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Das am 29. Oktober 1986 erteilte europaische Patent

Nr. 0 097 737 betrifft ein Verfahren zur pulver-
metallufgischen Herstellung von mafBhaltigen Formteilen
hoher Festigkéit und Harte aus Silicium-Mangan- oder
Silicium-Mangan-Kohlenstoff-legierten Stéhlen. In
Anspruch 1 ist dieses Verfahren dadurch gekennzeichnet,
das

"man die Legierungselemente Silicium und Mangan oder
Silicium, Mangan und Kohlenstoff uber die Legierungstrager
Ferrosilicium, Ferromangan oder eine Silicium-Mangan-
Eisen-Vorlegierung mit Silicium-Mangan-Gehalten in den
Bereichen 10 bis 30 Gew.-% Si, 20 bis 70 Gew.-% Mn, Rest
Fe und Graphit in Pulverform einem Eisenpulver in Mengen

zumischt, die den Massenanteilen im Pulvergemisch

von 0,3 bis 3 Gew.-% Si,
von 0,3 bis 4 Gew.-% Mn,
von 0 bis 0,5 Gew.-% C

und einem Massenverhdltnis Mangan zu Silicium zwischen 1,5
und 3 entsprechen, und das Pulvergemisch in an sich
bekannter Weise verpreft und bei einer Temperatur im
Bereich von 1150 °C bis 1250 °C unter Schufzgas-Atmosphére
sintert und abkuhlt".

Am 20. Juli 1987 wurde gegen das europdische Patent
Einspruch eingelegt. Es wurde geltend gemacht, daB der
Gegenstand des Streitpatents den Patentierbarkeits-
erfordernissen der Artikel 52 (1) und 56 EPU nicht genige
und daf das Patent daher in vollem Umfang zu widerrufen

sei. Dies wurde, wie folgt, naher begrindet:
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Im ersten Absatz hieB es: "Neben den vom (EPA) angefuhrten
Dokumenten wird nun auch auf die in einer (im folgenden
als D1 bezeichneten) genannten Dokumente Bezug genommen."
Im zweiten Absatz wurden die Merkmale des Anspruchs 1
zusammengefaBt. Der dritte und der vierte Absatz sagten
aus: "Die Einfihrung von Legierungselementen in das
Pulvergemisch durch Verwendung von Ferrolegierungen ...
ist z. B. aus den im folgenden als D2 bis D5 bezeichneten
Dokumenten bekannt. In Anbetracht der Lehre dieser
Entgegenhaltungen und derjenigen des (Dokuments Dé6)
konnten die in Anspruch 1 definierten spezifischen
Bereiche durch routinemadBiges Experimentieren ermittelt
werden."

Die Einspruchsschrift schlo8 mit der formellen Fest-
stellung, daB es an Patentierbarkeit fehle, weil auch
durch die Anspriche 2 bis 5 nichts hinzugefugt werde, was
zur erfinderischen Tatigkeit beitrage.

Der Formalsachbearbeiter der Einspruchsabteilung teilte
der Einsprechenden mit Bescheid vom 18. Januar 1989 mit,
daR die Erfordernisse der Regel 55 lit. c EPU nicht
innerhalb der neunmonatigen Einspruchsfrist erfullt worden
seien und daB dieser Mangel nicht heilbar sei.

In ihrer Erwiderung brachte die Einsprechende im
wesentlichen folgendes vor:

Die europaische Patentschrift selbst beziehe sich u. a.
auf die Dokumente D1 und D2. Im Recherchenbericht seien

u. a. die Dokumente D2 und D3 angefihrt. Die Merkmale des
Anspruchs 1, die die Gewichtsanteile von Silicium, Mangan
und Kohlenstoff definieren, und das Massenverhdltnis
Mangan zu Silicium seien erst im Prifungsverfahren vor dem
EPA in diesen Anspruch aufgenommen worden, um die
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Patentierungsanforderungen des EPU zu erflillen. Diese
Einschriankung sei erforderlich gewesen, weil die
europdische Patentschrift selbst die Verwendung von
Ferrosilicium als Legierungselement als an sich bekannt
bezeichne und die Verwendung von Ferromangan oder einer
Eisen-Mangan-Silicium-Legierung aus den Dokumenten D2 und
D3 bekannt sei.

In der Einspruchsschrift werde davon ausgegangen, daR
sowohl der Prufer als auch die Patentinhaberin den Inhalt
der Dokumente D2 und D3 kannten, in denen konkrete
Bereiche fir Silicium und Mangan, namlich 0,3 bis 10 % Si
und ein Mangan-Silicium=-Verhaltnis von 1,5 bis 9,5

offenbart seien.

Die Feststellung, da die in Anspruch 1 definierten 3
spezifischen Bereiche durch routinemdfiges Experimentieren
ermittelt werden konnten, seien durch die obengenannten
Tatsachen und Beweismittel sowie durch die konkreten
angezogenen Aussagen der Dokumente D1 und D4 erhartet.

Die erfinderische Tdtigkeit hange von der Auswahl
geeigneter Silicium- und Mangan-Bereiche ab, sei also eine
duBerst leicht zu ldsende Frage der Quantitat und nicht
der Qualitat.

o

Mit Entscheidung vom 18. Mai 1988 verwarf die .
Einspruchsabteilung den Einspruch als unzulassig. Sie
begriundete dies vor allem damit, daB sie zur Beurteilung
der von der Einsprechenden behaupteten mangelnden
Patentierbarkeit umfangreiche eigene Ermittlungen
anstellen miBte, um feststellen zu koénnen, worauf sich die
Einspruchsgrinde tatsachlich stitzen; somit sei Regel 55,
lit ¢ EPU zufolge den Prufungsrichtlinien und der
Entscheidung T 222/85 (ABl1. EPA 1988, 128) nicht Genlge
getan.
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Die Einsprechende erhob hiergegen am 25. Juni 1988 unter
Entrichtung der vorgeschriebenen Gebuhr Beschwerde. In
ihrer am 9. September 1989 eingereichten Beschwerde-
begrindung wies die Beschwerdefihrerin im wesentlichen
darauf hin, daB die einzigen Merkmale der beanspruchten
Erfindung, die nicht konkret bekannt seien, die
spezifischen Silicium- und Manganbereiche seien, und dies
sei eine Frage der Quantitat und nicht der Qualitat, die
sich anhand des Standes der Technik durch routinemafiges
Experimentieren beantworten lasse. Die in den Richtlinien
genannten Anforderungen seien erfillt worden; die Sache
liege hier anders als im Falle der Entscheidung T 222/85,
weil

i) Tatsachen, Beweismittel und Argumente fir das
Vorliegen eines Patentierungshindernisses gemaf dem
EPU vorgelegt worden seien;

ii) der technische Zusammenhang und die daraus zu
ziehenden SchluBfolgerungen angegeben worden seien;

iii) der Inhalt der Einspruchsbegriindung die Patent-
inhaberin und die Einspruchsabteilung in die Lage
versetze, den angegebenen Widerrufsgrund zu prufen,
ohne eigene Ermittlungen anstellen zu missen;

iv) in der Einspruchsschrift das Vorbringen der
Einsprechenden so klar und deutlich dargelegt worden
sei, daB sowohl die Patentinhaberin als auch die
Einspruchsabteilung habe erkennen kénnen, worum es
gehe; und weil

cef e
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v) die Einspruchsschrift deshalb die fur diesen (&uBerst
einfachen) Fall geltenden materiellrechtlichen
Mindestanforderungen des Artikels 99 (1) und der
Regel 55, lit. c EPU erfulle.

Die Beschwerdegeénerin machte in ihrer Erwiderung geltend,

- daB die Beschwerde gemdf der Entscheidung T 213/85

(ABl. EPA 1987, 482) unzulassig sei.

Entscheidungsgrunde

00509

Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und der
Regel 64 EPU und ist somit zuldssig. Die Kammer ist
insbesondere der Uberzeugung, daf in der Beschwerde-
begrindung so hinreichend auf die Grinde der angefochtenen
Entscheidung eingegangen und so ausfuhrlich dargelegt
wird, weshalb sie aufgehoben werden solle, daB der
Forderung in Artikel 108 EPU nach einer Begrindung Genige
getan ist. Der Sachverhalt der Entscheidung T 213/85 liegt
hier nicht vor.

Die Einspruchsabteilung hat den Einspruch jedoch nach
Auffassung der Kammer zu Recht als unzulassig verworfen.

i
Zunachst ist darauf hinzuweisen, daB eine Einspruchs-
schrift, um Artikel 99 (1) und der Regel 55, lit. ¢ EPU zu
geniigen, aus sich selbst heraus verstandlich sein muf;
d. h. insbesondere, daB ihr Verstandnis nicht voraussetzen
darf, daB der Einspruchsabteilung oder einem ihrer
Mitglieder eventuelle im vorangegangenen Prufungsverfahren
angezogene Dokumente bekannt sind. Es ist namlich durchaus
méglich, daB der gemaB Artikel 19 (2) EPU zusammen-
gesetzten Einspruchsabteilung kein Mitglied angehdért, das
bereits als Mitglied der Prifungsabteilung im Erteilungs-

R
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verfahren mitgewirkt hat. Das Einspruchsverfahren ist in
jedem Fall von dem der Erteilung vorausgehenden Prufungs-
verfahren véllig unabhangig und darf vom Einsprechenden
keinesfalls als reine Fortsetzung oder Verlangerung des
Prufungsverfahrens angesehen werden (s. z. B. Entscheidung
G 1/84, ABl. EPA 1985, 299, Abschnitt 9 def Entscheidungs-
griinde) . Artikel 99 (1) in Verbindung mit Regel 55, lit. c
EPU hat eindeutig den Zweck sicherzustellen, dag die
innerhalb der vorgeschriebenen Frist von neun Monaten
eingereichte Einspruchsschrift (s. insbesondere Regel 56
(1) EPU) alle Grunde zusammenfasft, die nach Ansicht des
Einsprechenden der Aufrechterhaltung des europaischen
Patents in der erteilten Fassung entgegenstehen. Der
Umfang des Einspruchsverfahrens hadngt vom Inhalt der
Einspruchsschrift ab; danach besteht die Hauptaufgabe der
Einspruchsabteilung darin, die in der Einspruchsschrift
genannten Sachverhalte unter eventueller Bericksichtigung
spaterer Stellungnahmen der Beteiligten (sofern sie von
ihrem Ermessen Gebrauch macht, auch verspatet eingereichte
Sachverhalte zu bericksichtigen) zu wurdigen und daruber
zu entscheiden.

Das Erfordernis des Art. 99 (1) EPU, daB der Einspruch
ngchriftlich einzureichen und zu begrinden" ist, wobei die
Begrindung vom Inhalt her der Regel 55, lit c EPU
entsprechen mu8, und die von Art. 101 i. V. m. Regel 56
EPU verlangte Zuladssigkeitsprifung wdren sinnlos, wenn der
Einsprechende diese Erfordernisse nicht zu erfillen
brauchte und dennoch von der Einspruchsabteilung erwarten
diirfte, daB diese den Sachverhalt z. B. gemas Art. 114 (1)
EPU "von Amts wegen" ermittelt.

Im vorliegenden Fall geht aus der Zusammenfassung des
Inhalts der Einspruchsschrift im obigen Abschnitt hervor,
daB die "Angabe der zur Begrundung [mangelnder erfin-
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derischer Tatigkeit] vorgebrachten Tatsachen und Beweis-
mittel" in der bloBSen Behauptung besteht, daB die

beanspruchten spezifischen Bereiche der Legierungselemente
Silicium, Mangan und Kohlenstoff im Lichte der angezogenen

sechs Vorveréffentlichungen "durch routinemdpiges
Experimentieren ermittelt werden konnten".

Nach Auffassung der Kammer reicht eine solche bloRe
Behauptung keinesfalls aus, um das Erfordernis der

Regel 55, lit. c EPU zu erfillen. Eine solche Behauptung
kénnte, selbst wenn sie beweisen wirde, kaum als Ansatz-
punkt fir die Glaubhaftmachung mangelnder erfinderischer
Tatigkeit gewertet werden. Die Einspruchsschrift enthalt
jedenfalls keinerlei Beweismittel oder Argumente zur
Stutzung dieser Behauptung, die somit reine Spekulation
bleibt. Nach Auffassung der Kammer trifft die in der
Entscheidung T 222/85 enthaltene Argumentation auf den
vorliegenden Fall unmittelbar zu. '

Zu den einzelnen Punkten des im obigen Abschnitt V
zusammengefaten Vorbringens der Beschwerdefihrerin ist
folgendes zu bemerken:

1) Jede Vorveroffentlichung auf dem betreffenden Gebiet

der Technik kann theoretisch ein Patentierungs-
hindernis darstellen: um tatsachlich ein solches zu
sein, bedarf es entsprechender Tatsachen und Beweis-
mittel, die dies begrunden.

ii) Es genlgt fur die Zwecke der Regel 55, lit. c EPU
nicht, wenn zwar der technische Zusammenhang und die
daraus zu ziehenden SchluBfolgerungen, nicht
jedoch die Tatsachen und Beweismittel zu deren

Begrindung angegeben werden.

ceif e
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iii) Wenn keine hinreichenden Tatsachen und Beweismittel
angegeben sind, kann weder der Patentinhaber noch
kann die Einspruchsabteilung wissen, worauf der
Einsprechende abzielt.

iv) Daher verlangen die materiellrechtlichen Mindest-
anforderungen des Artikels 99 (1) und der Regel 55,
1it. c EPU auch in einfach gelagerten Fallen eine
angemessene Angabe von Tatsachen, Beweismitteln und
Argumenten.

Ein auf die Stitzung eines Einspruchsgrundes abzielendes
Vorbringen einer Einspruchsschrift stellt keine
angemessene Angabe von Tatsachen, Beweismitteln und
Argumenten dar, wenn es sich dabei ersichtlich um eine
rein spekulative Behauptung der gewinschten Schluf-
folgerung handelt.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurickgewiesen.

Der Geschadftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:
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M. Beer K. Jahn
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