber dem von der Beschwerdefiihrerin in das
Einspruchsverfahren eingebrachten, in E1-E6
dokumentierten Stand der Technik auf erfinderischer

Tatigkeit beruhe.

In der nun vorliegenden Beschwerdebegriindung versuche
die Beschwerdefiihrerin, den Einspruchsgrund der
mangelnden Ausfihrbarkeit (Einspruchsgrund gemal Art.
100 b) EPU) in das Einspruchsverfahren einzubringen. Im
Ubrigen gehe die Beschwerdefiilhrerin jedoch mit keinem
Wort auf die Grinde ein, mit denen die angefochtene

Entscheidung begriindet worden sei.

Es werde an keiner Stelle der Beschwerdebegriindung
dargelegt, warum die in der angefochtenen Entscheidung
zusammengefassten Entscheidungsgriinde falsch seien
oder, warum es fir den Fachmann, anders als von der
Einspruchsabteilung festgestellt, unter
Beriicksichtigung des in E1-E6 sowie der zusdtzlich in
der Beschwerdebegriindung vorgelegten E7 nahegelegen
haben konnte, die durch das Patent geschiitzte Erfindung
vorzuschlagen. Samtliche in der Beschwerdebegriindung
enthaltenen Uberlegungen zielten vielmehr auf den
Nachweis ab, dass der Fachmann unter Bericksichtigung
des insbesondere in E5, E6 und E7 dokumentierten
Fachwissens erkennen miisste, dass die Erfindung nicht

ausfihrbar sei.

Somit gehe aus der Beschwerdebegriindung zwar hervor,

warum die Beschwerdefithrerin meine, dass die Erfindung
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die an die Patentfihigkeit gemdB EPU gestellten
Anforderungen nicht erfiille, es bliebe jedoch unklar,
in welcher Hinsicht die Beschwerdefiihrerin der Meinung
sei, dass die angefochtene Entscheidung fehlerhaft sei
und insoweit einer Uberpriifung im Beschwerdeverfahren
bedirfe.

Die Begrindung der Beschwerde stelle zwar immer auf das
fachmdnnische Verstdndnis ab, allerdings ohne einen
Zusammenhang mit mangelnder erfinderischer Tatigkeit
herzustellen bzw. eine entsprechende Schlussfolgerung
nahezulegen, da die Schlussfolgerung - auch beziiglich
E5 und E6 - immer im neuen Einspruchsgrund gipfelte,
namlich dass die Erfindung unklar (weil sie nicht alle
wesentlichen Merkmale aufweise) oder nicht ausreichend
offenbart sei. Sie weise daher keinen inhaltlichen
Zusammenhang mit der Begriindung der angefochtenen
Entscheidung (mangelnde erfinderische Tatigkeit) auf.
Vielmehr beziehe sie sich, gestiitzt auf die neue
Entgegenhaltung E7, auf den neuen Einspruchsgrund
mangelnder Ausfiithrbarkeit gemdB Artikel 100 b) EPU.
Auch die Hinweise auf den Fachmann bzw. sein
fachmannisches Wissen implizierten nicht einen Vortrag

iber (mangelnde) erfinderische Tatigkeit.

In der Beschwerdebegriindung sei auch nicht argumentiert
worden, dass die erfinderische Tatigkeit falsch
beurteilt wurde und im Ubrigen die Erfindung auch nicht
ausfihrbar ware. Dabei hatte sich diese Frage der
Ausfihrbarkeit bereits schon bei der Einreichung des

Einspruches stellen miissen.

Die vorliegende Beschwerdebegriindung entspreche nicht
den in G 9/91 und G 10/91 (ABl. EPA 1993, 408 und 420)
aufgestellten Grundsadtzen, wonach der rechtliche und

faktische Rahmen bei einer Beschwerde derselbe sein
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misse wie beim Einspruchsverfahren. Die vorliegende
Beschwerde komme vielmehr einem neuen Einspruch gleich

und sei somit unzuldssig (T 1007/95, supra).

Die Entwicklung der Rechtsprechung in Bezug auf den
Einspruchsgrund der ausreichenden Offenbarung stelle
nunmehr hdhere Anforderungen an den Fachmann, was dazu
fiihre, dass jlingere Patente im Einspruchsverfahren
widerrufen wiirden, wahrend bei Patenten &dlterer
Verfahren dieser Aspekt bei der Einreichung des
Einspruches noch nicht beriicksichtigt worden sei. Die
vorliegende Beschwerde stelle einen Versuch dar, dies

nachzuholen.

Gemal der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern werde
eine spidtere Anderung der Argumentation innerhalb eines
bestehenden Einspruchsgrundes schon nicht zugelassen,
wenn damit ein vo6llig neuer Fall geschaffen werde, der
in der Vorinstanz nicht diskutiert worden sei. Der
vorliegende Fall gehe noch einen Schritt weiter, da ein
vollig neuer Einspruchsgrund diskutiert werden solle.
Damit lagen aber zwei v6llig getrennte
Argumentationslinien beziiglich der Artikel 83 und 56
EPU vor, ohne dass irgendeine Briicke zwischen den

beiden geschaffen worden sei.

Bei der von der Kammer in der mindlichen Verhandlung
angesprochenen Entscheidung T 389/95 (unverdffentlicht
im ABl. EPA) werde zwar der faktische Rahmen mit der
Beschwerdebegriindung durch die erstmalige
Geltendmachung einer 6ffentlichen Vorbenutzung
geandert, aber die Beschwerdefiihrerin bleibe innerhalb
desselben Einspruchsgrundes der mangelnden Neuheit,
d.h. innerhalb desselben rechtlichen Rahmens. In diesem
Zusammenhang miisse auch berticksichtigt werden, dass die

Rechtsprechung, wie in der zitierten T 1007/95 (supra),
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schon bei den Einspruchsgrinden unter Artikel 100 a)
EPU genau zwischen Neuheit und erfinderische Tatigkeit
differenziere, so dass dies umso mehr fiir den

Einspruchsgrund unter Artikel 100 b) EPU gelten miisse.

Entscheidungsgrinde

1. Zuldssigkeit der Beschwerde (Regel 99 (2) und Artikel
108 EPU)
1.1 Die am 20. Dezember 2012 eingereichte Beschwerdeschrift

nennt den Namen und die Anschrift der
Beschwerdefithrerin, spezifiziert das Streitpatent und
die angefochtene Entscheidung der Einspruchsabteilung
vom 31. Oktober 2012, sowie die gestellten Antrage und
enthdlt den Abbuchungsauftrag flir die Beschwerdegebiihr.

Somit erfiillt die Beschwerdeschrift die Erfordernisse
von Regel 99 (l)a) bis (1l)c) sowie der Artikel 106, 107
und 108 (erster und zweiter Satz) EPU.

1.2 Die mit Schreiben vom 22. Februar 2013 fristgerecht
eingereichte Beschwerdebegriindung erfiillt aber nicht
die in der Rechtsprechung der G 9/91 und G 10/91
(supra) aufgestellten Grundsadtze im Hinblick auf
Artikel 108 (dritter Satz) in Kombination mit Regel 99
(2) EPU, wonach der rechtliche und faktische Rahmen bei
einer Beschwerde derselbe sein muss, wie im
Einspruchsverfahren (siehe auch Rechtsprechung der
Beschwerdekammern des Europadischen Patentamts, 7.
Auflage, 2013, Abschnitt IV.E.2.6.5; und T 1007/95

(supra) .

Die Beschwerdebegriindung legt nédmlich nicht dar, aus

welchen Grinden die angefochtene Entscheidung im
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Hinblick auf den einzigen im Einspruchsverfahren
geltend gemachten Einspruchsgrund mangelnder
erfinderischer Tatigkeit aufzuheben ist, da sie sich
nirgends auf den Inhalt und die dieser Entscheidung im
Hinblick auf erfinderische Tatigkeit zugrundeliegende
Argumentation bezieht. Die Beschwerdebegrindung basiert
nédmlich auf einem neuen rechtlichen und faktischen

Rahmen, wie nachfolgend dargelegt wird:

Die Beschwerdebegriindung verweist auf Seite 1 zunachst
auf die "Kernmerkmale" des Verfahrensanspruchs 1 des
Streitpatentes, namlich

- einen Mn-Gehalt des Stahlbands zwischen 6 und 30%,

- es erfolgt eine Glihung bei 800-1100°C,

- in Abhangigkeit von der Glihtemperatur wird eine der
Formel entsprechende Atmosphdre eingestellt, und

- das Stahlband wird mit einer auf Zn-basierenden

Schmelztauchschutzschicht versehen.

Dann wird ausgefithrt, dass das in der
Beschreibungseinleitung des Streitpatents dargelegte
Problem ("Oxidinseln") bei der Schmelztauchbeschichtung
auch in der Entgegenhaltung E4 angesprochen werde
(wobei im Absatz [0005] von E4 und dem Absatz [0007]
des Streitpatentes ein fast iUbereinstimmender Wortlaut
verwendet werde). In beiden Dokumenten werde auf die
durch Mn entstehenden Probleme im Einzelnen
eingegangen. Den Fachmann miisse es aber Uberraschen,
dass nur Mn bzw. Mn-Oxid in Betracht gezogen werde,
obwohl bekannt sei, dass Si adhnliche Probleme
verursache (siehe z.B. Abschnitt 3.4.1 der im Verfahren
befindlichen E1, welche auf die "leicht oxidierbaren"
Elemente Si, Mn, Cr und Al hinweise und die
Schwierigkeit der Benetzbarkeit dieser Oxide mit

geschmolzenem Zink erwahne).
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Weder Anspruch 1 noch das Streitpatent gehe auf diese
grundlegende Problematik ein und dem Fachmann werde
somit gelehrt, dass bei Stahlen mit hohen Mn Gehalten
von 6-30% nur Mn kritisch fir die Verzinkbarkeit sei,
d.h. den Einfluss von z.B. Si unbeachtet zu lassen.
"Damit wiirde sich aber die Frage stellen, ob nach
Artikel 83 EPU iiberhaupt eine Lehre zum technischen
Handeln aus dem Anspruch entnehmbar ist oder es - so
gesehen - dem Anspruch an der Klarheit

mangelt" (Betonung von der Kammer hinzugefiigt) .

Des weiteren wird dann zugestanden: "Dieser Einwand war
zwar nicht im Einspruchsschriftsatz angesprochen
worden, der Ablauf der mdl.Verhandlung vor der
FEinspruchsabteilung mit den dort vorgebrachten bzw.
entgegengehaltenen Argumenten 1ldsst es jedoch ratsam
erscheinen, diesen Einwand zumindest seitens der
Beschwerdekammer zu priifen" (siehe
Beschwerdebegriindung, Seite 2, erster bis achter
Absatz) .

Somit werden hier nur Beanstandungen unter Artikel 83
oder Artikel 84 EPU gemacht. AuBerdem wird Bezug auf
nicht spezifizierte und daher nicht nachvollziehbare
Argumente der mindlichen Verhandlung aber nicht auf die
Argumentation bzw. die Grinde der angefochtenen

Entscheidung genommen.

Die Beschwerdefiihrerin argumentiert dann im Hinblick
auf die Tabelle 1 des Streitpatentes weiter: "Dieser
EFinwand muss nun auch noch in einem anderen
Zusammenhang gesehen werden", da die Formel von
Anspruch 1 die Glihatmosphare in Abhangigkeit von der
Glihtemperatur definiere und als empirische Formel
aufgestellt wurde, welche (lediglich) auf Versuchen mit

drei Stahllegierungen basiere, die mit 22,2 bis 22,5 %
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Mn sowie geringen Si-Gehalten von 0,2 bis 0,3%

durchgefihrt wurden.

Diese Aussagen resultieren in der Schlussfolgerung:
"Die Allgemeingiiltigkeit fir 6-30% Mangan ist damit
aber nicht nachgewiesen worden. Wenn dem Fachmann aber
nun weliterhin bekannt ist, dass Si einen ebenso oder
sogar stdrkeren Einfluss auf die Benetzbarkeit hat,
also durch Bildung von stérenden Oxidinseln, so kann
die Klarheit des Anspruchs 1 nur in Zweifel gezogen
werden, denn ein Hinwelis auf den Si Gehalt

fehlt" (siehe Beschwerdebegriindung, Seite 2, neunter
Absatz bis Seite 3, fiunfter Absatz).

Somit werden auch hier Beanstandungen unter Artikel 83
EPU bzw. unter Artikel 84 EPU im Hinblick auf ein

fehlendes wesentliches Merkmal vorgetragen.

Die Beschwerdefiihrerin argumentiert weiters: "Wenn
andererseits sich durch die Versuche ergeben habe, dass
bei einem Si Gehalt zwischen 0,2 und 0,3 % das Silizium
keine Probleme bereite, dann bestdtige das, dass der
Anspruch 1 in seiner Verallgemeinerung so nicht gelten
kann" und verweist diesbezliglich auf die mit der
Beschwerdebegriindung neu eingereichte E7. Diese miisse
der Patentinhaberin bekannt sein, weil ein Co-Author
von E7 Miterfinder des Streitpatents ist. Der Fachmann
sehe in E7 (siehe Seite 112, Tabelle 2), dass bei Si-
Gehalten von 1,490 % (Nr. 5) und 1,290 (Nr.o) die
Benetzbarkeit sehr schlecht sei (siehe auch die
Analysen Nr. 12 und 18) wahrend bei kleineren Si-
Gehalten von z.B. 0,32% (Analyse 14) die Verzinkbarkeit
deutlich besser sei, d.h. Si habe hier keinen
wesentlichen negativen Einfluss mehr. Der Fachmann

konne somit erkennen, dass die Si-Gehalte eine
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wesentliche Rolle spielen (siehe Beschwerdebegriindung,

Seite 3, sechster Absatz bis Seite 4, zweiter Absatz).

Dann wird weiter ausgefihrt: "Im Einspruchsverfahren
hat auch die E5 bzw. E6 eine Rolle gespielt" (Betonung
von der Kammer hinzugefiigt), dabei sei unstrittig
gewesen, dass sich diese auch im Einzelnen mit den
durch die "Oxidinseln" entstehenden Benetzungs- oder
Beschichtungsproblemen beschaftigen. E5 lehre die
schadliche Wirkung von Si und Mn, die entstehenden
Oxide dieser beiden Elemente, auf die Benetzbarkeit
gemeinsam zu betrachten (siehe E5, Absatz [0005]). Den
Entgegenhaltungen E1-E7 sei gemeinsam, dass die
mangelhafte Benetzbarkeit durch die Entstehung von
O6rtlichen Oxidansammlungen ("Oxidinseln") angesprochen

werde, also grundsatzlich bekannt war.

Es sei auch bekannt gewesen, dass man nicht alleine Mn
betrachten diirfe, sondern auch die anderen
sauerstoffaffinen Elemente in Betracht ziehen misse.
Zwar sei es zutreffend, dass die E6 einen sehr
niedrigen Gehalt von 1,62% Mn mit einem geringen Gehalt
von 0,114 % Si angebe; dennoch traten bei diesen
Gehalten die bekannten Probleme auf. Als Ursache seien
nur Mn-Oxide identifiziert worden, da der geringe Si-
Gehalt von 0,114% zu keinen nachweisbaren
Verzinkungsfehlern fihre, was im Lichte der E7 auch

folgerichtig sei.

Wenn dann E6 lehre, dass entweder der Mn-Gehalt gesenkt
oder aber Glihtemperatur und Glihatmosphdre angepasst
werden miissen (siehe Abschnitt 4.2), so entspreche dies

vollstandig dem Denken und Wissen des Fachmannes.

Das bedeute fir das Streitpatent, dass der Mangangehalt

nicht gesenkt werden solle, weil er mit 6-30% hoch
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gewinscht sei. Folglich bleibe als Losung die Anpassung
von Glihtemperatur und Atmosphdre, wofliir der Fachmann
aber entsprechende Hinweise in El mit dem Bild 3.21 auf
Seite 30 und dem zugehdrigen Text unterhalb des Bildes

erhalte.

Dem Fachmann sei somit die Problematik der schadlichen
Oxidinseln bekannt gewesen bzw. dass bei dieser
Problematik nicht allein Mn sondern auch Si und Al eine
wesentliche Rolle spielen (siehe Beschwerdebegrindung,
Seite 4, dritter Absatz bis Seite 5, siebenter Absatz).

Diese Aussagen fiithren zur Schlussfolgerung: "Ohne eine
entsprechende Bewertung oder Beachtung des
beispielweise Si Gehaltes kann eine allgemein giiltige
Aussage zur Beschichtung von Manganhaltigen
Stahlbdndern nicht getroffen werden, sie ist niemals
vollstédndig und klar. Damit kann aber auch eine allein
auf drei Stdhle gestlitzte Untersuchung, die als
wesentlichen Einflussfaktor nur eines der relevanten
Elemente enthielt, nicht zu einer allgemeingililtigen
(empirischen) Formel fiihren, die eine nachvollziehbare
Lehre offenbart" (siehe Beschwerdebegriindung, Seite 5,
achter und neunter Absatz; Betonung von der Kammer

hinzugefigt) .

Mit allen diesen Argumenten wird somit ebenfalls eine
Beanstandung unter den Artikeln 84 bzw. 83 EPU

vorgetragen.

Es wird dann weiter ausgefithrt, aufgrund der Tatsache,
dass Si sauerstoffaffiner, d.h. schwieriger zu
reduzieren, als Mn ist (siehe E7, Seite 111, Tabelle 1
und Text rechts daneben), seien zur Vermeidung von Si-
Oxiden andere Glihtemperaturen und Atmospharen

notwendig. Dies zeige, dass eine empirische Formel aus
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Versuchen mit unkritischen Si-Gehalten bis 0,3 % nicht
auf alle Stédhle mit 6-30% Mangan ausgeweitet werden
konne (siehe Beschwerdebegriindung, Seite 5, zehnter und
elfter Absatz).

Daran anschlieBend wird dann bemerkt, dass ein Stahl
beispielsweise mit 22,5% Mn und 2,5% Si eben nicht
generell mit der Formel des Streitpatentes ohne
Verzinkungsfehler darstellbar ware und dass Zweifel
bestehen, ob eine im Sinne der Formel definierte
Glihatmosphare iberhaupt groRtechnisch einstellbar sei
(siehe Beschwerdebegriindung, Seite 6, erster und

zweliter Absatz).

Somit stellen auch diese Argumente einen Angriff unter
Artikel 83 EPU dar.

Die gesamte Argumentation der Beschwerdebegriindung
beinhaltet somit - wahrend des gesamten
Einspruchsverfahrens nicht geltend gemachte -
Beanstandungen unter den Artikeln 83 bzw. 84 EPU,
welche zum ersten Mal im Beschwerdeverfahren
vorgetragen werden (siehe Punkt III, oben). Diese
Tatsache wird von der Beschwerdefithrerin dadurch
bestatigt, dass sie einerseits explizit zugesteht, dass
dieser Einwand im Einspruchsschriftsatz nicht enthalten
war, wahrend andererseits der Hinweis der
Beschwerdefithrerin auf die - nicht naher spezifizierten
- in der miindlichen Verhandlung vorgebrachten Argumente
(siehe oberen Punkt 1.2.2) sowie das Protokoll dieser
Verhandlung zum Schluss fiihrt, dass in der miindlichen
Verhandlung ein Einwand unter Artikel 83 EPU

offensichtlich nicht vorgetragen wurde.

Ein derartiger Vortrag in Hinblick auf einen neuen

Einspruchsgrund miisste namlich im Protokoll der
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miindlichen Verhandlung vermerkt sein, was aber nicht
der Fall ist (siehe Punkt III oben). Im Ubrigen hatte
die Beschwerdefiithrerin diesbeziiglich auch keine

Berichtigung dieses Protokolls beantragt.

In diesem Zusammenhang weist die Kammer darauf hin,
dass das Beschwerdeverfahren keine Fortsetzung des
Einspruchsverfahrens mit anderen Mitteln ist, sondern
in erster Linie der Uberpriifung der angefochtenen
Entscheidung dient (siehe Rechtsprechung der
Beschwerdekammern des Europadischen Patentamts, 7.
Auflage 2013, Abschnitt IV.E.2.6.3; und G 10/91, supra;
G 9/92 und G 4/93, beide im ABl. EPA 1994, 875).

1.2.8 Die Beanstandung unter Artikel 84 EPU stellt keinen in
Artikel 100 a) bis Artikel 100 c) EPU definierten
Einspruchsgrund dar und ist daher im vorliegenden Fall,
dem das Streitpatent in der erteilten Fassung zugrunde
liegt, unerheblich (siehe Rechtsprechung der
Beschwerdekammern des Europaischen Patentamts,

7. Auflage 2013, Abschnitt IT.A.1.4).

1.2.9 Die Beanstandung unter Artikel 83 EPU in der
Beschwerdebegriindung stellt hingegen einen neuen
Einspruchsgrund gem&B Artikel 100 b) EPU dar, der
ausserhalb des rechtlichen Rahmens des
Einspruchsverfahrens, das auf den Einspruchsgrund der
mangelnden erfinderischen Tatigkeit gemal Artikel
100 a) EPU beschrankt war, fallt.

1.2.10 Die gegenteiligen Argumente der Beschwerdefiihrerin sind

aus den folgenden Grinden nicht haltbar:

Es ist zwar richtig, dass eine Einspruchsbeschwerde
auch dann als ausreichend begriindet angesehen werden

kann, wenn sie sich auf eine neue Tatsache stitzt, die
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der angefochtenen Entscheidung die rechtliche Grundlage
entziehen wiirde, dies gilt aber nur, wenn sich die
Beschwerde im selben rechtlichen Rahmen wie das
Einspruchsverfahren bewegt (siehe Rechtsprechung der
Beschwerdekammern des Europadischen Patentamts, 7.
Auflage 2013, Abschnitt IV.E.2.6.5 a)).

Es ist weder die Aufgabe der Kammer noch jene der
Beschwerdegegnerin, sich Gedanken in Bezug auf
mbégliche zusdtzliche Interpretationen der in der
Beschwerdebegrindung vorgebrachten Argumente,
insbesondere im Hinblick auf moglicherweise im
Einspruchsverfahren vorgetragene Argumente zu machen.
Dies gilt umso mehr, wenn in der Beschwerdebegriindung
weder explizit noch implizit auf eine bestimmte
Begrindung oder ein bestimmtes Argument der
Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung
hingewiesen wird. Im vorliegenden Fall ist in der
Beschwerdebegrindung weder z.B. Punkt 9.2 der
Entscheidungsgriinde, der im Zusammenhang mit der
Offenbarung von E6 bzw. von El bis E7 zu sehen ist,
noch Punkt 9.3 der Entscheidungsgriinde, der beziiglich
der Lehre von E5 zu einem anderen Ergebnis der
erfinderischen Tatigkeit hatte fihren konnen,
angesprochen. Ebensowenig ist erkennbar, dass diese
Begrindung im Zusammenhang mit weiteren Argumenten des
Einspruchsschriftsatzes zu sehen ware, da dieser nicht
automatisch Bestandteil des Beschwerdeverfahrens ist
und die darin enthaltenen Argumente nicht in das

Beschwerdeverfahren eingebracht wurden.

Es ist auch iberhaupt nicht erkennbar, dass die
gemachten Einwdnde (siehe obere Punkte 1.2.1 bis 1.2.6)
unter dem Einspruchsgrund der erfinderischen Tatigkeit
gesehen werden sollten geschweige denn konnten. Die

Beschwerdebegriindung stellt zwar immer auf das
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fachmdnnische Verstdndnis ab, allerdings ohne einen
Zusammenhang mit mangelnder erfinderischer Tatigkeit
herzustellen bzw. eine entsprechende Schlussfolgerung
zu ziehen, bzw. eine solche nahezulegen. Jede
Schlussfolgerung - auch jene beziiglich E5 und E6 -
gipfelt letztendlich immer im neuen Einspruchsgrund,
namlich dass die Erfindung nicht ausreichend offenbart
sei oder dass sie wie beansprucht unklar sei (namlich
weil der Anspruch nicht alle wesentlichen Merkmale

aufweise).

Auch die expliziten Hinweise auf den Fachmann bzw. sein
fachmannisches Wissen implizieren nicht den bereits
bestehenden rechtlichen Rahmen bzw. die Frage der
erfinderischen Tatigkeit. Der Fachmann bzw. sein
fachmannisches Wissen spielen auch eine groBe Rolle bei
anderen Fragestellungen, z.B. flir die Frage der Neuheit
(z.B. bei impliziter mangelnder Neuheit gemd@B Artikel
100 a) EPU in Verbindung mit Artikel 54 EPU), der
Frage, ob der Gegenstand eines Patents iiber den Inhalt
der Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung
hinausgeht (Artikel 100 c¢) EPU in Verbindung mit
Artikel 123 (2) EPU), oder der Frage der Klarheit, wie

z.B. ein bestimmter Begriff zu verstehen ist.

In diesem Zusammenhang wird von der Beschwerdegegnerin
zutreffend angemerkt, dass in der Beschwerdebegriindung
auch nicht argumentiert wurde, dass die erfinderische
Tatigkeit falsch beurteilt worden sei und im Ubrigen
die Erfindung auch nicht ausfihrbar ware. Aufgrund
einer derartigen fehlenden Verknipfung gibt es keinen
inhaltlichen Zusammenhang in der Beschwerdebegriindung
mit der Begrindung der angefochtenen Entscheidung im

Hinblick auf mangelnde erfinderische Tatigkeit.
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Die in der Entscheidung T 1007/95 (supra) zitierte T
389/95 (supra) fihrt in einem obiter dictum aus, dass
aus der Entscheidung im Verfahren G 10/91 (supra), im
Beschwerdeverfahren mit Zustimmung des Patentinhabers
sogar neue Einspruchsgriinde zuzulassen, folgt, dass
eine Beschwerde, die sich ausschlieRlich auf solche
Griinde stiitzt, nicht ipso facto unzuladssig ist (siehe
Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europdischen
Patentamts, 7. Auflage 2013, Abschnitt IV.E.2.6.5).

Diese Aussage wird nicht nédher erklart oder in
sonstiger Weise in der Entscheidung begriindet. Es ist
dabei auch zu beachten, dass diese Entscheidung sich
primédr mit der Zuldssigkeit erst mit der Beschwerde
eingereichter neuer Tatsachen und Beweismittel
auseinander setzt, die allerdings die bereits mit dem

Einspruchsschriftsatz eingefihrten Grinde betreffen.

Punkt 2.7 der Entscheidungsgriinde, der sich mit dem
Begriff "neuer Einspruchsgrund" auseinandersetzt,
zitiert die in der Entscheidung G 1/95 (ABl. EPA 1996,
615, Punkte 5.3 und 5.4 der Grinde) ausgefilhrte
Erklarung, dass mit diesem Begriff ein Einspruchsgrund
gemeint ist, der weder in der Einspruchsschrift geltend
gemacht und substantiiert noch von der
Einspruchsabteilung in Anwendung des Artikels 114 (1)
EPU in Beachtung der in der G 10/91 (supra)
aufgestellten Grundsdtze in das Verfahren eingefihrt
worden ist; somit kann nur eine neue Rechtsgrundlage
fir einen Einwand gegen die Aufrechterhaltung des

Patents gemeint gewesen sein.

Im Lichte der detaillierten Ausfihrungen in G 10/91
(supra) bezliiglich des Rechtscharakters des Einspruchs-
und Einspruchsbeschwerdeverfahrens und der besonderen

Bedeutung, die den Einspruchsgriinden zugesprochen wird,
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in dem sie den rechtlichen Rahmen festlegen, innerhalb
dessen die materiellrechtliche Prifung des Einspruchs
grundsédtzlich durchzufihren ist (Punkt 6 der Grinde),
kann die Kammer 3.2.07 die Zulédssigkeit der
vorliegenden Beschwerde nur dann bejahen - unter
Annahme, dass alle andere Bedingungen erfiillt sind -
wenn die Beschwerdebegriindung zumindest den so
festgelegten rechtlichen Rahmen respektiert, in anderen
Worten: wenn bei Einreichung der Beschwerde der gleiche
Einspruchsgrund zugrundegelegt wird. Erst dann kann die
Diskussion Uber die potenzielle Einfiihrung eines neuen,

zusatzlichen Einspruchsgrundes stattfinden.

Die Kammer ist daher der Ansicht, dass die oben (siehe
Punkt 1.3) erwahnte Aussage keine Grundlage in der
Entscheidung G 10/91 (supra) hat. Letztere stellt
namlich nach diesseitigem Verstdndnis darauf ab, dass
die Beschwerde schon zuldssig eingereicht worden ist,
mit dem Ergebnis dass sie keine Anwendung auf Falle wie
den Vorliegenden finden kann, bei dem die Beschwerde
ausschlieRlich auf einem v6llig neuen Einspruchsgrund
basiert. Nachdem diese Aussage in der spateren
relevanten Rechtssprechung keinen Eingang gefunden hat,
obwohl die Entscheidung T 398/95 (supra) recht oft
zitiert wird, betrachtet sie die Kammer in Bezug auf
die vorliegende Frage als Einzelentscheidung, der es
nicht zu folgen gilt, und schlieRt sie sich eher der
Entscheidung T 1007/05 (supra) an.

Die Beschwerde ist daher unzuléassig.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlckgewiesen.
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