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Auf den Gegenstand der am 4. November 1982 angemeldeten
europaischen Patentanmeldung Nr. 82 110 143.3 ist am

28. Januar 1987 das drei Anspriche umfassende europaische
Patent Nr. 80 604 erteilt worden.

Der Anspruch 1 des erteilten Patents lautet wie folgt:

"Korund-Schleifkorn mit keramischer Ummantelung aus 0,25
bis 2 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht des unbehandelten
Kornes, einer gemahlenen Glasfritte, einem Bindemittel und
einem Feinkorn, gekennzeichnet durch einen Gehalt von 1

" bis 5 Gew.-% eines schleifaktiven Feinkorns in der

Ummantelung mit einer gféBten Abmessung von 10 bis 50 um,
die 1 bis 10 % des mittleren Durchmessers des Ausgangs-:
kornes entspricht, sowie eine daraus resultierende im
wesentlichen glatte und nahezu porenfreie keramisierte
Oberflache". ’

Gegen das erteilte Patent hat der Beschwerdegegner und
Einsprechende Einspruch eingelegt mit der Begrundung, daB
der Gegenstand des Anspruchs 1 im Hinblick auf den den
Druckschriften US~A-3 269 815 und EP-A-0 014 236 2u
entnehmenden Stand der Technik nicht neu sei oder nicht

auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe.

Mit Schreiben vom 29. Marz 1988 hat der Beschwerdefihrer
und Patentinhaber auch einen neuen Satz von drei
Ansprichen eingereicht.

Der geltende Anspruch 1 lautet dabei wie folgt:

"Korund-Schleifkorn mit keramischer Ummantelung aus 0,25

bis 2 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht des unbehandelten
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Kornes, einer gemahlenen Glasfritte, einem Bindemittel und
1 bis 5 Gew.-% eines schleifaktiven Feinkorns in der
Ummantelung, dessen gréfte Abmessung 1 bis 10 % des
mittleren Durchmessers des Ausgangskornes entspricht,
gekennzeichnet durch eine gréBte Abmessung des schleif-
aktiven Feinkorns von 10 um sowie eine daraus
resultierende im wesentlichen glatte und nahezu porenfreie
keramisierte Oberflache".

Dieser Anspruch 1 unterscheidet sich von der Fassung des
Anspruchs 1 des erteilten Patents dadurch, daB8 er nicht
mehr den KorngréBenbereich "bis 50 um" enthalt.

Mit Rucksicht auf die geanderte Fassung des Anspruchs 1
hat der Einsprechende beantragt, das erteilte Patent
aufgrund Artikel 100 c¢) EPU zu widerrufen.

Durch Entscheidung vom 21. Marz 1989, die am 15. Juni 1989
zur Post gegeben worden ist, hat die Einspruchsabteilung
das Patent widerrufen mit der Begrindung, daB der
Anspruch 1 der mit Schriftsatz vom 29. Marz 1988
eingereichten Anspriche nicht den Erfordernissen des
Artikels 123 (2) und (3) EPU entspreche.

Am 2. August 1989 hat der Patentinhaber gegen die
Entscheidung der Einspruchsabteilung unter gleichzeitiger
Entrichtung der Gebuhr Beschwerde erhoben. Die
Beschwerdebegrundung ist am 28. September 1989
eingegangen.

Eine mundliche Verhandlung hat am 18. April 1991
stattgefunden.

1. Der Patentinhaber beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung
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des Patents mit den mit Schriftsatz vom 29. Marz 1988
am 2. April 1988 eingegangenen Patentansprichen 1 bis
3 (vgl. Abschnitt III: Anspruch-1).

Nach Auffassung des Patentinhabers sei die Anderung
des Merkmals "... mit einer groften Abmessung von 10
bis 50 um, ..." nach dem Anspruch 1 des erteilten
Patents in "durch eine grofte Abmessung ... von

10 um" nach dem geltenden Anspruch 1 durch den Inhalt
der Anmeldung in der urspringlich eingereichten
Fassung (S. 3, Z. 4 und 5) gedeckt und stelle auch
keine gegen Artikel 123 (2) oder (3) EPU verstofende
Anderung oder Erweiterung des erteilten Patents dar.
Die Angaben auf Seite 3, Zeilen 34 bis 36 dieser
Anmeldung lassen es zu, daB das schleifaktive Korn
auch Korner mit einer KorngroBe kleiner als 10 pm und

~groéBer als 50 uym aufweisen kénne. Die an beiden

Stellen auf der Seite 3 genannte Abmessung sei
eindeutig so zu verstehen, daf damit jeweils nur eine

__gréBte Abmessung des schleifaktiven Korns gemeint

sei. In diesem Sinne miften auch die in den

‘Beispielen 1, 21, 22 und 3 nach der Tabelle 1 in der

Anmeldung und Patentschrift angegebenen Werte fur.die

Korngrofe gesehen werden.

Der Einsprechende beantragte die Zuruckweisung der
Beschwerde, da schon die Anderung des Anspruchs 1
"mit einer GroéBenordnung" gemaB dem Anspruch 1 in der
urspringlich eingereichten Fassung in-"mit einer
groften Abmessung" nicht zuldssig sei. AuBerdem
entnehme der Fachmann dem Gesamtinhalt der Anmeldung
in der urspringlich eingereichten Fassung ganz klar,
daB sich der angegebene Zahlenbereich auf den durch
die Werte 10 uym.und 50 um begrenzten

KorngroBenbereich beschranke. -

ceif e
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Er stimme jedoch dem zu, was der Patentinhaber
hinsichtlich der Offenbarung auf Seite 3, Zeilen 34
bis 36 der Anmeldung vorgetragen habe, dag aufgrund
der statistischen Verteilung auch Kérner mit einer
KorngréB8e von 0 bis 10 uym vorhanden sein missen.

Entscheidungsgriunde:

1. Die Beschwerde ist zulassig.

2. Nach Artikel 123 (2) EPU darf der Gegenstand des
europaischen Patents Uber den Inhalt der Anmeldung in der
ursprunglich eingereichten Fassung nicht hinausgehen.

2.1 Nach Anspruch 1 der Anmeldung in der urspringlich
eingereichten Fassung ist das schleifaktive Feinkorn in
der Ummantelung des Korund-Schleifkorns" mit einer Gréfen-
abmessung von 10 bis 50 um" vorhanden. In der Beschreibung
der Anmeldung in der ursprunglich eingereichten Fassung
(S. 6, 2. 12 bis 14) ist auBerdem auf die Beispiele gemas
Tabelle 1 hingewiesen, nach der in den Beispielen 1, 21,
22 und 3 fur das Feinkorn KorngroéBen in den Bereichen von
10 bis 20 um, 10 bis 30 um und 30 bis 50 um angegeben
sind.

Dagegen heiBt es auf Seite 3, Z. 1 bis 7 der Beschreibung:

"Die Losung der Erfindungsaufgabe besteht darin, bei ...

mit einer gréBten Abmessung des Feinkorns von 10 bis

50 ym, ..., vorzuschlagen".

Die Anderung der Fassung des Anspruchs 1 von "mit einer

GréBenabmessung" in "mit einer groBten Abmessung"

(Anspruch 1 des erteilten Patents) bzw. "durch eine gréBte

Abmessung" (geltender Anspruch 1) wird demnach durch die
02703 e/ uun
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Beschreibung der Anmeldung in der urspruiunglich

eingereichten Fassung gestutzt. .

Im Hinblick auf die Festlegung der gréften Abmessung des
Feinkorns im geltenden Anspruch 1 auf 10 um wird auf die
Seite 3, Zeilen 34 bis 36 der Beschreibung der Anmeldung
in der urspringlich eingereichten Fassung hingewiesen.
Laut dieser Beschreibung "weist das zugesetzte schleif-
aktive Feinkorn eine KorngréBe von 10 bis 50 gm im 50 %-
Punkt auf". Nach Meinung der Kammer und der Beteiligten
hatte die zitierte Fassung technisch gesehen keinen Sinn,
wenn die KorngroBen des Feinkbrns ausschlieBlich in dem
Bereich von 10 bis 50 uym liegen sollten. Das heift, es
wurde nicht bestritten, daB laut der obigen Angaben eine
KorngréBenverteilung vorliegen muB, die auch in die
Bereiche kleiner als 10 um und gréfer als 50 um e
hineinreichen kann. ' ‘ - L

Die auf der Seite 3, Zeilen 4 und 5 offenbarte groéBte

Abmessung des _Feinkorns umfaft daher Bereiche von-0 bis

02703

10 pgm, von 0 bis 50 um oder von 0 bis zu Werten, die
zwischen 10 und 50 ym liegen.

Die Festleqgung der grdBten Abmessung des Feinkorns auf

10 pym ist somit gleichfalls durch die Beschreibung in der
urspringlich eingereichten Fassung gestutzt.

Die Kammer kann der Ansicht des Einsprechenden darin nicht
folgen, daB der Gesamtinhalt der Anmeldung in der -
urspriunglich eingereichten Fassung ganz klar eine
Beschrankung der KorngréBe auf den Bereich von 10 um bis

50 um vorgebe.

Der Wortlaut des Anspruchs 1 sowie die Beispiele der
Anmeldung in der urspriunglich eingereichten Fassung

kénnten zwar in diese (eingeschrankte) Richtung ausgelegt
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werden, die Angaben auf Seite 3 (2. 1 bis 7 und 34 bis 36)
der Anmeldung weisen aber eindeutig eine Grundlage fur
eine breitere Auslegung (vgl. Abschnitt 2.2), namlich fur
eine KorngréBenverteilung von 0 bis 50 um auf.

Die Kammer kann diese beiden eindeutig klaren Angaben
nicht einfach als Fehler betrachten, sondern muB die
einzige technisch relevante, breitere Auslegung zulassen,
dies um so mehr, als die von dem Einsprechenden betonte
eingeschrankte Auslegung (10 bis 50 pgm) ohne Widerspruch
mit der breiteren Auslegung vereinbar ist. In der Tat sind
die Beispiele nur als besondere Ausfihrungsarten
anzusehen, die einen KorngréBenbereich angeben, den die
breitere Auslegung umfaBt.

Die neuen Anspriche 2 und 3 sind identisch mit den
Ansprichen 2 und 3 der Anmeldung in der urspringlich

eingereichten Fassung.

Der Gegenstand des angefochtenen Patents geht mithin nicht
uber den Inhalt der Anmeldung in der ursprunglich

eingereichten Fassung hinaus.

Nach Artikel 123 (3) EPU durfen die Patentanspriche des
europdaischen Patents nicht in der Weise geandert werden,
daB der Schutzbereich erweitert wird.

Dieser Schutzbereich des europaischen Patents wird nach
Artikel 69 EPU durch den Inhalt der Patentanspriche
bestimmt. Der Inhalt des Anspruchs 1 des erteilten Patents
umfaft - wie im obigen Abschnitt 2.2 festgestellt worden
ist - einen KorngréBenbereich fur das schleifaktive
Feinkorn von 0 bis 50 pym. Durch die Festlegung der gréBten
Abmessung des Feinkorns auf 10 ym im geltenden Anspruch 1
ist der bisherige Bereich von 0 bis 50 um verkleinert
worden auf 0 bis 10 um.

oS e



02703

und 56 EPU fur die Anerkennung der - Patentfahlgkelt des

7 T 504/89

Die Beschrankung der groéBSten Abméssung auf 10 pgm ist
somit eine Anderung des Anspruchs 1, durch die dessen

Schutzbereich nicht erweitert wird.

-Aus den Ausfihrungen in den- Abschnitten 2. und 3. ergibt

sich, daB durch den geltenden Anspruch 1 nicht gegen die
Erfordernisse des Artikels 123 (2) und (3) EPU verstofen
wird.

Die Einspruchsabteilung hat ihre Entscheidung allein damit
begrindet, daB der im Artikel 100 c) EPU genannte
Einspruchsgrund der Aufrechterhaltung des Patents'in
gednderter Form entgegensteht und deswegen die Prufung des
Grunds des Artikels 100 a) EPU sich eribrigt. Bei dieser
Sachlage hielt es die Kammer im Einvernehmen mit den
Beteiligten fur notwendig, der Einspruchsabteilung o
Gelegenheit zu geben, zusammen mit den Beteiligten zu

prifen, ob auch die Voraussetzungen nach den Artikeln 54

Gegenstands des geltenden Anspruchs 1 erfillt sind. Daher\-
macht die Kammer von der ihr in Artikel 111 (1) EPU
eingeraumten Méglichkeit Gebrauch, die Angelegenheit zur
weiteren Prifung an die Einspruchsabteilung zuruck-

zZuverweisen.

Eine Rickverweisung wdre im vorliegenden Fall wohl nicht
notwendig gewesen, hatte die Einspruchsabteilung den
Einspruch auch unter der Hypothese geprﬁft; daf der
abgeanderte Anspruch 1 den Erfordernissen von '_
Artikel 123 (2) und (3) EPU entspricht. Es hatte also
geprift werden kénnen, ob gerade die vorgenommene
Beschrankung des Korngréfen-Bereichs notwendig ist, um die
erfinderische Tatigkeit bejahen zu kénnen. Das Ergebnis

hatte sein koénnen, daB hierzu uberhaupt keine
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Beschrankung oder eine andere genigt, die keinen Bedenken
begegnet. Das Ergebnis hatte ferner sein koénnen, daB nur
diese Beschrankung noch die.Bejahung der erfinderischen
Tatigkeit erlaubt. SchlieBlich hatte das Ergebnis sein
kénnen, daB weder diese noch eine andere Anderung des
erteilten Anspruchs den Widerruf des Patents unter dem
Gesichtspunkt fehlender erfinderischer Tatigkeit
abzuwenden vermag.

6.2 Bei einer solchen hypothetischen Prufung ware erkennbar
geworden, ob es auf die Beschrankung uiberhaupt ankommt und
welches ihre Bedeutung ist. Erweist sich dabei, daB es auf
die Anderung nicht ankommt, weil sie in dieser Weise
Uberhaupt nicht gebraucht wird oder aber auch in dieser
Weise nicht helfen kann, dann kommt es auch auf ihre
Zulassigkeit nach Artikel 123 EPU nicht an. Kommt es aber
auf die Anderung an, dann sind tiefere Erkenntnisse iber
ihre technische Bedeutung im Rahmen von Problem und Ldésung
der Erfindung gewonnen, die dann auch der Beantwortung der
nunmehr entscheidenden Frage zugute kommen, ob die
Anderung nach Artikel 123 (2) EPU zulassig ist. Solche
Uberlegungen kénnen auch den Patentanmelder oder Patent-
inhaber dazu fihren, daB er eine Anderung unterlagt, die
ihm im Hinblick auf die erfinderische Tatigkeit nicht
hilft. Andererseits wird er eine Anderung zu vermeiden
suchen,die im Hinblick auf Artikel 123 EPU nicht

zugelassen werden kann.
6.3 Zusammenfassend kann folgendes gesagt werden:
Grenzt sich ein Patentanmelder oder Patentinhaber gegen-

uber dem Stand der Technik durch eine Anspruchsanderung
ab, die im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPU auf Bedenken

02703 e/



9 . T 504/89

¥

stéBt, so ist es durchaus zweckmdBig, die Bedeutung der
Anderung fir die Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit
zu prifen. Dadurch kann entweder eine Beschwerde uber-
haupt, zumindest aber die Ruckverweisung an die erste

Instanz vermieden werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die Einspruchsabteilung zuruck-
verwiesen. —
“"Die Geschaftsstellenbeamte: - "Der Vorsitzende: . o
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