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Sachverhalt und Antrage

I. Die Beschwerde der Patentinhaberin (Beschwerdefihrerin)
betrifft die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das
europaische Patent EP 2 513 346 Bl wegen mangelnder

Ausfihrbarkeit zu widerrufen.

II. Es wird auf folgende Schriften, die bereits Teil des

Einspruchsverfahrens waren, Bezug genommen:

A4 EP 2 474 639 Al

Ab "Internal Oxidation during Intercritical Annealing
of CMnSi TRIP Steel", Y. F. Gong et al., ISIJ
International, Vol. 49 (2009), 557-563

Al0 "Heterogene Glihgas/Metall-Reaktionen in der
Schmelztauchveredelung hdoherfester
Mehrphasenstahle", M. Norden,
Dissertation, Tag der miindlichen Priufung: 3.
Dezember 2010

All DIN EN ISO 3887, Marz 2003

I1T. Im Beschwerdeverfahren hielt die Beschwerdefiihrerin die
Anspruchssatze des Einspruchsverfahrens (Hauptantrag:
erteilte Anspriiche, Hilfsantrdage 1 und 2 vom
7. Marz 2019) aufrecht und reichte zudem das folgende

Dokument ein:

Al8 "Smithells Metals Reference Book", o6th Ed.,
Butterworths, Seiten 29-9 bis 29-12.

IV. Die Beschwerdegegnerin 1 (Einsprechende 1)
argumentierte u.a., dass Al8 nicht zuzulassen, und der
beanspruchte Gegenstand nicht ausreichend offenbart

sei.



VI.

VII.
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Die Beschwerdegegnerin 2 (Einsprechende 2) reichte im

Beschwerdeverfahren keine substantiellen Argumente ein.

Der der Entscheidung zugrundeliegende Anspruch 1
lautet:

"Verfahren zum Herstellen eines gut umformbaren
Stahlflachprodukts, das einen C-Gehalt von

0,1 - 0,4 Gew.-% aufweist, bel dem das
Stahlflachprodukt in einem Durchlaufofen einer
Gliihbehandlung unterzogen wird, dadurch gekennzeichnet,
dass die Gliihbehandlung unter einer Glihatmosphéire
durchgefiihrt wird, die 0,1 - 25 Vol.-% H,, HpO und als
Rest N, sowie technisch bedingt unvermeidbare
Verunreinigungen enthdlt und die einen zwischen -20 °C
und +60 °C liegenden Taupunkt aufweist, wobel das
Verhdltnis H,O/H, der Glithatmosphdre héchstens gleich
0,957 ist, und dass das Stahlflachprodukt im Zuge der
Gliihbehandlung auf eine 600 - 1100 °C betragende
Haltetemperatur erwdrmt wird, bei der es flir eine

10 - 360 s dauernde Haltezeit gehalten wird, so dass
das nach der Gliihbehandlung erhaltene Stahlflachprodukt
eine 10 - 200 um dicke, an seine freie Oberfldche
angrenzende duktile Randschicht mit einer Duktilitdt
aufweist, die gréBer ist als die innenliegende, von der
Randschicht bedeckte Kernschicht des
Stahlflachprodukts."

Die abhadngigen Anspriiche 2-8 beziehen sich auf

besondere Ausfihrungsarten.

Die Argumente der Beschwerdefithrerin kdénnen wie folgt

zusammengefasst werden:

a) Artikel 100 b) EPU

Die Beschwerdefiihrerin macht geltend, dass die
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Fachperson wisse, wie man die Dicke der duktilen
Randschicht beeinflusse. Beispielsweise fihrten
hohere Temperaturen zu einer dickeren duktilen
Randschicht. Zudem sei aus den Beispielen des
Streitpatents ersichtlich, dass ein hoherer
Wasserdampftaupunkt die duktile Randschichtdicke
erhohe. Dariliber hinaus konne in offensichtlicher
Weise die Gliuhdauer erhdoht werden, um die duktile
Randschichtdicke zu erhdhen. Zudem habe die
Beschwerdegegnerin fir ihre Behauptungen keine
Beweise vorgelegt. Im Einspruchsverfahren liege die

Beweislast jedoch auf Seiten der Einsprechenden.

Zulassung der AlS8

Die Beschwerdefiilhrerin gab an, dass sie vor der
Einspruchsabteilung erfolglos argumentiert habe,
dass die Fachperson wisse, wie man die
Entkohlungstiefe einstelle. Die Al8 sei ein
Handbuch, reprédsentiere daher das allgemeine Wissen
der Fachperson und zeige u. a. Diagramme, in denen
fiir verschiedene, fir den vorliegenden Fall
relevante, chemische Reaktionen die
Reaktionsbedingungen dargestellt seien, die eine
entkohlende Umgebung bewirkten. Es sei
offensichtlich, dass eine Grundvoraussetzung fir
die Entkohlung der Randschicht eines Stahlbleches

das Einstellen einer entkohlenden Umgebung sei.

Zulassung der Argumentationslinie unter

Artikel 100 b) EPU, ausgehend von der Al0

Die Beschwerdefiihrerin beantragte die neue,
erstmals in der mindlichen Verhandlung vor der
Beschwerdekammer vorgebrachte Argumentationslinie
auf Grundlage der Al1Q0 unter Artikel 13(2) VOBK 2020

nicht zuzulassen.
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VIIT. Die Argumente der Beschwerdegegnerin 1 kénnen wie folgt

zusammengefasst werden:

a)

Artikel 100 b) EPU

Das Ziel des Patents sei eine duktile
Oberflachenschicht einer beanspruchten Dicke zu
erzielen. Die Verfahrensparameter fihrten jedoch

nicht zum gewlinschten Ergebnis.

Das Patent gebe keine Anleitung in welche Richtung
die Parameter zu andern seien, um das gewiinschte
Ergebnis zu erzielen.

Zum Beispiel verschoben Temperaturadnderungen das
Reaktionsgeschehen auf nicht vorhersehbare Weise.
Auch erhohe sich mit steigender Temperatur zwar das
Diffusionsvermdgen des Kohlenstoffs, andererseits
wirkten bei hoheren Temperaturen entstehende
Reaktionsprodukte diffusionshemmend.

Auch Anderungen der Zusammensetzung der
Glihatmosphdre wirkten sich auf nicht vorhersehbare
Weise auf die duktile Randschicht aus. Zudem
umfasse der Anspruch auch hochlegierte Stahle die
Legierungselemente enthielten, die eine Entkohlung

erschwerten oder gar verhinderten.

Dass das gewlinschte Ergebnis nicht erreichbar sei,
werde durch die Beispiele der A4 offenbar. Wie aus
Tabelle 7 ersichtlich sei, flihre die Uberwiegende
Anzahl von Versuchen nicht zu einer entkohlten
Randschichtdicke im beanspruchten Bereich, obwohl
die Verfahrensparameter in den beanspruchten
Bereich fielen.

Analoges gelte im Hinblick auf die Beispiele der
AS5.

Dariber hinaus gebe es in der All verschiedene
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Kriterien um die Entkohlungstiefe und damit die
Dicke der duktilen Randschicht zu bestimmen. Die
Fig. 3 des Streitpatents zeige, dass sie nicht, wie
von der Einspruchsabteilung angenommen, der Tiefe
d4 entspreche, die in der Figur auf der Seite 5 der
All, dargestellt sei.

Zulassung der AlS8

Die Beschwerdegegnerin 1 beantragte das neue
Dokument Al8 nicht zuzulassen, weil es zu spéat
vorgelegt wurde und zum Sachverhalt nichts

beitrage.

Der Einwand unter Artikel 83 EPU sei bereits im
Einspruchsschriftsatz genannt worden. Insbesondere
sei bereits darin argumentiert worden, dass das zu
erreichende Ergebnis nicht notwendigerweise durch
die beanspruchten Verfahrensschritte erreicht
werde. Das sei im Ubrigen auch von der
Beschwerdefilhrerin bestadtigt worden. Insbesondere
argumentierte die Beschwerdefihrerin lediglich,
dass die Fachperson genau wisse, welchen Einfluss
die im Anspruch genannten Verfahrensparameter auf

die Entkohlungstiefe haben.

Zudem sei Anspruch 1 nicht auf die Entkohlungstiefe
der Randschicht gerichtet, sondern auf seine
Duktilitat. Daher sei Al8 auch nicht einschlagig.
Darliber hinaus zeige die Al8 nicht, welchen
Einfluss die Parameter des Anspruchs 1 auf die
Entkohlungstiefe haben, geschweige denn, ihr

kombinierter Einfluss auf die Entkohlungstiefe.

Zulassung der Argumentationslinie unter
Artikel 100 b) EPU, ausgehend von der Al0

Die Beschwerdegegnerin 1 argumentierte, dass in der
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mindlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung
die Artikel 100 b) EPU und Artikel 100 a) EPU i. V.
m. Artikel 54 (1) und (2) EPU gemeinsam diskutiert
worden seien und dabei die A10 genannt worden sei.
Daher sei die Al0 weder iUberraschend fir die
Beschwerdefiihrerin noch sei die Argumentationslinie

neu.

IX. Antrage:

Die Beschwerdefilhrerin (Patentinhaberin) beantragte die
angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Einspriiche
zurickzuweisen. Hilfsweise beantragte sie die
Aufrechterhaltung eines Patents auf Grundlage der
Hilfsantrdage 1 oder 2, eingereicht am 7. Marz 2019 im

schriftlichen Verfahren vor der Einspruchsabteilung.

Die Beschwerdegegnerinnen 1 und 2 (Einsprechende 1

und 2) beantragten die Zurickweisung der Beschwerde.

Entscheidungsgriunde

1. Zulassung der AlS8

1.1 Die Zulassung der Al8 bemisst sich im vorliegenden Fall
nach Artikel 12(4) VOBK 2007. Nach Artikel 12 (4) VOBK
2007 (siehe auch Artikel 25(2) VOBK 2020) hat die
Kammer die Befugnis Beweismittel nicht zuzulassen, wenn
sie bereits im erstinstanzlichen Verfahren hatten

vorgebracht werden konnen.

1.2 Die Beschwerdefiilhrerin musste angesichts der
angefochtenen Entscheidung davon ausgehen, dass die
Einspruchsabteilung ihrem Vortrag, dass die Fachperson

wisse, wie man die beanspruchte Entkohlungstiefe
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erzielt, nicht gefolgt ist. Die Al8 wurde von der
Beschwerdefiithrerin insbesondere als Beleg fir das
allgemeine Fachwissen vorgelegt.

Es ist nicht zu beanstanden, dass die Beschwerde-
fihrerin Beweise vorbringt, um ihre bereits im
Einspruchsverfahren vorgebrachte Argumentation
beziiglich der allgemeinen Kenntnisse der Fachperson zu

stitzen.

Das Einreichen der Al8 ist daher eine legitime Reaktion
auf die angefochtene Entscheidung und daher im

Verfahren zu beriicksichtigen.

Zulassung der Argumentationslinie unter Artikel 100 b)

EPU, ausgehend von der Al0

Die Beschwerdegegnerin 1 trug im Beschwerdeverfahren
erstmals in der mindlichen Verhandlung vor der
Beschwerdekammer eine Argumentation unter

Artikel 100 b) EPU unter Heranziehung der Al0 vor, was

eine Anderung des Beschwerdevorbringens darstellt.

GemaB Artikel 13(2) VOBK 2020 bleiben Anderungen des
Beschwerdevorbringens grundséatzlich unberiicksichtigt,
auBer wenn stichhaltige Grinde dafir aufgezeigt worden

sind, dass auBergewdhnliche Umstande vorliegen.

AuBergewdhnliche Umstdnde sind weder geltend gemacht
worden, noch sind diese ersichtlich. Die
Beschwerdeerwiderung enthielt keine

Argumentationslinie, die auf die A10 Bezug nahm.

Die Beschwerdegegnerin 1 argumentierte mit Blick auf
das Einspruchsverfahren, dass die Al0 bereits

diskutiert wurde.
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Ungeachtet dessen, dass weder das Protokoll der
mundlichen Verhandlung noch die angefochtene
Entscheidung eine Argumentationslinie enthalten, die
Al0 zitiert, ist fir die Beurteilung von Anderungen des
Beschwerdevorbringens eines Beteiligten unter

Artikel 13(2) VOKB 2020 im vorliegenden Fall die
Beschwerdeerwiderung, die das vollstandige

Beschwerdevorbringen enthalten muss, heranzuziehen.

Daher wird das neue Vorbringen unter Artikel 100 b) EPU
unter Heranziehung der Al10 nicht ins Verfahren

zugelassen.

Artikel 100 b) EPU, ausreichende Offenbarung

Die Glihatmosphédre enthdalt dem Anspruch 1 zufolge
0,1 - 25 Vol.% Wasserstoff, Wasserdampf, und
Stickstoff. Zudem wird ein Bereich fur die
Wasserdampfkonzentration und ein Bereich fir das
Verhdltnis von Wasserdampf zu Wasserstoff definiert.
Daher konnen die Konzentrationen von Wasserstoff und
Wasserdampf zwar in weiten Bereichen variieren, sind
aber nicht unabhédngig voneinander. Dariber hinaus
werden Bereiche fir die Haltedauer und Haltetemperatur
angegeben.

Die offenbarten Ausfihrungsformen sind in diesen

Bereichen enthalten.

In der Beschreibung des Streitpatents sind die der
Entkohlung zugrundeliegenden chemischen Reaktionen
angegeben, insbesondere auch die heterogenen Reaktionen
mit Kohlenstoff. Diese stellen daher eine Anleitung
dar, geeignete Modifikationen der Glihbedingungen zu

erhalten, um alternative Stahle behandeln koénnen.



-9 - T 2117/19

Das Patent gibt unbestritten eine Ausfihrungsform an.
Davon ausgehend kann die Fachperson ohne weiteres, ohne
unzumutbaren Aufwand, weitere Ausfihrungsformen
entwickeln, indem ein oder mehrere Parameter in
sinnvollen Grenzen verandert werden. Das betrifft auch
die Legierungszusammensetzung, denn auch diese ist im

Beispiel angegeben.

Selbst wenn es sich bei der oben skizzierten
Vorgehensweise herausstellen sollte, dass einzelne
Kombinationen von Parametern nicht zum gewlinschten
Ergebnis fihren, wirde sich die Fachperson nicht der
Moglichkeit beraubt sehen, die Erfindung wie vorgesehen

ZU nutzen.

Beweise die zeigen, dass es nicht méglich sei, im
wesentlichen lber den gesamten Bereich der
beanspruchten Parameter die Erfindung auszufilhren,
liegen nicht vor. Im Einspruchsverfahren liegt die
Beweislast flur eine angeblich unzureichende Offenbarung

aber bei den Einsprechenden.

Es ist zwar richtig, wie die Beschwerdegegnerin 1
ausfihrt, dass die Entkohlungstiefe und die Duktilitat
zwel verschiedene Eigenschaften eines Stahlbleches
sind. Allerdings sind diese bei einem Stahlblech sehr
eng miteinander verbunden. Es liegen keine Beweise
dafir vor, dass eine Entkohlung nicht unmittelbar einen

Anstieg der Duktilitat zur Folge hat.

Tatsachlich zeigen, wie die Beschwerdegegnerin 1
geltend macht, fast alle Beispiele der A4 eine
entkohlte Randschichtdicke unterhalb des beanspruchten
Bereichs. Die Dicke der entkohlten Randschicht der
Beispiele der Tabelle 7 ist aber das Resultat der in A4

beschriebenen Erfindung. Daher ist aus ihnen nicht
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ersichtlich, dass eine dickere entkohlte Randschicht,
wie beansprucht, nicht erreicht werden konnte.
Insbesondere zeigt die Tabelle 7 einzelne Bespiele, wie
M31, in denen die im Streitpatent beanspruchte Dicke
der entkohlten Randschicht erreicht wurde. Zudem
bewegen sich die in der Tabelle 7 angegebenen
Gluhtemperaturen am unteren Ende des beanspruchten
Temperaturbereichs. Darilber hinaus ist eine Haltezeit

in den Beispielen der Tabelle 7 nicht angegeben.

Es ist auch nicht ersichtlich, noch wvon der
Beschwerdegegnerin gezeigt, dass ausgehend von den
Beispielen der A4, bei Verwendung einer Glihtemperatur
und/oder einer Haltezeit, die am oberen Ende der
beanspruchten Bereiche liegen, die beanspruchten
duktilen Randschichtdicken trotzdem nicht erreicht

werden konnen.

Die Beispiele der A4 sind daher nicht geeignet, zu

zeigen, dass das Streitpatent nicht ausfihrbar sei.

Auch in der A5 bleibt die Glihtemperatur und die
Haltezeit deutlich unter den beanspruchten oberen
Bereichsgrenzen, so dass analog zu den Beispielen der
A4, die Beispiele der A5 nicht geeignet sind, die

Ausfihrbarkeit infrage zu stellen.

Es ist unbestritten, dass die Entkohlungstiefe bestimmt
werden kann. Dass es fir die Tiefenbestimmung
unterschiedliche Kriterien gibt, steht der
Ausfihrbarkeit nicht entgegen. Die Figur 3 des
Streitpatents stellt ein gemessenes Beispiel des
Kohlenstoffgehalts in der Randschicht dar. Es zeigt,
dass sich die Entkohlungstiefe im wesentlichen von der
Oberflache bis zu dem Punkt erstreckt, an dem der

Kohlenstoffgehalt dem des unbeeinflussten Kerns des
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Stahlblechs entspricht (siehe Absatz [0037] des
Streitpatents). Selbst wenn eine Messung der
Randschichtdicke zu leicht unterschiedlichen Werten
fihrt, ist weder gezeigt, noch ersichtlich, dass sich
die Unsicherheit auf mehr als nur die Bereichsgrenzen
erstreckt. Um eine unzureichende Offenbarung zu
bejahen, genligt es nicht zu zeigen, dass ein Mangel an
Klarheit an den Bereichsgrenzen existiert, sondern es
muss gezeigt werden, dass die Fachperson sich der
Moglichkeit beraubt sieht, die Erfindung wie vorgesehen
zu nutzen (T 608/07, Punkt 2.5.2).

Die Anforderungen an Artikel 100 b) EPU sind daher
erfillt.

Zuriickverweisung, Artikel 111(2) EPU

Wenn, wie im vorliegenden Fall, der Einspruchsgrund
gemal Artikel 100 b) EPU der einzige in der
angefochtenen Entscheidung abgehandelte Einspruchsgrund
darstellt und die weitergehenden Einwadnde unter dem
Einspruchsgrund gemidl Artikel 100 a) EPU in der
angefochtenen Entscheidung in keiner Weise behandelt
wurden, so liegt nichts vor, was die Kammer iUber die
Einwdnde unter Artikel 100 b) EPU hinaus auf seine
Richtigkeit hin beurteilen kénnte. Es ist jedoch, wie
nunmehr in Artikel 12 (2) VOBK 2020 ausdricklich
niedergelegt, vorrangiges Ziel des
Beschwerdeverfahrens, die angefochtene Entscheidung
gerichtlich zu Uberprifen. Dem widersprache es, Uber
Einspruchsgrinde, die nicht Gegenstand der
angefochtenen Entscheidung waren, im
Beschwerdeverfahren erstmals abschlieBlBend und keiner
weiteren inhaltlichen Uberpriifung zugdnglich zu
entscheiden (siehe z.B. T 1487/18, Grunde 4).
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Deshalb liegen besondere Grinde im Sinne des
Artikels 11 VOBK 2020 vor, die eine Zurlckverweisung an

die Einspruchsabteilung rechtfertigen.

4.1

Entscheidungsformel
Aus diesen Griunden wird entschieden:

- Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
- Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren

Entscheidung zurickverwiesen.
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