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Sachverhalt und Antrage 

Auf die europäische Patentanineldung 81 110 067.6, die am 
2. Dezember 1981 init deutscher Prioritàt vom 
8. Dezexnber 1980 eingereicht worden war, wurde am 
16. Mai 1984 das europàische Patent 53 793 mit dern 
folgenden Anspruch erteilt: 

"Verfahren zum Herstellen von Keten durch thermische, 
katalytische Spaltung von Essigsäure unter verinindertem 
Druck und durch Abkühlen der heil3en Spaltgase auf Ca. 0 
bis -10° C, wobei Wasser, nicht umgesetzte Essigsàure urid 
Essigsäureanhydrid kondensiert werden, dadurch 
gekennzeichriet, daB das Spaltgas durch einen oder mehrere 
hintereinander geschaltete RohrbüridelwärmetausCher mit 

elnein Volurnen V[rn 3 ], Druckverlusten von 50 bis 150 mbar 

ui-id einem Oberflächen-VolumenverhältniS von 60 bis 120rn 
geleitet und das Kondensat abgezogen wird, wobei die Menge 
der zur therinischen Spaltung eingesetzten Essigsäure 0,5 

bis 2,5 t•h 1 in 3 , bezogen auf das Voluinen V'des 

Rohrbündelwärmetauschers betr6gt. 11  

Gegen die Patenterteilung legte die jetzige Beschwerde-

führerin am 24. Dezember 1984 Einspruch ein und bearitragte 
unter Bezugnahme auf Artikel 100, lit, a und b EPU den 
Widerruf des Patents in vollein Uinfang, und zwar - ohne 
Bezugnahine auf ein konkretes vorveröffentlichtes Dokument 
- im wesentlichen mit der folgenden Begründung: Die Lehre 
des angegriffenen Patents bestehe, kurz gesagt, darin, für 
die Kondensation Wärmeaustauscher mit Rohren kleineren 
Kalibers als bisher zu verwenden. Diesem Vorschlag mangle 
es an erfinderischer Tätigkeit, weil es aligeinein bekannt 
sei, daB die Kühlwirkung mit abnehmendem Rohrdurchmesser 
zunehine; weil sich der optimale Durchmesser hierbei als 
logischer, also nicht erfinderischer KoinpromiB zwischeri 
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2 	T 134/88 

Kühlwirkung und Stroinungswiderstand ergebe; und weil die 

Verwendbarkeit "welter" (sic; gemeint wohi: enger) Rohre 

eine natürliche Folge bestinnnter, nicht in den Anspruch 

einbezogener Spaltverfahren sei. Es sei auch nicht 

glaubhaft, daB das strittige Verfahren regelmäBig zum 

Erfoig führe. fln ubrigen liege em - nàher ausgeführter - 

Widerspruch zwischen Anspruch und Beispiel vor. 

Mit einer liii AnschluB an die inündliche Verhandlung vom 

30. September 1987 verkündeten, am 25. Januar 1988 zur 

Post gegebenen Entscheidung erkannte die Einspruchs-

abteilung die Zulässigkeit des Einspruchs - ohne nähere 

Ausführungen hierzu - an, wies diesen jedoch als nicht 

begrundet zurück. 

Hiergegen hat die unterlegene Einsprechende (Beschwerde-

führerin) am 25. März 1988 unter Entrichtung der 

vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde erhoben und eine 

zugehörige Begründung mit ordnungsgeinäB schriftlich 

bestätigter Telekopie vom 24. Mai 1988 vorgelegt. 

In einem Zwischenbescheid vom 8. September 1989 wurde auf 

Bedenken hinsichtlich des Vorliegens eines zulässigeri 

Einspruches hingewieseri. Insbesondere scheme dein Angriff 

der Einspruchsschrift auf die erfinderische Tätigkeit eine 

von der Einspruchsabteilung ohne eigene Erxnittlungen 

nachprüfbare Begründung gefehit zu haben; ein allfälliger 

Widerspruch zwischen Anspruch und Beispiel ware als 

soicher bloB ein VerstoB gegen Art. 84 EPU, auf den jedoch 

in der erschöpfenden Aufzàhlung inäglicher Einspruchsgründe 

un Art. 100 EPU nicht Bezug genominen werde; und die 

Ausführbarkeit des strittigen Verfahrens (Art. 100, lit. b 

EPU) scheme in der Einspruchsschrift nur in 

unsubstantiierter Form arigegriffen worden zu sein. 
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3 	 T 134/88 

Diesen Bedenken halt die BeschWerdeführerifl entgegen, em 
Einspruch sei - soweit es unt die Begründung gehe - bereits 
dann zulässig, wenn überhaupt eine soiche vorliege, nicht 
erst dann, wenn diese schlüssig sei. Weder die Beschwerde-
gegnerin, noch die Vorinstanz habe bisher Zweifel an der 
Zulässigkeit des Einspruchs geäul3ert. Beliebig enge Rohre 
seien so offensichtlich ungeeignet, daB Belege für die 
ntangelnde Ausführbarkeit nicht erforderlich gewesen seien. 
Es sei nicht einzusehen, weshaib ein Widerspruch zwischen 
Anspruch und Beispiel wohi un Prufungsverfahren einen 
Zurückweisungsgrund, nicht aber auch un Einspruchs-
verfahren einen Widerrufsgrund darsteilen solle; sei denn 
tatsächlich Art. 100, lit b EPU so auszulegen, daB er 
keinen Angriff auf inangeihafte Patentansprüche zulasse, 
solange nur Beschreibung und Beispiele ausführbar seien? 

Die Beschwerdeführerin beantragt, die Entscheidung der 
Einspruchsabteilung aufzuheben und das Patent zu wider-
rufen. Ein Antrag auf ntündliche Verhandlung liegt von 
ihrer Seite auch nicht hilfsweise vor. 

Die Beschwerdegegnerin, die sich mt Beschwerdeverfahrefl 

nicht eingehend zur Sache geauBert hat, beantragt die 
Zuruckweisung der Beschwerde, hilfsweise die AnberauTnung 

einer inündlichen Verhandlung. 

Entsche idungsgründe 

1. 	Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 
Regel 64 EPU und erfüllt soinit als soiche die Voraus-
setzungen für ihre Zulässigkeit. Vor einer Prüfung darauf 
hin, ob sie Erfoig haben kann, ist jedoch die 
vorgreifliche Frage zu klären, ob der Einspruch zulässig 

war. 
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4 	 T 134/88 

Abgesehen von der noch zu untersuchenden Frage des 

Vorliegens einer für die Zulässigkeit desEinspruChes 
erforderlichen Einspruchs"begründung" (Art. 99 (1), Satz 2 

EPU) entsprach das fristgexnäBe Einspruchsvorbriflgefl den 

Art. 99 und 100 sowie der Regel 55 EPU. Falls innerhaib 
der Neuninonatsfrist des Art. 99 (1) eine soiche Begründung 

vorgelegen haben solite, ware der Einspruch also 
zulassig. 

Nach Art. 99 (l),Satz 2 EPU ist der Einspruch zu 
begründen. Dazu gehört nach Regel 55, lit. c EPU die 
Angabe der für die geltend gexnachten Einspruchsgründe 
erheblichen Tatsachen und Beweisinittel. Der Beschwerde-
führerin ist allerdings darin zuzustinunen, daB es mi 
Zusainmenhang mit der Zulàssigkeitsfrage nicht darauf 
ankomrnt, ob die Begründung eines Einspruches schlüssig 
ist, d. h. die beantragte Rechtsfolge rechtfertigt. Die 
Schlüssigkeit einer Begründung 1st Gegenstand der 
materiell-rechtlichen Sachprüfung, nicht der dieser 
vorausgehenden Zulassigkeitsprüfung; sie kann - im 
Gegensatz zu dein für die Zulassigkeit Erforderlichen - 
auch noch durch spätere erganzende Ausführungen 

hergestelit werden. 

Die Begründung eines Einspruches inuB aber, ohne daB es 
hierfür einer spateren Ergänzung bedürfte, voin 

Pateritinhaber und von der Einspruchsabteilung bzw. der 

Beschwerdekalnmer olme eigene Erniittlungen (also z. B. ohne 

ergänzende Recherche) daraufhin abschlieBend nachprüfbar 
sein, ob ein behaupteter Einspruchsgrund im Sinne von 
Art. 100 EPU vorliegt, wobei Vorbringen, die unter keinen 
soichen Einspruchsgrund subsuinierbar sind, auBer Betracht 

zu bleiben haben. 

04527 	 . . ./... 



5 	 T134/88 

4. 	Im vorliegenden Fall 1ãJ3t sich das innerhalb der neun- 
xnonatigen Einspruchsfrist Vorgebrachte un Sinne der 
Ausführungen von Abschnitt II dieser Entscheidung 
zusammenfassen. Hierzu gelten die folgenden Uberlegungen: 

4.1. 	Hinsichtlich des geitend gemachten Fehiens von 
erfinderischer Tatigkeit geht die Einspruchsschrift von 
einer Interpretation der Lehre des Streitpatents ,aus 
(tlbesteht, kurz gesagt, darin, ..."; erster Satz des mit 
tBegrundungt überschriebenen Teils), die von der Kanuner 
niangels substantiierter Ausführungen nicht verstanden 
werden kann und von der Beschwerdegegnerin bestritten wird 
(Beschwerdeerwiderung vom 22. Juli 1985, Seite 1, 
Absatz 1). Es ist nicht erkennbar, wieso aus dein mm 
Anspruch - neben anderen - enthaltenen Merkmnal eines in 
eineirt bestimninten zahienmäBigen Bereich liegenden 
Oberflachen-VolumnenverhältfliSSeS folgen soil, daB auch nur 
ein Teil der Lehre des Streitpatents in der Verwendung 
kleinkalibrigerer Rohre als der üblichen bestehe. 

4.2, 	Selbst wenn man jedoch hiervon absehen woilte, so ware 
durch das Vorgebrachte noch nichts Nachprüfbares über die 
Erfindungsqualität der angegebenen Zahienbereiche für 
Druckverluste und Oberflächen-VolumnenverhältfliS gesagt, 
ganz zu schweigen von der in der Einspruchsschrift mit 
keinem Wort angesprochenen auf das Kondensatorvolumneri und 
die Zeiteinheit bezogenen Essigsäuremenge (eiriem weiteren 
wesentlichen Einzelmnerkmnal des angegriffenen Anspruches) 
oder gar von einer Komnbinationserfindung, bestehend in dem 
Zusamnmnenwirken der diversen Merkmnale, worauf es für die 
Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit vor allemn 
ankommnt. Da die Einspruchsschrift also ein durch kein 
vorveröffentlichtes Dokument gestütztes bloBes Werturteil 
über die erfinderische Tätigkeit allenfalls für einen 

Teilaspekt der beanspruchten Lehre abgibt, ohne auf andere 
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wesentliche Aspekte der Erfindung auch nur andeutungsweise 

einzugehen, ist das Einspruchsvorbringen hinsichtlich 

Fehiens von erfinderischer Tätigkeit un Zusanunenhang mit 

der beanspruchten Lehre als ganzes ohne eigene 

Erinittlungen des Europäischen PatentaTntes objektiv weder 

verständlich, noch nachprüfbar. Der betreffende Angriff 

vermag daher die Zulässigkeit des Einspruches nicht zu 

tragen; vgl. hierzu auch die ausführliche Begründung der 

Entscheidung T 222/85 "Unzulässigkeit/PPG", AB1. EPA 1988, 

128. 

	

4.3. 	Die Kanuner übersieht nicht, daB in der weiteren, zur 

Veröffentlichung bestinunten Entscheidung T 2/89 voin 

3. Juli 1989, "Einspruchsbegründung/BASF" im Ergebnis die 

Auffassung vertreten wurde, ein Einspruch könne der 

Regel 55, lit. c EPU auch dann entsprechen, wenn er nicht 

alle Merkinale des angegriffenen Anspruchs behandle. Der 

dort entschiedene Fall ist jedoch mit dent vorliegerideri 

nicht vergleichbar: Ging es dort darum, daB von vier 

Merkinalen des angegriffenen Anspruches drei, riicht aber 

das vierte, in der Einspruchsschrift eingehend abgehandelt 

worden waren, so werden vorliegend von mnindestens drei 

Einzelmerkmnalen des Anspruchskennzeichens allenfalls eiri 

einziges, und dieses in nach Uberzeugung der Kanuner nicht 

objektiv nachprufbarer Weise, die übrigen (und damnit die 

Gesamtkomnbination) aber auch nicht andeutungsweise mit 

Argumnenten betref fend die erfinderische Tàtigkeit 

angegriffen. Die Entscheidung T 2/89, die mt ubrigen 
ausdrücklich an den Grundsätzen der Entscheidung T 222/85 

festhált (vgl. Punkt 4, erster Absatz), kann daher nichts 

an der Beurteilung des vorliegenden Falles durch die 

entscheidende Kanuner ändern. 

	

4.4. 	Zusammnenfassend ist zu den Ausfuhrungen der drei 

vorangegangenen Unterabschnitte folgendes festzustellen: 
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Richtet sich ein Einspruch gegen das angebliche Fehien von 
erfinderischer Tätigkeit bei einer Kombinationserfindung, 
so ist er in der Regel unzu].ässig, wenn er sich nicht von 
der Bewertung eines Einzelinerkinals lost. Urn zulàssig zu 

sein, müBte er sich mit der Gesamterfindung oder doch 

wenigstens mit deren wesentlichem Gehalt auseinander-

setzen, so daB durch die Angabe der den Einspruch 
stützenden Tatsachen ein Sachvérhalt erkennbar wird, auf 
Grund dessen der Patentinhaber und die beurteilende 
Instanz in die Lage versetzt werden, den geltend gernachten 
Einspruchsgrund ohne eigene Eriiitt1ungen abschlieBend zu 

beurteilen. 

4.5. 	Was die Ausführbarkeit der beanspruchten Lehre anbelangt, 
so hat sich die Einspruchsschrift auf die unbelegte 
Behauptung beschränkt, es Sei nicht glaubhaft, daB das 
beanspruchte Verfahren regelrnäBig gelinge. Ein Versuch 
einer Begründung kann allenfalls in der erläuternden 
Beinerkung gesehen werden, das beanspruchte Verfahren 
beziehe sich "auf die Behandlurig von Essigsäure-Spaltgasen 
jeglicher Provenienz, ... unabhängig davon, ... wieviel 

Feststoffe hierbei gebildet werden"; nach Auffassung 
der Karniner ist jedoch nicht ohne weitere Ermittlungen 
nachprüfbar, ob diese angesichts des Anspruchswortlautes 
zweifellos zutreffende Beinerkung irgendwelche Auswirkungen 
auf die Ausführbarkeit des Verfahrens hat. Wenn die 
Beschwerdeführerin auf Seite 2, Absatz 2, ihrer Eingabe 
voin 31. Oktober 1989 ausführt, da der Anspruch(swortlaut) 
beliebig enge Rohre zulasse, sei es so offensichtlich, daB 
die beanspruchte Lehre im Falle feststoffhaltiger Spalt-
gase nicht ausführbar sei, daB es weiterer Belege gar 
nicht bedürfe, so sind diese Ausführungen - ganz abgesehen 
von ihrer bezweifelbaren, hier nicht zu behandeiriden 
Schlussigkeit - eben nicht in der Einspruchsschrift, 
sondern erst viel später gemacht worden; sie geben deshaib 

I 
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für die Frage der Zulãssigkeit des Einspruchs ebensowenig 
her wie die äuBerst eingehenden Darlegungen der am 
25. Mai 1988 eingegangenen Beschwerdebegründung. Es muB 
daher bei der Feststellung der Kammer bleiben, daB inner- 
haib der Einspruchsfrist auch zur Ausführbarkeit des 
beanspruchten Verfahrens nichts vorgebracht wurde, was den 
zu stellenden Anforderungen an die objektive Nachpruf-
barkeit genugt hätte. 

4.6. 	GemàB Art. 100 EPU kann der Einspruch "nur" auf die unter 
den Buchstaben a) bis C) aufgezàhlten Gründe gestützt wer- 
den; die Aufzàhlung ist daher eine erschöpfende. Sie 
umfaSt 

fehiende Patentfähigkeit nach den Artikeln 52 bis 
57; 
unzureichende Of fenbarung (Ausfuhrbarkeit); 
die unter Art. 123 (2) subsumierbaren Tatbestände. 

Ein Vergleich von Art. 100, lit. b EPU mit den Art. 83 und 
84 EPU zeigt, daB der dortige Wortlaut praktisch wortge-
treu mit dein des Art. 83 EPU übereinstinunt, wogegen eiri 
Gegenstück zu Art. 84 EPU im gesamten Art. 100 EPU fehit. 
Es kann somit kein Zweifel daran bestehen, daB ein VerstoB 
gegen Art. 84 EPU keinen Einspruchsgrund darsteilt. Dies 
entspricht im übrigen der gefestigten Rechtsprechung der 
Beschwerdekanunern. Die Behauptung eines Verstol3es des 
Streitpatents gegen Art. 84 EPU kann somit eine "Begruri-
dung", deren sonstiger Inhalt den un Hinblick auf die 
Zulässigkeit bestehenden Anforderungen nicht genugt, nicht 
"retten", d. h. dazu beitragen, daB aus ihr eine 
Begründung i.S.v. Art. 99 (1) EPU wird. Ungeachtet dessen, 
was die Beschwerdeführerin "nicht eirizusehen" vermag 
(Eingabe vom 31. Oktober 1989, Seite 2, letzter Absatz), 
führt kein Weg daran vorbei, daB nach dem eindeutigen 
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Willen des Gesetzgebers Art. 
1st. 

84 EPU kein Einspruchsgrund 

Dies bedeutet selbstverstàndlich nicht, daB ein auch noch 
so inangeihafter Anspruch vom Einsprechenden nicht - im 
Rahinen eines zulässigen Einspruchs - bemängelt werden 
darf; sei es weil der Inhalt von Ansprüchen und 
Beschreibung auch zusammengenonunen nicht dem Erfordernis 
der Ausführbarkeit genüge (Art. 83 EPU), sei es etwa irn 
Rahinen der Prüfung auf erfinderische Tatigkeit mit demn 
Argument, daB er die bestehende Aufgabe in Wahrheit nicht 
läse (wofür in der Regel die Beweislast beim Em-
sprechenden liegt). Solite schlieBlich ein Anspruch in 
einer Fassung erteilt worden sein, in der er "nur" dem 
Einwand mangeinder Kiarheit (Art. 84 EPU; kein Einspruchs-
grund) unterlàge, dann verbliebe für Einspruchsabteilung 
und Beschwerdekanrnter des EPA - im Rahinen eines zulassigen 
Einspruches - ebenso wie für spatere nationale Instanzen 
imnmer noch die Mäglichkeit einer sachdienlichen Auslegung 
eines soicheri Anspruches. Keinesfalls kann aber wegen 
einer soichen eventuellen Auslegungsbedürftigkeit em 
Artikel des EPU zumn Einspruchsgrurid werden, der als 
soicher vom Gesetzgeber nicht vorgesehen war. 

5. 	Die zutreffende Feststellung der Beschwerdeführerin 	- 
(Eingabe vomn 31. Oktober 1989, Seite 2, Absatz 1), daB 
weder die Einspruchsabteilung, noch (vor demn Zwischen-
bescheid vomn 8. September 1989) die Beschwerdegegnerin die 
Zulässigkeit des Einspruches erkennbar in Zweifel gezogen 
haben, 1st unerheblich. Die Zulässigkeit eines Einspruches 
ist unverzichtbare prozessuale Voraussetzung für die 
sachliche Prüfung des Einspruchsvorbringens und 1st als 
soiche von Amnts wegen in jedem Verfahrensstadiumn zu 
beachten. Steilt die Beschwerdekamnmner elnen dies-
bezuglichen Mangel fest, so muB sie ihn aufgreifen 
(Art. 114 (1) EPU). 
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6. 	Nach allem liegt ein zulássiger Einspruch nicht vor, so 

daB die Entscheidurig der Vorinstanz zur Sache nicht 

rechtswirksain 1st, weshaib sich eine Wurdigung der 

technischen Einzelheiten der angefochtenen Entscheidung 

sowie der Beschwerdebegründung erübrigt. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen vird entschieden: 

Insoweit die angefochtene Entscheidung die Zulàssigkeit 

des Einspruches feststellte, wird sie aufgehoben. 

Der Einspruch wird als unzulàssig verworfen. 

Insoweit die angefochtene Entscheidung zur Sache 

entschied, wird ihre Rechtsunwirksainkeit festgestellt. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

I 
N. Beer 
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