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Sachverhalt und Antrige

II.

Auf die europaische Patentanmeldung 80 106 420.5 wurde
das europaische Patent 0 027 997 aufgrund von zwei
Stoffanspruchen fur die Vertragsstaaten BE, DE, FR, GB,
IT, NL, SE und zwei Verfahrensanspruchen fur Osterreich

erteilt. Der Stoffanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:
"1, Mineralischer Fullstoff, insbesondere naturliches

Calciumcarbonat, fuar Farben und Papierbeschichtungs-

massen, dadurch gekennzeichnet, daff das Verhaltnis

Gew.-% Teilchen < 1 um

Gew.-% Teilchen < 0,2um

ist und daf mindestens 93 Gew.-% der Teilchen kleiner als

2 um sind.

Gegen die Patenterteilung legte die Beschwerdegegnerin
(Einsprechende) wegen fehlender Neuheit und
erfinderischer Tatigkeit (Art. 100 a) EPU) und nicht
ausreichender Offenbarung (Art. 100 b) EPU) Einspruch
ein. Zur Stutze ihrer Vorbringen hat die Beschwerde-

gegnerin u. a. auf folgende Dokumente verwiesen:

(1) GB-A-2 015 487

(4) Firmenprospekt *English China Clays Products for
paper industry*

(13) Schriftliche Erklarung von Herrn A.G.F. Barr

(14) Brief von Herrn Barr an die China Clay
Handelsgeséllschaft vom 25. Mai 1977.
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Auflerdem hat die Beschwerdegegnerin eine offenkundige
Vorbenutzung des Produkts SETACARB geltend gemacht und zu

deren Nachweis folgende Beweismittel eingereicht:

(10) Internes Memorandum, Dr. J.F. Williams, vom
2. August 1979 mit Partikelgréflien-Verteilungskurve
des Produkts SETACARB

(11) Internes Memorandum, M.J. Hine, vom

26. September 1979
(12) Schriftliche Erklarung von Herrn M.W. Gould.

Wahrend der mandlichen Verhandlung Vbr der Einspruchs-
abteilung am 8. Januar 1991 hat die Beschwerdefuhrerin
(Patentinhaberin) einen Hilfsantrag (Hilfsantrag 1)
ﬁberreicht, der sich vom Anspruch 1 des Hauptantrags nur
dadurch unterscheidet, daff der Bereich fur das Verhdaltnis

R auf 4 - 5 eingeschrénkt worden ist.

III. Die Einspruchsabteilung hat das Patent wegen mangelnder
Neuheit der Stoffanspriuche 1 gemdf Hauptantrag und gemafs
Hilfsantrag widerrufen, In der Entscheidung wird
ausgefuhrt, daff fur die Einspruchsabteilung glaubwirdig
sei, daf Dokument (10) “"existiere" und am 2. August 1979
abgefalt wurde. Die Vorverdffentlichung des Dokuments (4)
sei auch g;aubwﬁrdig, da die Einsprechende Vbn‘Anfang an
1977 als Vorverdffentlichungsjahr angegeben und eine
entsprechende Deklaration unter Artikel 117 (1) EPU
eingereicht habe. Es stehe somit fest, daf die
Produkte SETACARB und NP 100 E/P vor dem Anmeldetag des
Streitpatents bekannt bzw. im Verkehr waren. Ferner
wirden -diese Produkte die im Anspruch 1 des Hauptantrags

erwahnten Merkmale aufweisen.

Der Gegenstand des- Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 sei
~auch neuheitsschadlich getroffen. Im Dokument (1) werde
ein Produkt F beschrieben, das 100 % Korngrdéfe unter 2 um

und ein Verhaltnis R von 3,6 aufweise. In der mindlichen
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Verhandlung wurde angenommen, daf die Fehlergrenze bei
der Messung der Korngrofie ca 1 % der %$-Menge des
jeweiligen Schnittes betrage. Dies ergebe nun nach der
bekannten Relation d(u/v) < 2.du. (u.v)/v?, wobei (u/v) =
R, fir R = 4 bis 5 einen Fehler von 8 % bis 10 % auf den
Quotienten. Dieser 10 % Unsicherheitsfaktor gelte
selbstverstandlich fur die Bemessung des beanspruchten
Umfangs wie fur die Werte aus dem Stand der Technik, so
dafR der Raum zwischen 4 und 3.6 fur die R-Werte im ganzen
Bereich dieses Unsicherheitsfaktors lage. Daher sei der

untere Bereich von R vorweggenommen.

Gegen diese Entséheidung hat die Beschwerdefuhrerin
Beschwerde erhoben und eine Begrundung hierzu
eingereicht. Mit einem weiteren Schreiben vom

3. November 1992 hat sie einen zweiten Hilfsantrag
(Hilfsantrag 2) nachgereicht. Am 28. April 1993 hat eine
mﬁndliche Verhandlung stattgefunden. Die Beschwerde-
gegnerin nahm an dieser Verhandlung nicht teil, wie sie
am 22. April 1993 schriftlich mitgeteilt hatte.

Die Beschwerdefuhrerin hat vorgetragen, dafl aus dem
Vorliegen des Dokuments (10) sich kein Ruckschluff darauf
ziehen lasse, ob und wann das Pigment SETACARB der
Offentlichkeit zur Verfugung gestanden habe. Ein
firmeninterner Bericht gehdre nicht zum Stand der
Technik. Ferner hat sie bestritten, daff die in den
Dokumenten (4) und (10) beschriebenen Produkte die
Neuheit des Fullstoffes gemaff Anspruch 1 des Hauptantrags

zerstodren.

In bezug auf Dokument (1) und auf die Fehlerrechnung in
der angefoqhtenen Entscheidung hat die Beschwerdefuhrerin

im wesentlichen folgendes ausgefdhrt:

DT026791.D ceelonn
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In Dokument (1) sei ein Verhaltnis R uberhaupt nicht
beschrieben. Dieses Dokument offenbare nicht die Lehre
des Streitpatents, namlich die Einstellungs- bzw.
Bemessungsregel selbst, geschweige denn die Kombination
dieser Einstellungsregel mit dem zweiten erfindungs-
gemafflen Merkmal. Aber selbst wenn man mit Kenntnis der
erfindungsgemaffen Lehre die in (1) enthaltenen KorngrdéfRen
in das erfindungsgemafe Verhdltnis von R einsetze, werde
ein Wert R = 3,6 erhalten. Der untere Wert gemafR
Hauptantrag und Hilfsantrag 1 fur R sei jedoch 4. Um hier
die Neuheit zerstdren zu kénnen greife die Einspruchs-
abteilung zu Mitteln, namlich dem Heranziehen von
Meffungenauigkeiten und der Berechnung von Fehlergrenzen
oder Unsicherheitsfaktoren, die vdllig verfehlt
erscheinen warden. Diese Fehlergrenzen seien als ein
gekinstelter unpraziser Bereich bzw. eine Verschmierung
um den tatséchlichen offenbarten Wert zu betrachten. Die
Einfihrung solcher Fehlergrenzen sei keinesfalls mit den
fur die Neuheit Ublicherweise angelegten MafRstaben

vereinbar.

Wollte man namlich bei der Prufung auf Neuheit mit
Fehlergrenzen operieren, koéonnten tausende und aber
tausende von Patenten im Einspruchs- oder Nichtigkeits-
verfahren widerrufen bzw. vernichtet werden>-die beim

Anlegen der ublichen Mafstabe durchaus neu waren.

Die Toleranz bei der Bestimmung der Teilchengroéofien
feinteiliger Materialien liege nicht bei * 3 %, sondern

héchstens bei + 0,6 %.

Der Fachmann werde zur Bestimmung von Kornverteilungen
nicht eine solche Methode auswé@hlen, die hohe Fehler-
grenzen ergébe, sondern eine Methode mit einer moglichst

hohen Sicherheit, d. h. einer Fehlergrenze wvon z. B.
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0,6 % (Scheibenzentrifuge). Alles andere widerspreche der
allgemeinen Lebenserfahrung. Aus diesem Grund seien die

im Streitpatent angegebenen Werte selbstverstdndlich nach
der Methode bestimmt, welche die geringsten Fehlergrenzen

gewdhrleiste, d. h. mit der Scheibenzentrifuge.

Auf Befragung der Kammer hat die Beschwerdefidhrerin
wahrend der mundlichen Verhandlung angefuhrt, daf sie die
in der angefochtenen Entscheidung erwdhnte Formel und
deren Verwendung fur die Fehlerrechnung bezuglich des

Quotienten R nicht wvestanden habe.

VI. Die Beschwerdegegnerin hat schriftlich u. a. folgende

Argumente vorgebracht:

Es sei auf Dokument (10) nicht als *"6ffentliches"
Dokument verwiesen worden, sondern als Beweis fur die
Existenz des Produkts SETACARB vor dem Prioritatsdatum
und far dessen KorngrofRenverteilung. Das Dokument (4)‘
offenbare unter dem Namen NP 100 E/P nicht ein einziges,
isoliertes Produkt, sondern einen Bereich von mdglichen
Produkten, von denen einige innerhalb des beanspruchten
Bereichs fallen wirden.

In bezug auf Dokument (1) und auf die Berucksichtigung
von Unsicherheitsfaktoren werde darauf hingewiesen, daf
ein angegebener Wert fur den Anteil an Partikeln mit
einer bestimmten Grofie keinen festen und unvariablen
Punkt darstelle. Dieser Wert musse als Bereich von
Moglichkeiten betrachtet werden. Die Erklarung von

Herrn Gould zeige, daf der Fachmann den Unterschied
zwischen den fur die Abanderung des R-Wertes von 3,6 auf
4 notwendigen Anteilen als einen innerhalb des
MefRschwankungsbereiches liegenden Unterschied betrachten
wirde und nicht als einen wirklichen Unterschied zwischen

den Korngrofenverteilungen des Produktes.
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In einer Mitteilung gemaff Art. 11 (2) VB hat die Kammer
Zweifel daruber geaufert, ob das Produkt SETACARB vor dem
Prioritatsdatum des Streitpatents der Offentlichkeit zur
Verfiugung stand und ob das Dokument (4) der

Offentlichkeit zuganglich gemacht wurde.

Die Beschwerdefuhrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und Aufrechterhaltung des
Patents in der erteilten Fassung (Hauptantrag),
hilfsweise mit dem am 8. Januar 1991 eingereichten
Hilfsantrag 1 oder mit dem am 3. November 1992

eingereichten Hilfsantrag 2.

Die Beschwerdegegnerin hat am 21. April 1993 mitgeteilt,
daf sie sich aus der Beschwerde gegen die Entscheidung
der Einspruchsabteilung zuruckziehe und daR sie gegen die
Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung

keinen Einwand habe.

Entscheidungsgrinde:

Die Beschwerde ist zulassig.

Im Einspruchsverfahren hat die Beschwerdegegnerin
vorgetragen, daf im Streitpatent keine Meﬁmethodé far die
Ermittlung der Teilchengréfen angegeben sei und daher das
Patent die Voraussetzungen bezuglich der Offenbarung der
Erfindung nicht erfulle (Art. 100 b) EPU).

Es trifft zwar zu, daR die Meffmethode im Streitpatent
nicht expressis verbis erwahnt ist und daf

unterschiedliche Ergebnisse erhalten werden kénnen je

nachdem welche Methode fuir die Bestimmung der Teilchen-
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grofen verwendet wird, namlich Gravitationssedimentation,
Zentrifugalsedimentation, optische Mikroskopie oder
Elektronenmikroskopie. Jedoch werden in der Beschreibung
des Streitpatents und der urspruinglich eingereichten
Anmeldung unter Bezugnahme auf den Stand der Technik
gemaf® DE-A-2 808 425 der negative Einflufl der
*hochfeinen" Partikeln (Grdéfe unter 0,2 um) auf den Glanz
der Farben sowie andere Nachteile erdrtert. Gemaf dem
anschlieffenden Satz besteht die Aufgabe der Erfindung
darin, diese Nachteile zu vermeiden (siehe Streitpatent,
Seite 2, Zeilen 43 - 51; ursprungliche Beschreibung,
Seiten 2 und 3). Sollte der Fachmann selbst unter
Heranziehen des allgemeinen Fachwissens uber die Methoden
far die Bestimmung von Teilchengréffen nicht in der Lage
sein herauszufinden, durch welche Methode die Partikel-
grdéoflen im Streitpatent bestimmt worden sind, dann wurde
er zweifellos in diesem Dokument nachschlagen. Aus

Seite 6, Zeilen 2 - 3 erfahrt er, daR die Messung der
Korngréfenverteilung fur Partikel mit einer Grofle von
ca. 3 oder 4 um bis unter 0,2 um mittels Sedimentations-
analyse im Fliehkraftfeld erfolgt. In Anbetracht dessen,
daf das Streitpatent (und auch die ursprungliche
Anmeldung) sich bei der Aufgabenstellung auf dieses
Dokument bezieht, wirde der Fachmann unmittelbar
ableiten, daf im Streitpatent die Bestimmung der
Partikelgréﬁen-far den gleichen Gréfienbereich ebenfalls
durch Sedimentationsanalyse im Fliehkraftfeld ausgefuhrt
wurde (siehe in diesem Zusammenhang T 6/84, ABl. EPA
1985, 238; T 288/84, ABl. EPA 1986, 128 und T 611/89 im
ABl. nicht veroffentlicht). Daraus ergibt sich, daf der
Fachmann aufgrund der Angaben im Streitpatent erkennen
kann mit welcher Methode die Partikelgrdflen bestimmt
wurden. Somit wird die Offenbarung der Erfindung als

ausreichend betrachtet.

DT026791.D coalenn
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3. Die Anspruche 1 und 2 gemafs Hauptantrag erfullen, die
Vorschriften des Artikels 123 (2).

4. Hauptantrag: Neuheit
4.1 Of fenkundige Vorbenutzung des Produkts SETACARB

Die Behauptung der Beschwerdegegnerin, dafR das

Pigment SETACARB vor dem Prioritatsdatum

(29. Oktober 1979) .durch Lieferung an Kunden oder
potentiellen Kunden zuganglich gemacht worden sei, wurde

von der Beschwerdefuhrerin bestritten.

Die Prufung der Frage der Offenkundigkeit der behaupteten

Vorbenutzung ergibt folgendes:

Unter Berucksichtigung der firmeninternen Berichte wvom
2. August 1979 und 26. September 1979 - Dokument (10) und
11) - ist glaubhaft, daf die Beschwerdegegnerin vor dem
Prioritatsdatum-eine Probe der SETACARB-Aufschlammung
erhalten und deren Korngroflenverteilung durch
Sedimentationsanalyse im Schwerkraftfeld nach der
Andreasen-Methode ermittelt hat. Jedoch ist aus den
Dokumenten (10), (11) oder (12) nicht zu entnehmen, wie
und unter welchen Umstanden diese Probe erhalten wurde.
Auf Seite 1 des Dokuments (10) ist zwar folgendes
erwdhnt: «the analysis of the first sample of slurry
SETACARB obtained from (Blank) has been completed»,
jedoch wurde die Information uUber die Herkunft der Probe
weggelassen. Obwohl die Kammer in der Mitteilung vom

12. Februar 1993 darauf hingewiesen hatte, daf die
Umstande, unter denen die behauptete Vorbenutzung
stattgefunden. hat, unklar waren, wurde von der

Beschwerdégegnerin kein weiteres Beweismittel
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diesbezuglich vorgelegt. Unter Berucksichtigung dessen,
daf? der Einsprechende (Beschwerdegegner), der sich auf
seine eigene Vorbenutzung des Produkts SETACARRB stutzt
keine Erklarungen daruber gegeben hat, wie er eine Probe
dieses Produkts erhalten hat - d. h. ob der Erhalt dieser
Probe mit einer Geheimhaltungsvereinbarung verbunden war,
oder ob das Produkt z. B. durch Kauf und ohne
Geheimhaltungsverpflichtung erlangt wurde - noch
nachgewiesen hat, daB das Produkt vor dem Prioritatsdatum
der Offentlichkeit zur Verfiugung stand, kann die Kammer
die Offenkundigkeit der geltendgemachten Vorbenutzung
nicht als gegeben betrachten. Daraus ergibt sich, daf das
Produkt SETACARB und somit auch dessen Korngrofen-
verteilung nicht als zum Stand der Technik gehérig

angesehen werden koéonnen.
4.2 Zuganglichkeit des Firmenprospekts (4)

Dokument (4) ist ein Firmenprospekt der Beschwerde-
gegnerin selbst, deren Firmennamen im Jahre 1977
gedndert wurde. BezuUglich der Zuganglichkeit dieses

Prospekts ist die Kammer zu folgendem Ergebnis gekommen:

Unter Berucksichtigung der Dokumente (13) und (14) ist
glaubhaft, daR ein Exemplar des mit dem Firmennamen
«English China Clays Sales Co. Ltd.» versehenen
Prospekts (4) mit dem Brief vom 25. Mai 1977 der
zugehdérigen deutschen Vertriebsgesellschaft «China Clay
Handelsgesellschaft» in Mannheim zugeschickt worden ist
und daf diese Vertriebsgesellschéft weitere Exemplare des
Prospekts, auf Bestellung, bei der Werbungsabteilung der
English China Clays Sales Co. Ltd. erhalten konnte. Es
ist zwar im Dokument (13) angegeben, daf die deutsche
Vertriebsgesellschaft Exemplaré des Prospekts bestellt

und weiter verteilt habe, jedoch kann aus diesem Dokument
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nicht entnommen werden, wann die Bestellung und
Verteilung stattgefunden haben. Zwischen dem Brief wvom
25. Mai 1977 und dem Prioritatsdatum des Streitpatents
sind ca. 29 Monate vergangen. Da es im Interesse der
Beschwerdegegnerin lag die Firmenprospekte zur Kenntnis
ihrer Kunden oder potentiellen Kunden zu bringen, um sie
ﬁbér die Eigenschaften ihrer eigenen Produkte zu
informieren (wie dies im Dokument (13) angedeutet ist)
kénnte davon ausgegangén werden, daff unter normalen
Umstanden innerhalb von 29 Monaten Exemplare des
Prospekts nicht nur bestellt sondern einige davon auch
verteilt worden sind (vgl. T 82/90 und T 743/89 im ABl.
EPA nicht veroffentlicht). Jedoch muf im vorliegenden
Falle zusé&tzlich berucksichtigt werden, dafl der Firmen-
name "English China Clays Sales Co. Ltd", der auf der
letzten Seite des Prospekts (4) gedruckt ist, am

1. Oktober 1977 zum "ECC International Ltd" geandert
wurde, d. h. ca 4 Monate nach Sendung des Briefs vom

25. Mai 1977, und daff infolgedessen ab 1. Oktober 1977
die Prospekte (4) nicht den richtigen Firmennamen trugen.
Unter diesen Umstédnden ist fraglich, ob Exemplare dieses
Propekts nach dem 30. September 1977 an Mitglieder der
Offentlichkeit verteilt wurden oder noch erhaltlich
waren. Ferner hat die Beschwerdegegnerin keinen Beweis
dafur erbracht, daf Exemplare des Prospekts (4) in der
relativ kurzen Zeitspanne .von Juni 1977 bis ‘
September 1977 bestellt und verteilt wurden. In
Anbetracht der relativ kurzen Zeit von etwa 4 Monaten
kann im vorliegenden Falle durch Abwagung der
Wahrscheinlichkeit keine Schluffolgerung uber die
Zuganglichkeit bzw. Verteilung des Prospekts (4) gezogen
werden. Es ist im Dokument (13) zwar erwahnt, daff die
Prospekte (4) auf Papierindustriemessen und Tagungen
erhaltlich gewesen waren, jedoch wann, wie und auf

welcher Papierindustriemesse oder Tagung dies geschehen
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ware, wurde selbst nach Befragung der Kammer (vgl.
Mitteilung vom 12. Februar 1993) nicht geklart. In einer
solchen Situation wo der Einsprechende (Beschwerde-
gegnerin) sich auf seinen eigenen Firmenprospekt als
Stand der Technik stutzt, ohne dessen Zuganglichkeit
nachweisen zu kénnen, wahrend diese von der Beschwerde-
fahrerin bestritten wird und die Kammer nicht in der Lage
ist, von Amts wegen die Zuganglichkeit des Prospekts
festzustellen, muf2 zu Lasten des Einsprechenden der
Prospekt als nicht zum Stand der Technik gehérig
angesehen werden (vgl. T 82/90 bereits erwahnt; T 219/83,
ABl. EPA 1986, 211).

4.3 Dokument (1) offenbart einen mineralischen Fuallstoff,
insbesondere naturliches Calciumcarbonat, fur Farben und
Papierbeschichtungsmassen, der keine oder moéglichst
wenig, jedenfalls hochstens 15 Gew.-% an Teilchen kleiner
als 0,2 um (Agquivalentdurchmesser bestimmt mittels
Sedimentationsanalyse im Fliehkraftfeld) enthalt (vgl.
Seite 1, Zeilen 3 - 4 und 52 - 57; Seite 2, Zeile 21;
Seite 5, Anspruch 1). Gemaf Dokument (1) fdhrt dieser
mineralische Fullstoff bei der Verwendung in Papier-
beschichtungsmassen oder in Farben und Lacken zu guten
Ergebnissen, insbesondere gutem Glanz, wenn der Anteil an
Teilchen kleiner als 0,2 pm 3 bis 12 Gew.-% betragt.
Ferner erfahrt der Fachmann aus diesem Dokument, dafR
nicht nur der Anteil an Teilchen kleiner als 0,2 um
sondern auch der Anteil an Teilchen kleiner als 1 um
(Aquivalentdurchmesser wie oben) die Eigenschaften der
Papierstreichfarbe, insbesondere den Glanz, stark
beeinflufft und somit fur das Erzielen der gewinschten
Ergebnisse auch eine wichtige Rolle spielt (siehe
Beispiel 2). Demgemaff lehrt Dokument (1), daf die
bevorzugten Fullstoffe zugleich zwei Bedingungen
erfullen, namlich deren Anteil an Teilchen kleiner alé
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0,2 um betragt vorzugsweise 3 - 12 Gew.-% oder bis

8 Gew.-% und sie enthalten 80 - 95 Gew.-% (Vorzugs-
bereich) an Teilchen kleiner als 1 um: vgl. Seite 1,
Zeile 60 bis Seite 2, Zeile 4; Anspruche 1, 2, 3 und 5.

Daraus folgt, daf das Dokument (1) nicht nur die

Produkte B, C, D und E der erfindungsgemaflen Ausfuhrungé—
beispiele offenbart sondern u. a..auch ein Produkt,
dessen durch Sedimentationsanalyse im Fliehkraftfeld
bestimmte KorngréfRenverteilung einen Anteil an Teilchen
kleiner als 1 um von 95 Gew.-% und einen Anteil an
Teilchen kleiner als 0,2 um von 12 Gew.-% aufweist (vgl.
Grenzwerte der erwdhnten Vorzugsbereiche). Somit betragt
das errechnete Verhdltnis Gew.-% Teilchen < 1 um / Gew.-%
Teilchen < 0,2 um, d. h. der genannte R-Wert, 95:12 =
7.,9. Dieser errechnete R-Wert liegt in dem beanspruchten
Bereich R = 4 - 8 gemaf anspruch 1 des Hauptantrags und
zerstort daher die Neuheit dieses Bereichs. Gleichzeitig
erfullt dieses Produkt ebenfalls die zweite Bedingung des
Anspruchs 1, namlich daff mindestens 93 Gew.-% der
Teilchen kleiner als 2 um sind; denn ein Produkt mit
einem Anteil an Teilchen kleiner als 1 um von 95 Gew.-%
weist zwangsldufig entweder uber 95 Gew.-%

Teilchen < 2 um auf, oder 95 Gew.-% Teilchénw<'2 um je
nachdem ob es Teilchen mit Aquivalentdurchmesser im
Bereich 1 pm - < 2 pm enthdlt oder nicht. Beide
Alternativen liegen in dem im Anspruch 1 definierten
Bereich von 93 - 100 Gew.-% der Teilchen < 2 um. Daraus
ergibt sich, daR das in Dokument (1) offenbarte Produkt,
dessen Anteil an Teilchen < 1 um und an Teilchen < 0,2 um
95 Gew.-% bzw. 12 Gew.-% betragen, die Neuheit der im
Anspruch definieften Fullstoffe zerstdédrt. Der Gegenstand
des Anspruchs 1 gemaff Hauptantrag genugt daher den

Voraussetzungen des Artikels 52 (1) und 54 nicht.
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5. Hilfsantrag 1

5.1 Die ge&nderten Anspruiuche 1 und 2 erfullen die
Vorschriften des Artikels 123 (2) und 123 (3). Der
Anspruch 1 stutzt sich auf die urspringlich eingereichten
Anspriuche 1 bis 3 und die ursprungliche Beschreibung,
Seite 5, Zeilen 10 - 14 und Tabelle I, Produkt Nr. 3;
Seite 8, Tabelle III, Produkte Nr. 3 und 4 hinsichtlich
der Einschrankung der R-Werte auf den Bereich 4 - 5. Das
Merkmal wonach «mindestens 93 Gew.-% der Teilchen kleiner
als 2 ym sind» ist in Verbindung mit einem R-Bereich von
4 - 5 in den Tabellen I und III und auf Seite 4,

Zeilen 34 - 35 offenbart.Die Verwendung der Fullstoffe
far Farben und Papierbeschichtungsmassen findet eine
Statze z. B. auf Seite 9, Zeilen 15 - 18, der
urspruinglichen Beschreibung. Der im Anspruch 2 angegebene
R-Wert "in der N&he von 5" ist wdrtlich auf Seite 5,
Zeile 11, der Beschreibung erwahnt. Der Schutzbereich der
gednderten Anspruche ist gegenuber dem des erteilten
Anspruchs 1 durch die Einschrankung auf einen Bereich R =
4 - S5 eindeutig eingeschrankt.

5.2 Neuheit

5.2.1 Die im Dokument (1) bevorzugten Bereiche fur die Anteile
an Teilchen < 1 pym und an Teilchen < 0,2 um, namlich 80 -
95 Gew.-% bzw. 3 - 12 Gew.-% oder bis 8 Gew.-% (vgl.
Punkt 4.3 oben) ergeben durch in Beziehung setzen der
Grenzwerte folgende Werte fir das errechnete Verhaltnis
Gew.-% Teilchen < 1 um / Gew.-% Teilchen < 0,2 um: 80
12 = 6,7; 95 : 12 = 7,9; 80 : 3 = 26,7; 95 : 3 = 31,6; 80

8 = 10; 95 : 8 = 11,9. Diese errechneten Werte und die

daraus resultierenden Bereiche far das Verhaltnis R,
namlich R = 6,7 bis 31.6 und R = 8 bis =, liegen
eindeutig aufierhalb des beanspruchten Bereichs R = 4 - 5
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gema@f? Anspruch 1 des Hilfsantrags 1. Die Produkte B, C, D
und E in den erfindungsgemé&ffen Ausfihrungsbeispielen des
Dokuments (1) weisen ein berechnetes Verhaltnis R von 13;
9,7; 9,4 bzw. 10,0 auf, d. h. Werte die relativ weit
entfernt von dem beahspruchten Bereich R = 4 - 5 liegen.
Die im Dokument (1) weiteren offenbarten Produkte A; F
und G enthalten mehr als 15 Gew.-% an Teilchen < 0,2 um,
namlich 17 bzw. 25 und 35 Gew.-%, und stellen folglich
keine erfindungsgemafRe Beispiele, sondern Vergleichs-
beispiele dar. Aus den in diesen Vergleichsbeispielen
angegebenen Anteilen an Teilchen < 1 ym und an

Teilchen < 0,2 um ergeben sich fur die Produkte A, F und
G die berechnete R-Werte 3,1 bzw. 3,6 und 2,6..Diese
Werte liegen ebenfalls aufRerhalb des beanspruchten

Bereichs von R = 4 - 5 gemaf Hilfsantrag 1.

Aus den vorstehenden Erwdgungen folgt, daf die im

Punkt 7.4 der Entscheidung T 17/85 (ABl. EPU 1986, 406)
erwahnten Bedingungen, die zuf Zerstdrung der Neuheit
fuhrten, im vorliegenden Falle in dem ein Bereich von R =

4 - 5 beansprucht wird nicht vorliegen.

In bezug auf die Berucksichtigung von Fehlergrenzen und
Unsicherheitsfaktoren in der angefochtenen Entscheidung
(vgl. den vorstehenden Punkt III) hat die Beschwerde-
fihrerin u. a. vorgetragen, daff die Einfudhrung von
Fehlergrenzen keinesfalls mit den fir die Neuheit
ublicherweise angelegten Mafistaben vereinbar sei und

folglich ausgeschlossen werden sollte.

Die Frage, ob Meffunsicherheiten und Fehlergrenzen in
Verbindung mit der Angabe von Parametern bzw.
physikalischen GréoRen fur die Beurteilung der Neuheit
berﬁcksichtigt werden sollen, ist in den Entscheidungen
T 215/87 und T 93/83 (im ABl. EPA nicht verdéffentlicht)
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der Beschwerdekammer bereits erértert worden. In T 215/87
wurden MefRfunsicherheiten in bezug auf die Bestimmung der
Oberflache nach der BET-Methode fur die Beurteilung der
Neuheit in Betracht gezogen. In diesem Fall war in der
Entgegenhaltung nicht nur der punktuelle Wert von

150 m?’/g sondern auch die MeRfunsicherheit in der

Form 150 + 30 m?/g angegeben. Aus der Entscheidung

T 93/83 (Punkt 4.5) geht hervor, daf die mit der
Bestimmung der mechanischen Eigenschaften verbundene
Standardabweichung in diesem Fall fur die Beurteilung der
Neuheit wvon Bedeutung war. Somit wurde die Beruck-
sichtigung von Mefunsicherheiten als in Ubereinstimmung
mit den fur die Neuheit ublicherweise angelegten

Mafdistdben angesehen.

Nach Auffassung der Kammer hadngt die Frage der
Bertucksichtigung von Meffunsicherheiten oder Fehlergrenzen
bei der Beurteilung der Neuheit eines Falles unter
anderem davon ab, ob die Entgegenhaltung Angaben tutber die
Mefunsicherheit beziglich der Bestimmung des betroffenen
Parameters enthalt, oder ob diese Mefunsicherheit dem
Fachmann bekannt ist.

Im vorliegenden Fall offenbart Dokument (1) ein Produkt F
(natirliches Calciumcarbonat), das 90 Gew.-% an

Teilchen < 1 um und 25 Gew.-% an Teilchen < 0,2 um
enthalt, wobei die grdobsten Teilchen einen maximalen
Querschnitt von 2 uym aufweisen. Daraus ergibt sich der
berechnete R-Wert von 90 : 25 = 3,6, der knapp aufierhalb
des beanspruchten Bereiches R = 4 - 5 liegt. In

Dokument (1) wird aber keinerlei Hinweis udber die mit der
Bestimmung der Partikelgréfenverteilung gekoppelte
MeBunsicherheit.angegeben, so daff der vorliegende Fall
bereits aus diesem Grunde anders gelagert ist, als in der
Entscheidung T 215/87. Die Berucksichtigung der Mefunsicher-
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heiten bezuglich der Anteile an Teilchen < 1 um und an
Teilchen < 0,2 pm setzt jedoch voraus, dafl diese
Meffunsicherheiten dem Fachmann bekannt sind, falls
Dokument (1) keinen Hinweis daruber enthdlt. Im Laufe des
Einspruchsverfahrens wurden bezuglich der Messung der
Partikelgrofenverteilung mit der Joyce-Loebl-Scheiben-
zentrifuge «Absolutwert-Abweichungen» von = 1 % fir den
Anteil an Teilchen < 1 pym und = 1,5 % fur die

Teilchen < 0,2 um erwahnt (vgl. Brief der Beschwerde-
fihrerin vom 4. Januar 1990), wogegen in der mundlichen
Verhandlung vor der Einspruchsabteilung angenommen wurde,
daf? «die Fehlergrenze bei der Korngréfe ca. 1 % der %-
Meﬁge.des jeweiligen Schnittes betrug» (vgl. angefochtene
Entscheidung) und im Beschwerdeverfahren von einer
«Toleranz von + 0,6 %» oder einer « Fehlergrenze wvon

z. B. 0,6 % mit der Scheibenzentrifuge» die Rede ist
(vgl. Brief der Beschwerdefihrerin vom 3. November 1992).
Auf Basis dieser unterschiedlichen nicht mit einander
Ubereinstimmenden Hinweise und ohne klare und prazisere
Angaben uber die tats&chliche Meffunsicherheit kann
ebenfalls kein praziser Unsicherheitsfaktor far den
Quotienten R berechnet werden. In diesem Zusammenhang
wird im ubrigen darauf hingewiesen, daff die Kammer in der
"auf Seite 8 der angefochtenen Entscheidung.eywéhnten
Formel keine im Gebiet der Fehlerrechnung bzw. ‘
Fehlerverpflanzung bekannte Formel erkennen kann. Unter
diesen Umstanden und in Abwesenheit wvon Uberzeugendem
Beweismittel bzw. Ubereinstimmenden Angaben daruber,
welche MeRunsicherheit der Messung der PartikelgrofRe von
Calciumcarbonat -durch Sedimentationsanalyse im Flieh-
kraftfeld ublicherweise zugeqrdnet wird und wie diese
Mefunsicherheit sich auf das Verhaltnis R auswirkt, kann
sich die Kammer den Ausfuhrungen zur Fehlerrechnung in
der angefochtenen Entscheidung nicht anschliefen und
infolgedessen kann der faGr das Produkt F berechnete R-
Wert von 3,6 nicht als neuheitsschadlich fur den

beanspruchten Bereich von R = 4 - 5 angesehen werden.
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5.2.3 Aus alledem folgt, daff ein mineralischer Fallstoff mit
einem R-Verhaltnis von R = 4 - 5 im Dokument (1) nicht
offenbart ist. In den anderen im Einspruchsverfahren
zitierten und zum Stand der Technik gehérigen Dokumenten
ist ein Fullstoff mit einem R-Verh&ltnis in dem
Bereich 4 - 5 ebenfalls nicht beschrieben. Somit ist der

Gegenstand des Anspruchs 1 gemaf Hilfsantrag 1 neu.

5.3 Die Frage des Vorliegens bzw. Nichtvorliegens einer
erfinderischen Tatigkeit ist hinsichtlich des
Hilfsantrags 1 noch nicht gepruft worden. Die Akte
enthélt derzeit keine Angaben, aus denen entnommen werden
koénnte, welche Eigenschaften gegenuber den Fallstoffen
gemafz dem nachstliegenden Stand der Technik
- Dokument (1) - durch die beanspruchten Mafnahmen
verbessert bzw. optimiert worden sind. Diesbezuglich wird
darauf hingewiesen, daff die in Dokument (1) berichteten
Glanzwerte fur die Produkte E, D oder F nicht unmittelbar
mit den im Streitpatent erwahnten Glanzwerten verglichen
werden koénnen, da andere Versuchsbedingungen verwendet
wurden. Des weiteren wurden die Vergleichsbeispiele des
Streitpatents mit Produkten durchgefuhrt, die
hinsichtlich der anteile an Teilchen < 1 um und an
Teilchen < 0,2 um nicht den Produkten E, D oder F
entsprechen. Daher ist noch unklar, welche Aufgabe
gegenuber (1) tatsachlich gélést worden ist. Unter diesen
Umstanden halt die Kammer es fur nicht angezeigt, die
Frage der erfinderischen Tatigkeit zu untersuchen und
macht von ihrer Befugnis nach Art., 111 (1) EPU Gebrauch,
die Sache zur Fortsetzung des Verfahrens an die

Einspruchsabteilung zurluckzuverweisen.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Griinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird zur Fortsetzung des Verfahrens auf der

Grundlage des Hilfsantrags 1 an die Einspruchsabteilung

zuruckverwiesen.
Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:
P. Martorana P.A.M. Lancon
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