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Sachverhalt und Antrédge

L Auf die am 10. Juli 1986 unter Inanspruchnahme der
Prioritat einer deutschen Voranmeldung vom 15. Juli 1985
eingereichte europdische Patentanmeldung 86 109 453.0
wurde das europaische Patent 209 084 auf der Grundlage
von dreizehn Anspruchen erteilt. Patentanspruch 1 lautet

wie folgt:

"Verfahren zum Herstellen eines keramischen,
polykristallinen, Alpha-Aluminiumoxid und Spinell
enthaltenden Schleifmittels durch Entwassern, Kalzinieren
und Sintern einer Dispersion, die eine Aluminiumhydroxid
enthaltende erste Vorstufe sowie einen Spinellbildner
umfaRt, dadurch gekennzeichnet, dafz die Dispersion eine

zwelite, Gamma-Aluminiumoxid enthaltende Vorstufe umfaft."

IT. Gegen die Patenterteilung legten die Beschwerdefuhrerin
(Einsprechende I) wegen fehlender erfinderischer
Tatigkeit (Art. 100 a)) sowie Hinausgehen des Gegen-
standes des Patents uber den Inhalt der ursprunglichen
Anmeldung (Art. 100 c¢)) und die Einsprechende II wegen
mangelnder Neuheit und erfinderischer Tatigkeit
(Art. 100 a)) Einspruch ein. Zur Stutzung ihrer
Vorbringen haben die Einsprechenden in ihren Einspruchs-
schriften oder im Laufe des Einspruchsverfahrens auf

folgende Dokumente verwiesen:

D1: EP-A-0 152 768
D2: EP-A-0 024 099 entsprechend US-A-4 314 827 (D7)
D3: Science of Ceramic Chemical Processing,
p. 247 - 258, Ed. L. L. Hench and D. R. Ulrich,
1986
D4: J. Am. Ceram. Soc. 69, May 1986, p. C98 - C100
D5: DD-B-76 485
D6: Am. Ceram. Soc., 67, C230 - C231, 1984
D8: US-A-4 543 107
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D11l: Science of Ceramic Chemical Processing,
p. 259 - 271, Ed. L. L. Hench and D. R. Ulrich,
1986

Al: Affidavit von Dr. J. L. Mc Ardle

A2: Affidavit von Dr. A. Celikkaya

D9: Poster gemdfs "Exhibit A" des Affidavits Al "2nd

International Conference on Ultrastructure
Processing of Ceramics, Glasses and Composites,
Palm Coast, Florida, Feb. 25 - March 1, 1985"

D10: Poster gemafs "Exhibit B" des Affidavits Al "Poster
Presentation at the 87th American Ceramic Society

Meeting, in Cincinnati, May 8, 1985".

Die Einsprechende II hat in ihrer Einspruchsschrift
geltend gemacht, daf D4 in schriftlicher Form wiedergebe,
was bei der Tagung "87th Annual Meeting and Exposition of
the American Ceramic Society" in Cincinnati, Ohio, am

8. Mai 1985 prasentiert wurde.

ITT. Die Einspruchsabteilung hat die Einspruche zuruck-
gewiesen. In der Entscheidung wird ausgefuhrt, daf der
Einspruch II zulassig sei und daR das Prioritdtsrecht
anerkannt werden kénne. Der Anspruch 1 verstofe nicht
gegen Artikel 123 (2), da im allgemeinen unter
Spinell MgAl,0, verstanden werde. D1, D3, D4 und D8
kénnten somit nicht als Stand der Technik gemaf’
Artikel 54 (2) herangezogen werden. Der als dem
Dokument D4 entsprechend dargestellte Vortrag kénne auch
nicht als zum Stand der Technik gemafy Artikel 54 (2)
gehorig angesehen werden, da die Fufnote zu D4
offenliefle, inwiefern der Vortrag der spateren
Publikation entsprache. Der Vortrag mit den "Poster
paper" aus dem Affidavit Al gehore ebenfalls nicht zum
Stand der Technik, denn es gehe aus dem Affidavit nicht
hervor, welchem Publikum der entsprechende Vortrag

zugénglich gewesen sei.

1042.D R
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Gegenuber dem néchstliegenden Stand der Technik nach D2
werde die Erfindungsaufgabe in der Herstellung eines
Schleifmittels mit verbesserten Eigenschaften gesehen.
Die vorgelegten Vergleichsversuche wirden zeigen, daf
diese Aufgabe gelédst worden sei, und das Affidavit A2
kénne diese Ergebnisse nicht in Zweifel ziehen. Weder D2
noch D5 und D6 enthielten einen Hinweis auf eine ex-situ-
Zugabe von Gamma-Aluminiumoxid zu einer entsprechenden
Dispersion. Auch wenn gemaf dem Verfahren von D2 in-situ-
Gamma-Al,0, gebildet ware, so kénnte daraus nicht ein
Hinweis abgeleitet werden, daf eine ex-situ-Zugabe die

gestellte Aufgabe lésen wirde.

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdefuhrerin
Beschwerde erhoben. Mit der Beschwerdebegriindung hat sie

folgende Affidavits und Dokumente eingereicht:

A3: Affidavit von Prof. G. L. Messing mit beigeflugtem
D11

A4 Affidavit von Dr. T. E. Wood

D12: Handschriftliche Notizen gemaff "Exhibit B" des

Affidavits a4

D13: Getipptes Transkript gemaff "Exhibit C" des
Affidavits a4

D14 : Programm der Tagung gemafs "Exhibit A" des
Affidavits a4,

Am 18. Januar 1995 hat eine miundliche Verhandlung
stattgefunden, an der sowohl die Beschwerdefuhrerin als
auch die weitere Verfahrensbeteiligte (Einsprechende II),
wie sie mitgeteilt hatten, nicht teilnahmen. Am Anfang
der mundlichen Verhandlung wurde die Patentinhaberin
daruber informiert, daff nach Auffassung der Kammer die
Verallgemeinerung auf alle Spinellbildner keine Stutze in
der ursprunglichen Anmeldung habe und somit der

Anspruch 1 gegen Artikel 123 (2) verstofle. AuRerdem hat

die Kammer ihre Bedenken bezlUglich der Gultigkeit des
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Prioritatsrechts fur den Anspruch 1 geduflert. In Antwort
darauf hat die Beschwerdefuhrerin geanderte Ansprluche 1
bis 12 als Hauptantrag tberreicht. Anspruch 1 des
Hauptantrags unterscheidet sich von dem erteilten
Anspruch 1 dadurch, daR die Worter "Spinell" und "einen
Spinellbildner" durch die Ausdriicke "Magnesiumspinell"
bzw. "Magnesium in einer in Spinell umwandelbaren Form"
ersetzt wurden. Im Laufe der mundlichen Verhandlung hat

die Beschwerdegegnerin einen Hilfsantrag eingereicht.

Die schriftlichen Argumente der Beschwerdefuhrerin,
insoweit sie die geanderten Anspruche gemaf Hauptantrag

betreffen, lassen sich wie folgt zusammenfassen:

D11, D12 und D13 mufRten als rechtzeitig vorgebrachtes
Beweismittel angesehen werden, da sie in Antwort auf die
Entscheidung der Einspruchsabteilung, das Prioritatsrecht
anzuerkennen und somit D1, D3 und D4 auszuschlieRen,
zitiert worden seien. D9 und D10 wurden bereits von der

Einspruchsabteilung berucksichtigt.

Der Einspruch II sei offensichtlich zulassig insofern als
der Einwand bezuglich der mangelnden erfinderischen
Tatigkeit sich auf ein Dokument stutze, das nur dem Stand
der Technik angehdre, wenn das Prioritatsrecht fur
Anspruch 1 nicht gelte. Daruber hinaus werden in der
Einspruchsschrift der Zeitpunkt, der Inhalt und die
Umstande der mundlichen Vorbeschreibung angegeben, so daf
die Voraussetzungen fur die Zulassigkeit des Einspruchs

erfullt seien.

Die Patentinhaberin habe wadhrend des Erteilungsverfahrens
implizit auf ihre Inanspruchnahme der Prioritat

verzichtet, da im Patent ein Verweis auf D1, D3 und D4
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eingefiugt worden sei. Eine Wiederinanspruchnahme sollte
nicht erlaubt werden (cf. J 0015/85). Somit gehdrten D1,
D3 und D4 zum Stand der Technik gemaff Artikel 54 (2).

Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei gegenuber der Lehre
aus D1, D3 und D4 naheliegend. Insbesondere wirden die
Vergleichsversuche im Brief der Patentinhaberin vom

22. Februar 1991 keinen uberraschenden Effekt gegenuber
dem nachstliegenden Stand der Technik D3 zeigen. Im
Lichte der bekannten Verwendung von &-A1,0, und auch von
Gamma-Al,0, als Impfmaterial fuir &hnliche Anwendungen
(vgl. D4) sei es naheliegend gewesen, Gamma-Al,0, zu
versuchen. Daruber hinaus werde durch Kalzinieren von &-
Al,0,-Hydrat Gamma-Al,0, gebildet (vgl. D5). Die
Patentinhaberin habe nicht bewiesen, daff das Animpfen mit
ex-situ hergestelltem Gamma-Al,0, Vorteile bringe. Das
bei den Vergleichsversuchen der Patentinhaberin als
Impfmaterial verwendete Gamma-Al,0; kénne beim
Mahlvorgang mit feinkérnigem @-Al,0, aus den Mahlkugeln
verunreinigt worden sein. Ferner sei es allgemein bekannt
gewesen, daft die Anwendung von kornwachstumshemmenden

Zusatzen wie MgO die Harte der Keramik erhodhe.

Der im Streitpatent erwdhnte Artikel in D11 zeige nicht,
daf? ein Vorurteil gegen die Verwendung von Gamma-2Al,0,
bestanden habe, denn ein einziges Dokument koénne nicht

die Existenz eines Vorurteils nachweisen.

Die Affidavits A3 und A4 wurden die Zuganglichkeit der
Informationen bei der mundlichen Beschreibung auf der
Tagung in Palm Coast (Florida) im Februar/Marz 1985

belegen.

Die Beschwerdegegnerin hat ihrerseits ausgefuhrt, daff D9
bis D13 verspatet vorgebracht worden seien und gemafs
Artikel 114 (2) nicht berucksichtigt zu werden brauchten.

Ferner sei Einspruch II unzulé&ssig, weil er Tatsachen und
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Beweismittel zur Stutzung der Einspruchsgrunde innerhalb
der Einspruchsfrist nicht vollstéandig darlege. Die
Einsprechende II habe versaumt, rechtzeitig den genauen
Inhalt des behaupteten Vortrags gemdf D4 anzugeben und
substantiierte Angaben zu den Umstanden dieses Vortrags
zu machen. Es sei aus der Einspruchsfrist nicht zu
entnehmen, ob es sich bei der Tagung in Cincinnati um
eine mundliche Beschreibung oder um eine schriftliche

Beschreibung in Form von Postern handele.

Die Beschwerdegegnerin hat auRerdem geltend gemacht, daf
der Inhalt des Vortrags von Prof. Messing bei der Tagung
in Palm Coast in A4 und D12 sehr ungenau wiedergegeben
werde und daf D13 kein Transkript der Notizen von

Dr. Woods (D12) darstelle. Daruber hinaus seien weder D12
noch D13 datiert und das in A4 angegebene Datum stimme
mit dem Datum des Programms D14 nicht Uberein. Auflerdem
stelle sich die Frage, ob die Notizen in D12 den Vortrag
in Palm Coast oder den internen Vortrag bei 3M betréafen.
Die Glaubwirdigkeit des Affidavits Al kénne insofern in
Frage gestellt werden, als die an dem Poster D9 beige-
fugten Figuren eindeutig die Figuren der nach-

verdffentlichten Druckschrift D11 seien.

Zu der erfinderischen Tatigkeit hat die Beschwerde-
gegnerin u. a. vorgetragen, daf der nachstliegende Stand
der Technik D2 von der Erfindung ablenke, da in D2 die
gewunschten Eigenschaften durch einen ganz anderen Wegqg,
namlich durch stoffliche Zusammensetzungsanderungen,
erzielt werden. Es sei nicht klar, aus welchen Grunden
der Fachmann die Lehre aus D2 und D9 kombinieren wlarde,
denn D9 gebe keinen Hinweis bezuglich der Zahigkeit und
Harte des Endproduktes. Ferner hatte der Fachmann die
erhebliche Harteverbesserung nicht erwarten kénnen. Das
Affidavit A2 beweise nicht, dafR keine Harteverbesserung

erhalten werden konne, denn das Ergebnis gemaf? A2 koénne

T
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daran liegen, daf das Gamma-Al,0, nicht ausreichend
feinkérnig gemahlen wurde, um mit dem Magnesiumsatz zu

reagieren.

Die Beschwerdefuhrerin beantragte schriftlich die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf
des Patents. Die Beschwerdegegnerin beantragte die
Zuruckweisung der Beschwerde und die Aufrechterhaltung
des Patents auf der Grundlage der in der mundlichen
Verhandlung Uberreichten Anspriche gema&fs Fassung I
(Hauptantrag) bzw. gemaf Fassung II (Hilfsantrag). Die
Verfahrensbeteiligte Einsprechende II hat im

Beschwerdeverfahren keine Antrdge gestellt.

Entscheidungsgriinde

1042.D

Die Beschwerde ist zuléassig.
Zuldssigkeit des Einspruchs IT

Nach der Rechtsprechung der Kammern ist das Erfordernis
gem@fd Regel 55 c¢) uber die Angabe der zur Begrundung des
Einspruchs vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel nur
dann erfullt, wenn die relevanten Tatsachen und
Beweismittel so ausreichend angegeben sind, daff die
angefuhrten Einspruchsgrunde und ihre Stichhaltigkeit wvon
der Einspruchsabteilung und vom Patentinhaber ohne
weitere Ermittlungen richtig verstanden werden koénnen
(cE. T 222/85, ABl. EPA 1988, 128; T 2/89, ABl. EPA 1991,
51). Im Falle der Geltendmachung einer mindlichen
Beschreibung als Stand der Technik sind Angaben zu den
Tatsachen und Beweismitteln zu machen, die der

Einspruchsabteilung und dem Patentinhaber erlauben, das
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Datum und den Gegenstand dieser mindlichen Beschreibung
sowie die Umstande, durch welche sie der Offentlichkeit

zugdnglich wurde, festzustellen.

Im vorliegenden Fall wurde in der Einspruchsschrift
geltend gemacht, daf D4 in schriftlicher Form wiedergebe,
was am 8. Mai 1985 bei der Tagung "87th Annual Meeting
and Exposition of the American Ceramic Society" in
Cincinnati, Ohio, prasentiert worden sei. Es wurde in
diesem Zusammenhang auf eine FuRnote in D4 verwiesen,
welche ebenfalls auf diese Tagung Bezug nimmt. In der
Einspruchsschrift hat die Einsprechende ITI auRerdem
ausgefuhrt, daf das Datum der Tagung vor dem Prioritats-
datum lage und daher D4 bezuglich der Neuheit und der
erfinderischen Tatigkeit relevant sei. Desweiteren hat
sich die Einsprechende mit dem Inhalt von D4 ausfuhrlich

auseinandergesetzt.

Aus der Einspruchsschrift haben der Patentinhaber und die
Einspruchsabteilung ohne weitere Ermittlungen verstanden,
daf die Einsprechende II sich auf einen am 8. Mai 1985
bei der besagten Tagung gehaltenen mindlichen Vortrag
berief und daff sie den Inhalt dieses Vortrages als mit
dem Inhalt des nachverdffentlichten Dokuments D4
ubereinstimmend betrachtete. Das Datum und der Gegenstand
der mindlichen Beschreibung konnten daher festgestellt
werden. Die Zuganglichkeit einer mundlichen Beschreibung
seitens der Offentlichkeit hangt von der Art und Weise
dieser mundlichen Beschreibung (Vortrag, Gesprach,
Rundfunk- oder Fernsehsendungen etc.) sowie vom Ort der
mundlichen Beschreibung (éffentliche Tagung, Fabrikhalle
etc.) ab. In der Einspruchsschrift sind Angaben dies-
beziuglich gemacht worden und sowohl der Patentinhaber als
auch die Einspruchsabteilung konnten verstehen, dafl es
sich um einen Vortrag bei einer von der Einsprechenden II
als 6ffentlich betrachteten Tagung handelte, wie dies aus

der Antwort des Patentinhabers vom 22. Februar 1991 und
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aus der angefochtenen Entscheidung hervorgeht. Die
Fragen, ob die besagte Tagung tatsachlich o6ffentlich war
und ob der Inhalt des Vortrages tatsachlich der

Of fenbarung aus D4 entsprach, berdhrt nicht die
Zuléssigkeit des Einspruchs, sondern kénnte bei der
materiellrechtlichen Beurteilung des Einspruchs
(Begrundetheit des Einspruchs) von Bedeutung sein. Aus

den vorstehenden Grinden ist der Einspruch II zulassig.

= D11 wurde bereits in der Einspruchsschrift der
Beschwerdefuhrerin zitiert, so daR es berucksichtigt
werden muf3. D12 und D13 sind zwar erstmalig in der
Beschwerdebegrindung genannt worden, jedoch in Antwort
auf die Einspruchsabteilungsentscheidung, das
Prioritatsrecht anzuerkennen und die nachveréffentlichten
Dokumente D1, D3, D4 und D8 sowie der Vortrag bei der
Tagung in Cincinnati und die Dokumente D9 und D10 nicht
als zum Stand der Technik gemafl Artikel 54 (2) gehérig
anzusehen. Unter diesen Umstdnden kénnen diese Dokumente
nicht als verspatet vorgebrachte Tatsachen und
Beweismittel im Sinne des Artikels 114 (2) betrachtet

werden und miussen daher berticksichtigt werden.

D9 und D10, die nach Ablauf der Einspruchsfrist zitiert
worden sind, wurden in der angefochtenen Entscheidung
berucksichtigt. Nach Prufung der Relevanz dieser
Dokumente ist die Kammer zu dem Schlufz gekommen, daff sie
relevant sind, indem sie das Animpfen einer kolloidalen
Boehmitlésung mit Gamma-Aluminiumoxid offenbaren.

Infolgedessen werden sie berlUcksichtigt (Art. 114 (1)).

4. Die geadnderten Anspriuche erfiullen die Erfordernisse des
Artikels 123 (2) und (3). Der gednderte Anspruch 1l stutzt
sich auf die ursprunglich eingereichten Anspriuche 1, 5
und 18 sowie auf folgende Abschnitte der ursprunglichen

Beschreibung: Seite 4, vierter Absatz; Seite 9, Zeilen 1

1042.D . TRl S
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bis 15; Beispiele 3, 5 und 6. Die abhé&ngigen Anspriiche 2
bis 6 und 8 bis 12 finden ihre Stiutze in den
ursprunglichen Anspruchen 20, 21, 22, 16, 17, 5, 6, 7, 10
und 13 und die Merkmale des Anspruchs 7 sind auf Seite 5,
Zeilen 5 bis 9 der ursprunglichen Beschreibung offenbart.
Der Schutzbereich des gednderten Anspruchs 1 ist
gegenuber dem des erteilten Anspruchs 1 eindeutig

eingeschrankt.

Die in der Beschwerdeschrift vorgelegten Argumente
bezliglich der Gultigkeit des Prioritatsrechts fur den
erteilten Anspruch 1 gelten nicht fur den gednderten
Anspruch 1, da der letztere auf die Verwendung von
Magnesium als Spinellbildner eingeschrankt ist. Der
Gegenstand des geanderten Anspruchs 1 ist zweifelsohne in
den Prioritéatsunterlagen offenbart (siehe Anspruche 8 bis
12, 15, 33, Seite 15, erster Absatz, Beispiele 3, 5, und
6), so daR die Inanspruchnahme der Prioritat fur den
Anspruch 1 als gultig betrachtet wird. Der Umstand, daf3
wahrend des Erteilungsverfahrens ein Verweis auf D3 und
D4 in die Beschreibung eingefugt worden ist, kann nicht
als ein Verzicht auf die Inanspruchnahme der Prioritat
ausgelegt werden, zumal im Laufe des Erteilungsverfahrens
die Gultigkeit des Prioritatsrechts Uuberhaupt nicht in
Frage gestellt wurde. Somit koénnen die Dokumente D1, D3,
D4, D8 und Dl1l, die nach dem Prioritatstag verdffentlicht
worden sind, nicht als zum Stand der Technik gemaf

Artikel 54 (2) gehdrig angesehen werden.

"Palm Coast Tagung"

Zeitpunkt und Zuganglichkeit

Aus D11, Vorwort (Seite XIII, erster Absatz), geht
eindeutig hervor, da vom 25. Februar bis 1. Marz 1985,

d. h. vor dem Priorité&tsdatum, die Tagung "Second

International Conference on Ultrastructure Processing of

o
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Ceramics, Glasses and Composites" in Palm Coast
stattgefunden hat, an der uber 250 Naturwissenschaftler
und Ingenieure aus Universitat, der Industrie und
Regierungslabors, einschlief3lich Forscher aus den USA,
Kanada, England, Frankreich, Italien, Japan und
Deutschland teilgenommen haben. Gema&f D11 (Seite XIV des
Vorworts) wurden bei dieser Tagung 36 Vortrage gehalten
sowie 42 Poster ausgestellt. Das Datum dieser Tagung ist
ebenfalls in dem Affidavit Al beigefugten Poster D9 sowie
in den Affidavits A3 und A4 erwahnt. AuRerdem ist aus A4
bzw. A3 zu entnehmen, daRf die Einschreibung fur die
Teilnahme an dieser Tagung nicht beschréankt war, daf

Dr. T. E. Wood an der Tagung, insbesondere an dem Vortrag
von Prof. G. L. Messing und M. Kumagai uber
"Transformation and Sintering of Seeded Beohmite Sol-
Gels", teilnahm, und daf die Teilnehmer nicht zur
Geheimhaltung verpflichtet waren (vgl. A4, Punkte 4, 5,
6; A3 Punkt 3). Es geht ferner aus D11 und A4 hervor, dafR
sich unter den Teilnehmern Personen mit ausreichender
Befadhigung zum Verstehen der Vortrage und der
ausgestellten Poster befanden. Aus diesen unbestrittenen
Angaben ist zu folgern, daff die Palm Coast Tagung und
somit die dabei gehaltenen Vortrége und die ausgestellten

Poster der Offentlichkeit zug&nglich waren.

Diese SchlufRfolgerung kann nicht dadurch geédndert werden,
daf? in A4 das Datum 25. Februar 1985 fur den Vortrag von
Prof. G. L. Messing und M. Kumagai erwahnt ist, wahrend
gemdfs dem am 17. August 1992 eingegangenen Programm zur
Tagung (D14) der Vortrag am 26. Februar 1985 vorgesehen
war. Denn das in A4 angegebene Datum stimmt mit
demjenigen des am 3. Juli 1992 eingereichten Programms
uberein, und es ist davon auszugehen, dafz Dr. Wood sich
auf das letztgenannte Programm fur die Angabe im Punkt 5
seines Affidavits gestutzt hat. Daruber hinaus ist nicht
ausschlaggebend, ob der besagte Vortrag am 25. oder am

26. Februar gehalten wurde, da er jedenfalls unstrittig
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bei der offentlichen Tagung im Palm Coast vom 25. Februar
bis 1. Marz 1985, d. h. vor dem Prioritatstag
stattgefunden hat.

Inhalt des Vortrages

Geméafs A4 enthalte D12 die handschriftlichen Notizen von
Dr. Woods, die er bei dem Vortrag von Prof. Messing
aufgenommen habe und D13 sei das kurz nach der Tagung

vorbereitete, getippte Transkript dieser Notizen.

Die Kammer stellt jedoch fest, daf das undatierte D13
sich inhaltlich von den ebenfalls undatierten
handschriftlichen Notizen D12 unterscheidet und daher
kein Transkript von D12 darstellt. Insbesondere enthalt
D13 zusatzliche Informationen tiber das Gefuge (die
Mikrostruktur) und uber die notwendige Menge des Gamma-
Aluminiumoxids im Vergleich zu &-Aluminiumoxid als
Impfmaterial, wogegen eine in D12 erwahnte Information in
D13 nicht wiedergegeben ist. Es stellt sich daher die
Frage, was bei der Palm Coast Tagung tatsdchlich mindlich
vorgetragen wurde, namlich die in D13 angegebenen
Informationen oder der Inhalt von D12. Dartber hinaus

geht aus D13 hervor, daf® Prof. Messing im Jahre 1985, vor

der Tagung in Palm Coast, einen Vortrag bei der Firma 3M
(Einsprechende) gehalten hat, und daff der Palm Coast
Vortrag im wesentlichen der gleiche (*essentially the
same") wie dieser interne Vortrag gewesen sein soll.
Dieser Umstand wirft ferner die Frage auf, ob die
zusatzlichen Angaben in D13 aus dem Palm Coast Vortrag
oder aus dem internen Vortrag stammen. Unter diesen
Umstanden kommt die Kammer zu dem Schluf, daf Unklarheit
Uber den tatsachlichen Inhalt des Vortrags von

Prof. Messing bei der Palm Coast Tagung besteht und daf
aus diesem Grund weder D12 noch D13 als zum Stand der
Technik gemafs Artikel 54 (2) gehoérig angesehen werden

kénnen.
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Ausgestellter Poster D9

Aus dem Affidavit Al geht hervor, daff die zwei ersten
Seiten von D9 den exakten Text des bei der Palm Coast
Tagung ausgestellten Posters wiedergibt. In Abwesenheit
gegenteiliger Beweise sieht die Kammer keinen Grund dies

anzuzweifeln.

Bezlglich der dem Text des Posters D9 beigefugten Figuren
wird darauf hingewiesen, daff die Figuren mit den
Bezeichnungen "Figure 28.8" und "Figure 28.9" die Figuren
des etwa ein Jahr spéter nachverédffentlichten

Dokumentes D11 sind (vgl. D11, Seite 267), wie dies von
der Beschwerdegegnerin vorgetragen wurde. Die Kammer halt
es fur unwahrscheinlich, daff die endgultigen Figuren 28.8
und 28.9 eines Buches mit 583 Seiten schon etwa ein Jahr
vor dessen Verdffentlichung, d. h. fur die Palm Coast
Tagung, unter dieser Bezeichnung zur Verfugung standen.
Somit ist die Kammer nicht uberzeugt, daR die besagten
Figuren in dieser Form bei der Palm Coast Tagung mit dem
Text des Posters D9 ausgestellt wurden. Unter diesen
Umstanden kann zwar der Text des Posters D9 dem Stand der
Technik angehoérig betrachtet werden, jedoch nicht die

dazu beigefugten Figuren.

Das Vorbringen der Beschwerdegegnerin in bezug auf die
Glaubwurdigkeit des Affidavits Al (vgl. VII) kann von der
Kammer insofern nicht gefolgt werden, als entsprechende
Figuren in einer nicht endgultigen Form mdglicherweise

ausgestellt worden sind.

"Cincinnati Tagung"’

Im Gegensatz zur Palm Coast Tagung sind im Falle der
Cincinnati Tagung am 8. Mail 1985 keine zusatzlichen
Beweismittel uber deren Zuganglichkeit im

Beschwerdeverfahren erbracht worden. Somit fehlen



1042.D

- 14 - T 0406/92

Hinweise dariber, welches Publikum an der Cincinnati
Tagung teilgenommen hat (vgl. Punkt 3 der angefochtenen
Entscheidung) sowie unter welchen Bedingungen die
Teilnahme méglich war. Unter diesen Umstanden kann die
Kammer weder das Poster D10 noch den auf dieser Tagung
gehaltenen Vortrag als der Offentlichkeit zugdanglich
gemacht betrachten.

Auflerdem schlief3t sich die Kammer in bezug auf den Inhalt
des Vortrages den Ausfuhrungen in der angefochtenen
Entscheidung (Punkt 3) an. Diese Ausfuhrungen wurden im
ubrigen von der Beschwerdefihrerin weder bestritten noch

widerlegt.

In bezug auf die Neuheit ist anzumerken, daff keines der
in Betracht kommenden Dokumente D1, D2, D5, D6 oder D9
ein Verfahren zum Herstellen eines keramischen,
polykristallinen, @-Aluminiumoxid und Magnesiumspinell
enthaltenden Schleifmittels, das alle Merkmale des
Anspruchs 1 aufweist, offenbart. Somit ist das
beanspruchte Verfahren neu. Da die Neuheit auch wvon den
Parteien unbestritten ist, erubrigen sich n&here

Ausfuhrungen hierzu.

D1 gehoért zu dem Stand der Technik gemafl Artikel 54 (3)
und ist daher fur die Beurteilung der erfinderischen

Tatigkeit nicht zu bertcksichtigen.

D2 wird als nachstliegender Stand der Technik angesehen.
Dieses Dokument offenbart die Herstellung eines
keramischen, polykristallinen, Alpha-Aluminiumoxid und
Magnesiumspinell enthaltenden Schleifmittels durch ein
Sol-Gel-Verfahren. Eine Dispersion, die ein Aluminium-
oxidhydrat sowie einen Magnesiumoxidvorlaufer umfafit,
wird gebildet und dann in den Gelzustand gefiuhrt.
Anschliefend wird das Gel getrocknet, kalziniert und

gesintert (vgl. Seite 41, Anspruche 1, 7, 9, 13, 14 und
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21; Seite 6, Zeilen 31 bis 38; Seite 16, Zeilen 3 bis 6;
examples 12, 15 bis 30, 38 bis 40; Tabelle VI). Nach D2
fuhrt der Zusatz von Magnesiumoxid zu Produkten mit
besserer Harte, Zahigkeit und Schleiffahigkeit (vgl.
Seite 17, letzter Absatz).

Demgegenuber kann die dem Streitpatent zugrundeliegende
Aufgabe darin gesehen werden, ein Verfahren zum
Herstellen eines Schleifmittels mit einer verbesserten

HaArte zu schaffen.

Zur Lésung dieser Aufgabe wird gemédff Anspruch 1
vorgeschlagen, daR die Dispersion eine zweite, Gamma-
Aluminiumoxid enthaltende Vorstufe umfafRt. Es ist
glaubhaft unter Berucksichtigung der mit der Eingabe der
Beschwerdegegnerin vom 22. Februar 1991 eingereichten
Vergleichsbeispiele sowie der Beispiele der
Patentanmeldung, dafR durch das beanspruchte Verfahren
Schleifmittel mit einer hoéheren Ha&rte erzeugt werden
kénnen, als wenn Gamma-Al,0, als Impfmaterial nicht
verwendet wird (vgl. Beispiele 1 und 3 der Vergleichs-
versuche). Diese Harteverbesserung kann nicht auf die
Anwesenheit im Gamma-Al,0, von feinkdédrnigen «-Al1,0, aus
den Mahlkugeln zuruckgefuhrt werden, da das Gamma-
Aluminiumoxid fur diese Versuche nicht mit Korundkugeln
gemahlen worden ist, wie von der Beschwerdegegnerin
ausgefuhrt. Die Beschwerdefuhrerin hat ihrerseits
bestritten, daff eine Harteverbesserung erzielt werden
kann und hat zur Stutzung hierzu Vergleichsversuche
vorgelegt (vgl. Affidavit A2, Beispiele D und E). Nach
Auffassung der Beschwerdegegnerin koénnte der
unverbesserte Hartewert im Beispiel D mdéglicherweise
daran liegen, dafi das Zentrifugieren nicht so lange
durchgefuhrt wurde, bis das Gamma-Aluminiumoxid aus
ausreichenden feinkérnigen Teilchen bestand. Diese
Erklarung stimmt mit den Angaben der Beschwerdefuhrerin

in Punkt 7 des Affidavits Al (vgl. die sechs letzten
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Zeilen) uberein. Unter diesen Umstanden kommt die Kammer
zu dem SchluB, daf die Beschwerdefuhrerin das Beispiel 5
der Patentanmeldung héchstwahrscheinlich nicht unter den
optimalen Bedingungen nachgearbeitet hat. In einer
solchen Situation, wo die Vergleichsversuche der
Beschwerdegegnerin dagegen eine wesentliche Harte-
verbesserung beweisen, halt es die Kammer fur plausibel,
dafs die bestehende Aufgabe durch die beanspruchten

Maffnahmen geldst worden ist.

Aus D2 erfdhrt der Fachmann, daf durch den Zusatz von
ca. 0,2 % bis 20 Gew.-% Magnesiumoxid zu der
Ausgangsdispersion die Harte des Endproduktes erhoht
werden kann und daR das Magnesiumoxid im Endprodukt in
Form von Magnesiumspinell vorliegt. Ferner offenbart D2,
daf? Magnesiumoxid kornwachstumshemmend wirkt (vgl.

Seite 17, letzter Absatz; Seite 7, Zeilen 17 bis 22) .
Jedoch wird in D2 der Zusatz von Impfmaterial uberhaupt
nicht in Erwdgung gezogen. Der Fachmann, der mit der
Aufgabe konfrontiert ist, wie die Harte der bereits
Magnesiumoxid bzw. Magnesiumspinell enthaltenden
Schleifmittel aus D2 verbessert werden kann, findet daher
keine Anregung in D2, ex-situ hergestelltes Gamma-Al,0,

als Impfmaterial zuzusetzen, um diese Aufgabe zu losen.

Im Poster D9 (Seiten 1 und 2) wird uber einen Versuch
berichtet, in welchem Alpha-Al,0, oder Gamma-Al,0, als
Impfmaterial einer Boehmitlésung vor der Gelbildung
hinzugefiugt wird. Dieser Zusatz soll zu einem fein-
kérnigen Gefuge bei niedrigeren Temperaturen als die
Ublicherweise fur die Verdichtung notwendigen
Temperaturen fuhren. Gem&R D9 wird durch die Zugabe wvon
Alpha-Al,0, als Impfmaterial zu der Boehmitldésung eine
deutliche Verbesserung der Geflugequalitat und eine
erhebliche Herabsetzung der Theta-Al,0, in Alpha-2A1,0,
Umwandlungstemperatur erzielt. Im Falle von Gamma-2A1,0,

kann ein bedeutsamer Effekt auf die Sinterfahigkeit und
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die Umwandlungstemperatur des Boehmits festgestellt
werden, jedoch ist das Gamma-Al,0, als Impfmaterial nicht
so wirksam wie das Alpha-Al,0, (vgl. Seite 2, zweiter
Absatz) .

Es ist anzumerken, daf D9 eine reine wissenschaftliche
Offenbarung ist, die keinerlei Hinweise uber die Harte
des Endproduktes oder uUber seine Eignung als
Schleifmittel angibt, noch das *"feinkérnige" Gefige
konkret definiert. Ferner ist gemdf D9 nicht Gamma-Al,0,,
sondern Alpha-Al,0, wegen seiner hohen Wirksamkeit auf
das Gefuge bevorzugt. Desweiteren konnte der Fachmann
nicht erwarten, daf der Zusatz von Gamma-A1l,0, zu den
bereits Magnesiumoxid bzw. Magnesiumnitrat enthaltenden
Ausgangsdispersionen aus D2 eine Harteverbesserung hatte
bewirken kénnen. Unter diesen Umstanden konnte die Lehre
aus D9 den Fachmann nicht dazu anregen, Gamma-2A1,0, als
Impfmaterial zu den Magnesium enthaltenden Dispersionen
aus D2 hinzuzufiugen, um die bestehende Aufgabe zu losen
(vgl. T 2/83, ABl. EPA 1984, 265).

Die anderen dem Stand der Technik nach Artikel 54 (2)
gehdérigen Dokumente D5 und D6 offenbaren weder die Zugabe
von Gamma-Al,O0, als Impfmaterial in eine Aluminiumoxid-
hydrat enthaltende Dispersion noch wird in diesen
Dokumenten das Problem der Harteverbesserung erdrtert. D5
und D6 konnten somit fur die Lésung der bestehenden

Aufgabe keine Anregung bieten.

Aus alledem folgt, daff der Gegenstand des Anspruchs 1
geméfd Hauptantrag und damit auch die der abhangigen
Anspruche 2 bis 12 die Voraussetzungen fur die
Patentfdhigkeit gemafs Artikel 52 (1) EPU erfullen.

In ihrer Einspruchsschrift und in ihren nachfolgenden
Eingaben hat die Beschwerdefuhrerin eingewandt, daf die

Beschreibung des Patents Angaben enthalte, die aus der
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ursprunglich eingereichten Anmeldung nicht unmittelbar
hervorgehen, so daR die Erfordernisse des

Artikels 123 (2) nicht erfullt seien. Bei der Anpassung
der Beschreibung an die geadnderten AnsprlUche ware dieser
Einwand zu bericksichtigen. Auferdem wird darauf
hingewiesen, daf in der Beschreibung Dokumente gewtrdigt
worden sind, die weder dem Stand der Technik gemaf
Artikel 54 (2) noch dem Stand der Technik gemarf

Artikel 54 (3) EPU gehdren.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird an die Einspruchsabteilung mit der Auflage
zurickverwiesen, das europdische Patent mit den in der
mundlichen Verhandlung uberreichten Patentanspriuchen 1
bis 12 gemaf Hauptantrag und einer noch anzupassenden
Beschreibung aufrechtzuerhalten.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

o I&L'\‘\\~_
P. Marto a P. A. M. Lancon
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