BESCHWERDEKAMMVERN  BOARDS OF APPEAL OF CHAMBRES DE RECOURS
DES EUROPAI SCHEN THE EUROCPEAN PATENT DE L' OFFI CE EUROPEEN
PATENTAMTS OFFI CE DES BREVETS

I nterner Verteilerschl Ussel:

(A [ ] Veroffentlichung imABI.

(B) [X] An Vorsitzende und Mtglieder
(O [ ] An Vorsitzende

ENTSCHEI DUNG
vom 10. November 1999

Beschwer de- Akt enzei chen: T 0855/96 - 3.3.5
Anmel denumer : 91113016. 9

Ver 6f f ent | i chungsnunmrer : 0470518

| PC: BO1J 19/ 12

Ver f ahr ensspr ache: DE

Bezei chnung der Erfindung:
Vorrichtung zur Durchfidhrung photochem scher Reakti onen

Pat ent i nhaber:
ULTRA SYSTEMS GVBH UV- OXI DATI ON

Ei nsprechender:
Her aeus Nobl el i ght GrbH

Stichwort:
Fot or eakt or / ULTRA SYSTEMS

Rel evant e Recht snor nen
EPU Art. 56, 108, 114(2)

Schl agwor t :

"Begr indung der Beschwerde mt neuen Tatsachen und
Bewei smttel n"

"Zul assigkeit (ja)"

"Bericksichtigung imVerfahren (ja)"

"Erfinderische Tatigkeit (ja, Hlfsantrag), zuséatzliche
MalBnahne ni cht nahel i egend”

Zitierte Entschei dungen
T 1002/92, T 1016/93, T 0156/84, G 0009/91, G 0010/91,
T 0453/87, T 0339/92, T 0238/92, T 0219/83, T 0113/96,

EPA Form 3030 10. 93



T 0705/90, T 0611/90, T 0147/95, T 0389/95, T 0191/96

-2 -

Oientierungssat z:

Es dient dem Rechtsfrieden sow e der Akzeptanz der

Ent schei dungen der Beschwerdekamrern und tré&gt ihrer Bedeutung
al s der einzigen gerichtlichen Instanz Rechnung, die Uber die
Patenti erbarkeit des Patents mt Wrkung fur alle benannten
Vertragsstaaten entschei det, wenn di ese Entschei dungen den
gesanten, i m Beschwerdeverfahren unterbreiteten Streitstoff
ber Gcksi chtigen. Ein i mBeschwerdeverfahren vorgel egtes
Dokunment sol | te daher bertcksichtigt werden, wenn es nicht
vollig irrelevant ist und seine Beritcksichtigung

ver f ahrensdkonom sch vertretbar ist (Punkt 2.3 der G inde).

EPA Form 3030 10. 93



9

Européaisches European Office européen
Patentamt Patent Office des brevets

Beschwerdekammern Boards of Appeal Chambres de recours

Akt enzei chen: T 0855/96 - 3.3.5

ENTSCHEI DUNG
der Techni schen Beschwer dekammer 3.3.5
vom 10. Novenber 1999

Beschwer def threr: Her aeus Nobl el i ght GrbH

( Ei nsprechender) Her aeusstrale 12 -
D- 63450 Hanau

Vertreter: Kuhn,

14

(DE)

Hans Christian
Her aeus Hol di ng GrbH
St absstel |l e Schut zrechte

Her aeusstrale 12 - 14

D 63450 Hanau (DE)
Beschwer degegner : ULTRA SYSTEMS GVBH UV- OXI DATI ON
(Pat enti nhaber) Maal3st ralle 24

D 69123 Hei del berg (DE)

Vertreter: V\ér ner,

Pat ent anwal t e

Von Kreisler,
Postfach 10 22 41
D- 50462 Kol n

Angef ocht ene Ent schei dung:

Zusamenset zung der Kanmer :

(DE)

Hans- Karsten, Dr. Dipl.-Chem

Sel ting, \erner

Ent schei dung der Ei nspruchsabteil ung des
Eur opai schen Patentants, die am

29. Juli

1996 zur Post gegeben wurde und nit

der der Einspruch gegen das europdi sche
Patent Nr. 0 470 518 aufgrund des
Artikels 102 (2) EPU zuriickgew esen worden

i st.



Vor si t zender ; R K. Spangenberg
Mtglieder: G J. Wassenaar
M B. Qinzel



- 1- T 0855/ 96

Sachverhalt und Antréage

Auf di e europdi sche Patentannel dung Nr. 91 113 016.9
wur de das européai sche Patent Nr. 0 470 518 mit
7 Anspriuchen erteilt. Anspruch 1 lautet wie folgt:

"Vorrichtung zur Durchf thrung phot ochem scher Reakti onen
zum Abbau organi scher Substanzen, insbesondere

al i phati scher, aromati scher und heterocyclischer
Struktur, die gegebenenfalls ein- oder nehrfach

hal ogeni ert sind oder Stickstoff und Kohl enstoff im

gl ei chen Mol ekil enthalten in flussigen und/ oder

gasf 6rm gen Stronmen durch Bestrahlung mt UV-Licht

best ehend aus Zu- und Abl ei tungen, einer oder nehrerer
UV- Lanpen sow e ei nem dur chstrdnt en Reakti onsgef al
wobei das Reakti onsgef &l i nnen eine stark UV-Licht

refl ekti erende Qoerfl d&che besitzt und auf dieser oder
vor di eser Cberfl ahe Vorrichtungen aufweist, die eine
turbul ente Stroénmung erzeugen, dadurch gekennzei chnet,
dal3 di e UV-Lanpen als Tauchl anpen ausgebil det sind und
sich zwi schen dem Tauchrohr und der UV-Lanpe eine
Schicht inertes, UV-durchl dssiges Gas befindet, und dal3
di e UV-Lanpen ei ne Lei stung von m ndestens 100 Watt/cm
Lange der Tauchl anpe erbringen.”

1. Gegen die Patenterteilung | egte die Beschwerdefihrerin
Ei nspruch ein. Der Einspruch wurde darauf gestuitzt, dal3
der Pat ent gegenstand nicht auf einer erfinderischen
Tati gkeit beruhe (Artikel 100 a) in Verbindung mt
Artikel 56 EPU).

I m Ei nspruchsverfahren wurden fol gende Ent gegenhal t ungen
genannt :

3060. D Y A
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D1: Buch "Utraviolette Strahl en" herausgegeben von
Jurgen Kiefer, 1977, Seiten 110 bis 116, 364 bis
365, 422 bis 427 und 638 bis 639,

D2: Prospekt "Tauchl anpen fir photochem sche Labor -
und Herstel lungsverfahren" der Firnma Heraeus
(1983),

D3: FR- A-930 466.

Di e Ei nspruchsabteilung hat den Ei nspruch
zur ickgew esen.

I n der Entschei dung der Ei nspruchsabteil ung wurde

ausgef hrt, dall der Gegenstand des Anspruchs 1 auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruhe. Vor dem Hi ntergrund des
St andes der Techni k, insbesondere D1, wurde die dem
Streitpatent zugrundel i egende Aufgabe darin gesehen, die
Wrtschaftlichkeit und Zuverl &ssi gkeit von phot o-

chem schen Reaktionen durch eine noglichst hohe

Li cht quant enausbeut e sicherzustellen. D e LOsung dieser
Auf gabe durch eine Vorrichtung gemald Anspruch 1 wurde
al s nicht nahel i egend betrachtet; wesentlich hierfur war
das Merkmal, dall das Reaktionsgefdald i nnen ei ne stark
UV-Licht reflektierende Qoerfl &che besitzt.

Gegen di ese Entschei dung hat di e Beschwerdef dhrerin

(Ei nsprechende) Beschwerde eingelegt. In der

Beschwer debegr indung hat sie die erfinderische Tatigkeit
wei terhin auf der G undl age der bereits in der

Ei nspruchsschrift genannten Dokumente bestritten.
Zusatzlich zu den bereits erwahnten Dokunmenten wurden
drei neue Ent gegenhal tungen genannt und zwar:
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D4: Chem cal Engi neering Science, 1977, Band 32,
Seiten 89 bis 96,

D5: Buch "Technol ogi e Phot ochi m que" von André
M Braun u. a., 1986, Seiten 173 bis 174, und

D6: US- A-4 897 246

Di e Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) hat die

Zul &ssi gkeit der Beschwerde bestritten. Sie hat dazu
i nsbesonder e ausgef ihrt, dalR di e Beschwerde bezuglich
der urspringlichen Entgegenhal tungen ni cht
nachvol | zi ehbar darl ege, weshal b di e angef ochtene

Ent schei dung auf gehoben werden solle. Vielnehr stitze
sich die Beschwerde in dieser H nsicht auf drei neue
Ent gegenhal t ungen, die kein offensichtlich neuheits-
schadl i ches Material betrafen und di e daher gemald
Artikel 114 (2) EPU und den Entschei dungen T 1002/ 92,
T 1016/93 und T 156/ 84 nicht zu bericksichtigen seien.

Am 10. Novenber 1999 wurde ei ne nundliche Verhandl ung
dur chgef thrt. Wahrend di eser Verhandl ung hat die
Beschwer degegnerin drei neue Anspruchssétze als

Hi | fsantrage 1, 2 und 3 eingereicht. Zum1l. H | fsantrag
wur de auch ei ne angepalit e Beschrei bung ei ngereicht.
Anspruch 1 des 1. Hilfsantrags entspricht demerteilten
Anspruch 2 und lautet wie folgt:

"Vorrichtung zur Durchfihrung phot ochem scher Reakti onen
zum Abbau organi scher Substanzen, insbesondere

al i phati scher, aromatischer und heterocyclischer
Struktur, die gegebenenfalls ein- oder nehrfach

hal ogeni ert sind oder Stickstoff und Kohl enstoff im

gl ei chen Mol ekl enthalten in fllssigen und/ oder
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gasform gen Stronmen durch Bestrahlung mt UV-Licht

best ehend aus Zu- und Abl ei tungen, einer oder nehrerer
UV- Lanpen sow e ei nem durchstront en Reaktionsgefafn

wobei das Reaktionsgefdald i nnen eine stark UV-Licht

refl ekti erende Qoerfl &che aus poliertem Edel stah

besitzt und auf dieser oder vor dieser Qoerfl ache
Vorrichtungen aufwei st, die eine turbulente Stroénung

er zeugen, wobei die UV-Lanpen als Tauchl anpen
ausgebi | det sind und sich zw schen dem Tauchrohr und der
UV- Lanpe eine Schicht inertes, UV-durchl assiges Gas
befindet, und die UV-Lanpen eine Leistung von n ndestens
100 watt/cm Lange der Tauchl anpe erbringen.”

Di e von der Beschwerdefihrerin gegen die erfinderische
Tati gkeit der Gegenstande gemal3 Anspruch 1 des
Streitpatents und Anspruch 1 genmal3 1. Hil fsantrag

vor gebrachten Argunmente konnen wi e fol gt zusanmengef aldt
wer den.

Anspruch 1 des angefochtenen Patents erschopfe sich in
ei ner additiven Zusammenfassung an sich bekannter

Ei nzel merkmal e, die in vorhersehbarer Wise mteinander
konmbi ni ert worden sei en. Abgesehen vom Merkmal , dal3 die
I nnenoberfl a&che des Reakti onsgefalles stark UV-

refl ektierend sein solle, seien die Ubrigen Merkmale im
wesent | i chen aus D1 bekannt. Wenn gegentber D1 die

Auf gabe bestanden habe, die Zuverl assigkeit und

Si cherheit der Vorrichtung zu verbessern, sei es
nahel i egend gewesen, das Reakti onsgefald aus Edel stah
herzustel l en, zumal dieser Werkstoff fiUr die Herstellung
ei nes Reakti onsgef alRes zur Durchfdhrung photochem scher
Reakti onen aus D3 bekannt gewesen sei. Da Oberfl achen
aus Edel stahl bekanntlich UV-Strahlen reflektierten, se
das Merkmal der starken Reflexion dieser Strahlen be
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der Anwendung von Edel stahl automati sch gegeben. Dar tUber
hi naus sei es aus D5 bekannt, dall durch die Verwendung
von Refl ektoren, sowohl bei diffuser als auch be

di rekter Reflexion die absorbierte Energie in einem
Fot or eakt or erhdht werde. Auch in Bezug auf eine

Ver besserung der Quant enausbeute habe somt die

Ver wendung ei nes Reaktionsgefalles mt einer UV-Licht
refl ektierenden | nnenoberfl ache nahegel egen. Wil die
Verwendung von Edel stahl aus D3 fur den gl eichen Zweck
bekannt sei, konne auch in der Bereitstellung der
Vorrichtung gemall Anspruch 1 des 1. Hil fsantrag keine
erfinderische Leistung |iegen.

Di e von der Beschwerdegegnerin zur erfinderischen
Tati gkeit vorgebrachten Argunente konnen wi e fol gt
zusanmmengef a3t wer den.

Es werde eingeraunt, dalB bis auf die Verwendung einer
stark UV-Licht reflektierenden Reaktorinnenoberfl &che
di e Ubrigen Merknmal e des Anspruchs 1 i mwesentlichen aus
D1 herleitbar seien. In D1 werde jedoch die Verwendung
von optischen Hlfsmtteln wie Reflektoren abgel ehnt. Es
habe al so ein Vorurteil gegen die Verwendung von

Ref | ekt oren bestanden und ei n Fachmann wirde daher zur
Losung der Aufgabe, die aus D1 bekannte Vorrichtung zu
ver bessern, die Verwendung von Reflektoren nicht in
Betracht gezogen haben. Dies werde auch dadurch bel egt,
dall D1 bereits 1977 veroffentlicht worden sei und

Ref | ekt oren bis 1990, dem Prioritéatsjahr des
Streitpatents, nicht zum Ei nsatz gekonmen seien. Witer
sei fir eine gute Reflexion eine sehr glatte

refl ektierende Qoerfl ache wesentlich; nicht jede

Met al | oberfl ache erfill e di ese Bedi ngung.
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Di e Beschwerdefidhrerin beantragte, die angefochtene
Ent schei dung auf zuheben und das europdi sche Patent
Nr. 0 470 518 zu wi derrufen.

Di e Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde

zur uckzuwei sen, oder hilfsweise, das Patent auf der
Basis eines der Hilfsantrdge 1 bis 3, gestellt in der
angegebenen Rei henfol ge und ei ngerei cht am

10. Novenber 1999 wahrend der mindlichen Verhandl ung,
aufrecht zuer hal t en

Ent schei dungsgr inde

3060. D

Zul &ssi gkeit der Beschwerde

Nach st &ndi ger Recht sprechung der Beschwer dekanmern des
EPA kann ei ne Entschei dung i m Beschwer deverfahren ni cht
nur mt rechtlichen und techni sch wertenden Erwagungen,
sondern auch in tatsachlicher Hi nsicht angegriffen

wer den. Ei ne Beschwerde ist auch dann zul 4ssig, wenn sie
i m Rahnen ei nes geltend gemacht en Ei nspruchsgrundes
ausschlieRlich mt dem hinreichend substantiierten
Vortrag neuer Tatsachen und gegebenenfalls der Vorl age
neuer Beweismittel begrindet wird, siehe z. B. T 611/90,
ABI . EPA 1993, 50 und T 191/96 vom 2. April 1998,

Punkt 1 der Grinde sowi e die imfol genden genannten

Ent schei dungen. Ein solcher Fall |iegt vor, wenn der
Beschwer def Gthrer - wi e hier geschehen - den geltend
gemachten Mangel an erfinderischer Tatigkeit der
angegriffenen Erfindung in der Beschwerdebegrindung mt
neuen Ent gegenhal tungen begrindet (siehe auch T 147/95
vom 14. Novenber 1995, Punkt 1.2 der G unde). Di e Frage,
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ob derartiges Vorbringen noch rechtzeitig oder verspatet
i st, und wel che weitere Behandl ung es i m Verfahren
findet, kann eine Frage der Begrindetheit der Beschwerde
sein, berthrt ihre Zul assigkeit aber nicht, T 389/95 vom
15. Cktober 1997, Punkt 1. der G inde. Die von der
Beschwer def ihreri n genannt en Ent schei dungen bezi ehen
sich nicht auf die Frage der Zul assigkeit der

Beschwer de, sondern darauf, unter wel chen Unst anden nach
Abl auf der Ei nspruchsfrist, insbesondere in der

Beschwer debegr indung, neu genannte Entgegenhal tungen zu
ber iicksi chti gen, bzw. genmaR Artikel 114 (2) EPU als

ver spatet vorgebracht zuridckzuwei sen sind.

Fur die Zul assigkeit der Beschwerde gentgt es, dalR die
Beschwer debegr tindung ei n hinrei chend substantiiertes

Vor bringen enhalt, das mt der Beschwerde gegen die
angef ocht ene Ent schei dung geltend genacht werden kann
(siehe auch T 3/95 vom 24. Septenber 1997, Punkt 2.3 der
G unde). Es ist fiur die Zul &ssigkeit der vorliegenden
Beschwerde som t unerheblich, ob sich die

Beschwer debegr indung ausrei chend mt den Ausf dhrungen
der Einspruchsabteilung zu den Ent gegenhal tungen D1 bis
D3 ausei nander set zt .
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Ber ticksi chti gung neuer Tatsachen und Beweismttel in der

Beschwer dei nst anz, Dokunente D4 - D6

In der Sache ist die Kammer der Auffassung, dal3 zur

Begr indung ei ner Beschwerde gegen di e Aufrechterhal tung
des Patents durch die erste Instanz in das Verfahren

ei ngef Uhrte neue Entgegenhal tungen, unabh&ngi g von der
Frage, ob ein solches Vorbringen verspatet ist, von der
Kammer zu ber tcksi chtigen und das di esbezigliche

Vor bri ngen des Beschwerdef ihrers daraufhin zu Uberprifen
ist, ob es die Entscheidung der ersten Instanz in Frage
stellt.

Zu D4 und D5 stellt die Kamrer fol gendes fest:

Di e Beschwerdegegnerin hat die in der Beschwerdeschrift
erstmal s genannten Ent gegenhal tungen mt der Begriundung
als imSinne des Artikels 114 (2) EPU verspét et

vor gebracht betrachtet, dal sie nach Abl auf der

Ei nspruchsfrist vorgel egt wurden. Hi erzu wirde auf die
Ent schei dungen T 1002/92 (ABI. EPA 1995, 605), T 1016/93
vom 23. Miarz 1995 und T 0156/ 84 (ABlI. EPA 1988, 372)

hi ngewi esen. Das EPU ent halt kei ne ausdricklichen
Best i nmungen dar tber, wann di e Vorl age ei nes Bewei s-
mttels als verspatet im Sinne des Artikels 114 (2) EPU
zu betrachten ist. Fur die u. a. in T 1002/92 vertretene
Auf f assung, dal} i m Ei nspruchsverfahren jedes

Bewei smttel, das nach Abl auf der Ei nspruchsfri st
vorgelegt wird, als verspatet zu betrachten ist, findet
sich imEPU keine Stitze. T 1002/92 stutzt sich in

di eser Hinsicht i mwesentlichen auf die Entschei dungen
der G ollen Beschwerdekamrer G 9/91 (ABI. EPA 1993, 408)
und G 10/91 (ABI. EPA 1993, 420). Di ese Entschei dungen
betreffen di e Ei nfuhrung neuer Ei nspruchsgrinde nach
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Abl auf der Einspruchsfrist. In Bezug auf Artikel 114 (2)
EPU besagt G 9/91, daR die Mglichkeit besteht,

ver spat et vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel in
Bezug auf neue Ei nspruchsgrinde nicht zu beridcksichtigen
(Punkt 16). Zur Frage, ab wann di e Vorl age eines

Bewei smttels als verspatet zu gelten hat, &ufern sich
G 9/91 und G 10/91 nicht. Die Kanmer teilt die in
nmehreren Ent schei dungen der Beschwerdekamern vertretene
Auf fassung, dall nicht jedes nach Abl auf der Ei nspruchs-
frist vorgel egte neue Beweismttel im Sinne von

Artikel 114 (2) EPU als verspatet eingereicht zu
betrachten ist.

Sowrd in T 113/96 vom 19. Dezenber 1997 di e Nennung
neuer Dokunente in der Beschwerdebegrindung zur

Ver st arkung ei ner Argunentation, die die Ei nspruchs-
abt ei l ung ni cht dberzeugen konnte, als vollig
akzeptabl es Verhalten der Partei betrachtet, die in
erster Instanz verloren hat (Punkt 11 der G inde). Genal}
T 705/90 vom 15. Juli 1991 k6énnen Dokunente, die im

Ei nspruchsverfahren nach Abl auf der Einspruchsfrist in
Erw derung auf Argunente des Patenti nhabers vorgebracht
werden, nicht als verspatet betrachtet werden, Punkt 10.
der Grunde. Gemal3 T 238/92 vom 13. Mai 1993 kann ein
wahrend des Ei nspruchsverfahren in Erw derung auf eine
Anspruchséanderung nachtré&glich genanntes Dokunent nicht
al s verspatet betrachtet werden, Punkt 2.2 der G inde.

I mvorliegenden Fall hat sich die Beschwerdefihrerin als
Ei nsprechende zur Begrindung i hres Ei nspruchs auf

al | genei nes Fachwi ssen berufen. Ei nes Bewei ses daf ir,
daR bestimte Sachverhalte zu di esem Fachwi ssen gehdren
bedurfte es hier deshalb, weil dies imweiteren

Ver fahren bestritten und auch von der Ei nspruchs-
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abteilung in ihrer Entscheidung nicht anerkannt wirde.
In einemsolchen Fall nmuf3 die Partei nachtréglich

ent sprechende Bewei smttel vorlegen durfen, die somt
nicht als verspatet eingereicht imSinne von

Artikel 114 (2) EPU betrachtet werden koénnen. Deshal b
sieht die Kammer die mt der Beschwerdebegrindung

vor gel egt en Dokunmente D4 und D5, die lediglich

nachgerei chte Beweismttel fur den Unfang des rel evanten
al | genmei nen Fachw ssens darstellen, als rechtzeitig

ei ngerei cht an.

Zu D6 benerkt die Kammer, daBR Artikel 114 (2) EPU es in
das Ernessen des Europdi schen Patentants stellt, auch
verspatet vorgebrachte Beweismttel zu bericksichtigen

Den von der Beschwerdegegnerin zitierten Entschei dungen
I st nicht zu entnehnen, dal} di eses Ernessen so auszuiiben
i st, dall nach Abl auf der Ei nspruchsfrist vorgel egte
Dokunment e nur dann zu berlcksichtigen sind, wenn sie

of fensichtlich neuheitsschadliches Material betreffen.
Sel bst die hinsichtlich der Bericksichtigung verspéateten
Vor bringens zu einemals solchemrechtzeitig

vor gebrachten Ei nspruchsgrund bisher restriktivste

Ent schei dung, T 1002/92, die nicht unbedingt die

al | genei ne Auffassung der Kamern zu di eser Frage

wi derspi egelt, definiert das hochrel evante neue

Vor bringen, das in der Beschwerde noch bericksichti gt
wer den nuf3, als ein Vorbringen, das hochstwahrscheinlich
der Aufrechterhaltung des Streitpatents entgegensteht.

Di ese Definition unfal3t nehr als nur offensichtlich
neuhei t sschadl i ches Materi al .

Fir die Beurteilung, ob ein neues Dokunent die
Ent schei dung wesentlich beei nfl ussen kann, und der
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Aufrechterhal tung des Patents ent gegenstehen wirde, i st
ei ne ei ngehende Kenntni snanme vom I nhalt des Dokunents
unerl alli ch. Wenn sich dabei herausstellt, dal das
Dokunent nicht so relevant ist, ist seine Berick-
sichtigung nicht zw ngend. Es dient jedoch dem

Recht sfri eden sowi e der Akzeptanz der Entschei dungen der
Beschwer dekammern und tréagt i hrer Bedeutung als der

ei nzi gen gerichtlichen Instanz Rechnung, die Uber die
Patenti erbarkeit des Patents mt Wrkung fur alle
benannt en Vertragsstaaten entscheidet, wenn diese

Ent schei dungen den gesanten, i m Beschwerdeverfahren
unterbreiteten Streitstoff bericksichtigen. D e Kamer

i st daher der Auffassung, dall ein i mBeschwerdeverfahren
vor gel egt es Dokunent bertcksichtigt werden sollte, wenn
I mer es verfahrensdkonom sch vertretbar ist und das

ver spatet vorgebrachte Dokunment nicht voéllig irrel evant
ist (vgl. T 339/92 vom 17. Februar 1995, Punkt 2 der

G unde) .

I mvorliegenden Fall betrifft D6 ebenso w e das
Streitpatent eine Vorrichtung zur Durchfdhrung

chem scher Reakti onen zum Abbau organi scher Substanzen
durch UV-Strahlen und ist also nicht offensichtlich
irrelevant. Das Gegenteil hat sich im Verlauf des
Ver f ahrens zugunsten der Beschwer degegnerin ergeben,

si ehe dazu nachfol gend 4.3 der G unde. Ferner wurde D6
bereits in der Beschwerdeschrift erwdhnt, so dall es fur
den Beschwerdegegner zunutbar war, diese Druckschrift in
der Jahre spater anberaunten mindlichen Verhandl ung zu
ber Gcksi chti gen. Durch sei ne Berlcksichti gung wurde das
Ver fahren auch nicht verzdgert.

Di e Entgegenhal tungen D4 bis D6 sind deswegen als
Bewei smttel zugel assen worden.
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Haupt ant r ag

Di e Neuheit der Vorrichtung genmald demerteilten Anspruch
1 wurde nicht bestritten. Es bleibt zu prifen, ob der
Cegenstand des erteilten Anspruchs 1 auf einer

erfinderischen Tatigkeit beruht.

Es ist unbestritten, dal D1 als nachster Stand der
Techni k zu betrachten ist. D1 ist ein Handbuch dber die
techni sche Anwendung ultravioletter Strahlen. Es

of fenbart ei nen fotochem schen Durchfl ul3-Reaktor mt

ei ner Tauchl anpe und ei ne Vorrichtung zum Begasen des
Raunes zw schen der Reaktorwand und der Tauchl anpe
(Seiten 423 bis 424). Es ist weiter unbestritten, dald

di ese Vorrichtung auch zum Abbau or gani scher Substanzen
geeignet ist. D1 erlautert, dal durch Begasung mt

I nertgasen di e Léosung zwi schen und um di e Entl adungs-
rohren ungewdl zt wird. Di e Beschwerdegegnerin hat

ei ngeraunt, dall di ese Begasungsvorrichtung als eine
Vorrichtung zur Erzeugung einer turbulenten Stronung im
Si nne des Anspruchs 1 angesehen werden kann. Der
abgebi | dete Reaktor (Abb. 7.11) zeigt auch eine

Wasser kihl ung um di e Tauchl anpe. Es wird erl autert, dal3
bei dem Ei nsatz von Hg- Ni ederdruckl anpen kei ne Kuhl ung
der Lanpe notwendig ist, dall aber bei der Verwendung von
Hochdruckbrennern prinzipiell gekthlt werden mu3. D e
Ver wendung ei ner Hg- Hochdr uckl anpe kann damt auch als
of f enbart angesehen werden. Hg- Hochdruckl anpen haben
gemald D1 ei ne Leistung von 0,5 bis 40 kW Tauchl anpen ab
2 kW Lei stung haben Vorrichtungen zur Einleitung von

I nertgas. O fenbart sind nehrere Hochdrucktauchl anpen
"Original Hanau" u. a. eine mt einer Strahlerleistung
von 40 kWmt Typenunmer TQQ0055.150 (Seite 112,

Tab. 3.16). Genal3 D2 hat di ese Lanpe ei ne ausnutzbare
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Bogenl &nge von 1520 mm was einer Leistung pro
Strahl erl &nge von 263 Wcmentspricht (Seite 16,
Abb. 12).

Von der Beschwerdegegnerin wurde vorgetragen, dal3
gegentuber D1 di e Aufgabe darin bestand, eine Vorrichtung
bereitzustellen, die zuverl&ssig und wirtschaftlich

or gani sche Substanzen in Abwasser, worin die

Li cht absorption stark schwankt, abbaut. D ese Aufgabe

wi rd von der Beschrei bung des Streitpatents gestlt zt
(Spalte 2, Zeilen 4 bis 30) und gemalR Anspruch 1 dadurch
gel 6st, dall al s Tauchl anpe ei ne UV-Lanpe mt

I nertgasspul ung und ei ner Lei stung von m ndestens

100 Wcm verwendet wird und dald das Reakti onsgefal3 i nnen
eine stark UV-Licht reflektierende Qoerfl ahe besitzt.
Die Kanmer halt es fiar gl aubhaft, dal3 durch diese
MaBnahnmen di e Quant enausbeute bei Abwasser mt niedriger
opti scher Dichte erhéht wrd and damt die genannte

Auf gabe tatsachlich gel dst wird. Di e Beschwerdefihrerin
hat dies nicht bestritten.

Es bl ei bt zu untersuchen, ob die zur LOosung der Aufgabe
beansprucht en MaBnahnen durch den Stand der Technik
nahegel egt werden. Wenn nman di e Zuverl assi gkeit erhdhen,
d. h. den Abbau der organi schen Bestandteile so

vol | standig wi e noglich gewahrleisten will, ist es
nahel i egend, eine in D1 beschriebene und i m Hande
erhaltliche UV-Lanpe mt noglichst hoher Leistung zu
wahl en. Di es wurde von der Beschwerdegegnerin auch nicht
bestritten. I m Zusamenhang mt ei nem Tauchl anpen-
Reaktor wird in Dl nichts uUber die Beschaffenheit der
Qoberfl d&che des Reaktors ausgesagt. FiUr einen

i ndustriellen Reaktor, der eine hohe Stabilitéat (hohe
Zuver| a&ssi gkeit) aufweisen nmuf3 und der standig mt
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walri gen Losungen in Beruhrung ist, wie ein Reaktor fur
di e Behandl ung von Abwasser, ist Edel stahl einer der
gangi gsten Werkstoffe. Edel stahl ist auch als

Reakt orwer kst of f fir ei nen Tauchl anpen- Reakt or aus D3
bekannt (Seite 3, Zeilen 11 bis 13). Ei ne Reaktorwand
aus Edel stahl ist normal erwei se derart beschaffen, dal
Licht, einschlieBlich UV-Licht, mndestens teilweise
reflektiert wwrd. D e Verwendung von Edel stahl mt einer
UV-Licht reflektierenden Cberfl ache fir einen

Tauchl anpen- Reakt or gemalR D1 nul3 daher al s nahel i egend
betrachtet werden. D e zusatzliche Angabe in Anspruch 1,
daR die Reflexion stark sein nuf3, ist ohne Angabe des
Prozent satzes der Reflexion zu unbestimt, umdie

| nnenober fl &che des beanspruchten Reaktors von

her kénmm i chen, normal verarbeiteten, Edel stahl ober-

fl &chen zu unterschei den. Sie kann daher nicht als
zusat zl i ches unterschei dendes techni sches Merknmal

di enen.

Die Vorrichtung genmal3 Anspruch 1 beruht al so nicht auf

ei ner erfinderischen Tatigkeit, sondern ist das Ergebnis
fachmanni scher Anpassung ei ner in ei nem Handbuch
schemati sch dargestellten und beschriebenen Vorrichtung
an di e techni schen Anforderungen, die mt der Losung
obengenannt er Auf gabe zusammenhangen. Der Haupt antrag
st somt nicht gewdhrbar.

1. Hlfsantrag

Anspruch 1 des 1. Hilfsantrags entspricht demerteilten
Anspruch 2. Den Unteransprichen 2 bis 6 des

1. Hlfsantrags entsprechen die erteilten Anspriche 3
bis 7. Die Anderungen erfillen die Anforderungen des
Artikels 123 EPU.
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Der geanderte Anspruch 1 enthédlt gegeniber demerteilten
Anspruch 1 die zuséatzliche Bedi ngung, dall das Reakti ons-
gef 4% i nnen aus poliertem Edel stahl besteht. D e
Beschwer def ihrerin hat nicht geltend gemacht, dal3

Reakti onsgef &Be aus Edel stahl, die ein Fachmann fur die
Herstel l ung ei nes UV-Reaktors gendal3 D1 in Betracht

zi ehen wirde, nornmal erwei se polierte | nnenwande
auf wei sen. Nach Angabe der Beschwer degegnerin werde
durch die Polierung die direkte Reflexion erhéht, was zu
ei ner erhoht en Quant enausbeute fihre. Di e Beschwerde-
fdhrerin hat ausgefihrt, es sei nicht glaubhaft, dal
durch ei ne Verbesserung der direkten Reflexion die

Quant enausbeut e erhdoht werde, da auch bei einer diffusen
Refl exi on die Strahlung wi eder in die FlUssigkeit

gel ange und dort ihre Wrkung ausibe. Beweismttel

hi erf ir wurden jedoch nicht vorgelegt. D e Beschwerde-
gegnerin erklarte die geltend gemachte erhdhte

Quant enausbeute damt, dal3 bei einer diffusen Reflexion
ein Teil der reflektierten Strahlung i m Genzgebi et

zwW schen Reaktorwand und Fl Ussi gkeit gefangen blei bt und
schlielBlich absorbiert wird, ohne in Wchsel w rkung m t
den in der Flussigkeit gel 6sten oder suspendierten

Teil chen zu treten. Die Kamrer hat keine Mglichkeit,
di e wi dersprichlichen Aussagen zum techni schen Eff ekt
der Polierung der Reaktorinnenoberfl ahe faktisch zu
Uber prifen. Sie bericksichtigt jedoch, dalR das
Streitpatent klar auf di e Bedeutung des Polierens der
Reaktori nnenseite hinweist (Spalte 5, Zeilen 4 bis 6).
Bei di eser Sachlage tréagt die Einsprechende die
Bewei sl ast dafir, dal der geltend gemachte Effekt nicht
eintritt. Der Unmstand, dal die Kammer den wahren
Sachverhalt nicht aufklaren kann, wirkt sich hier also
zu Ungunsten der Beschwerdefidhrerin aus (siehe auch

T 219/83, ABI. 1986, 211, Punkt 12 der G inde). Die
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Kamer geht daher davon aus, dafl durch die Polierung der
I nnenwand di e Quant enausbeute bei niedriger optischer
Dichte erhoht wird und damt zur LOsung der bestehenden
Auf gabe (siehe 3.3) beitragt und nicht als eine
technisch irrelevante, wllkurliche, MBnahnme zu
betrachten ist.

Es bl ei bt zu untersuchen, ob es naheli egende G inde
daf ir gegeben hat, diese zuséatzliche MaBnahne in
Betracht zu zi ehen.

D1 sagt Uber die Eigenschaften der Reaktorinnenwand be
ei nem Tauchl anpe- Reakt or ni chts aus. | m Zusanmenhang m t
ei nem f otochem schen Reaktor mt Aul3enbel euchtung wrd
erwahnt, dafl Reflektoren hinter der Lichtquelle den
Quant enstrom ni cht entschei dend erhoéhen (Seite 423,

| et zter Absatz). In D1 wird daher eher von MaBnahnmen zur
Er hohung der direkten Reflexi on abgeraten, weil sie
angeblich wenig effektiv sind. D e Kanmer ist daher

ni cht davon uberzeugt, dalR der Fachmann durch D1 dazu
angeregt wird, durch Einsatz eines ReaktionsgefalRes aus
Edel stahl mt polierter Innenoberflache die

Quant enausbeut e zu erhdhen.

D2 bezieht sich nur auf die Konstruktion der Tauchl anpe
und |l ehrt nichts Uber die Beschaffenheit des
Reakt i onsgef alies.

D3 Il ehrt die Verwendung ei nes Reakti onsgef @Bes aus
Edel st ahl, sagt jedoch Uber Reflexion oder
Beschaffenheit der mt der Flissigkeit in Beruhrung
kommenden Reaktori nnenoberfl &che nichts aus.

D4 gi bt ei ne mat hemati sche Beschrei bung ei nes
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Tauchl anpen- Reakt ors und beschrei bt auch den Ei nflul}

ei nes rund um ei n Reaktionsgefald aus ei nemfiur UV-
Strahl ung durchsichtigen Material angeordneten

Ref | ektors. Aus den Berechnungen ergi bt sich, dal3 der
Ref |l ektor die Effizienz erhoht, wenn die optische Dichte
der Reaktionsfl Ussigkeit weder sehr hoch noch sehr
niedrig ist, und dall der Reflektor unmso w rksaner ist,

j € naher er am Reaktor angebracht ist (Seite 94,
concl usi ons). Aus den Conput er berechnungen genéal3 D4 geht
wei ter hervor, dald abhdngi g von den gewédhl ten

Bedi ngungen di e diffuse Reflexion neistens effektiver
ist als die direkte (specular) Reflexion (Fig. 4 bis 9).
Inwi eweit di ese aufgrund von Conputersinul ati onen
errechneten Effekte auch in der Praxis auftreten, wrd
ni cht gesagt. Es ist auch nicht zu erkennen, dal} diese
Bedi ngungen auch zutreffen, wenn der Reflektor durch die
i nnere Qberfl ache des Reakti onsgef @&Bes sel bst gebi |l det
wi rd. Aus di esen Angaben kann di e Kamrer daher kei ne
Anregung ent nehnen, bei ei nem Edel stahl reaktor die

Effi zienz bzw. di e Quant enausbeute durch Polieren der

| nnenwand zu er hdhen.

D5 verwei st auf die in D4 publizierten Ergebnisse und
betont, dalR der Reflektor so nah wie niglich an die
AulRenseite des Reaktors herangefihrt werden sollte. D e
Fig. 4.27 entspricht der Fig. 7 aus D4 mt der Ausnahne,
dall di e Beschriftungen der Linien fiar diffuse und

di rekte Refl exi on vertauscht worden sind. Nach
Auf f assung der Kanmer wirde der Fachmann die
Oiginalliteratur D4 m tbericksi chtigen (siehe auch

T 453/ 87 vom 18. Mai 1989, Punkt 8.3.2.3) und die
Angaben in D5 eher fir einen Ubertragungsfehler halten
al s dalR er daraus schlielBen wirde, daf i m Gegensatz zu
D4 nunnehr die direkte Reflexion eine bessere
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Quant enausbeute erwarten | asse. Sel bst wenn | etzteres
zutrafe, so geht davon ohne riuckschauende

Bet racht ungswei se kei ne Anregung aus, statt eines
durchsi chti gen Reaktionsgefalles mt aullen angebracht em
Ref | ekt or ein Edel stahl gefalR mt polierter innerer
Qoer fl &che ei nzuset zen.

D6 of fenbart einen fir di e Behandl ung von Abwasser

geei gnet en Fot oreaktor, in dem nehrere Tauchl anpen
angeordnet sind. Aus den Angaben, dal di e Wande des
Reakt ors mtei nander verschwei 3t sind und ein

Si chtfenster eingebaut ist, kann geschl ossen werden, dafl}
di e WAnde aus Metall bestehen (Spalte 5, Zeilen 28 bis
35; Spalte 9, Zeilen 12 bis 37). Uber die Beschaffenheit
der | nnenoberfl d&che wird nichts ausgesagt. Es wrd

j edoch betont, dalR kei ne Refl ektoren notwendi g sind,
wei | die Lanmpen vollig vom zu behandel nden Wasser
ungeben sind und daher keine Strahlung verl oren gehen
kann (Spalte 2, Zeilen 61 bis 64). D6 regt al so nicht
dazu an, die Reaktorinnenwand zu polieren. D6 ist die
ei nzi ge Entgegenhaltung, die sich mt einer

i ndustriellen Anlage fiur den Abbau von organi schen

Ver unr ei ni gungen in Abwasser beschaftigt. D ese
Druckschrift, die erst kurz vor dem Prioritatsdatum des
Streitpatents publiziert worden ist, bestatigt daruber
hi naus di e Auffassung der Beschwerdegegnerin, dal3 be
Tauchl anpen- Reakt oren von der Fachwelt refl ektierende

i nnere Qberfl &hen nicht in Betracht gezogen worden
sind, und dal} die auf D5 gestitzte gegenteilige

Auf f assung der Beschwerdef idhrerin das Ergebnis einer

r ickschauenden Betracht ungswei se i st.
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4.4 Di e Kanmer ist daher der Uberzeugung, daR der Einsatz
ei nes Reaktionsgefalles aus Edel stahl mt polierter
i nnerer Qberfl ache bei einemfotochem schen Reaktor fur
ei nen Fachmann, der das obengenannte techni sche Probl em
zu | 6sen versucht, nicht nahegel egt war. Die Vorrichtung
gemald Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags beruht al so auf
ei ner erfinderischen Tatigkeit. D e Vorrichtungen genmal3
den von Anspruch 1 abhangi gen Unteransprichen 2 bis 6
si nd besondere Ausfuhrungsarten der Vorrichtung nach
Anspruch 1 und beruhen daher ebenfalls auf einer

erfinderischen Tatigkeit.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen Griunden wird entschi eden:

1. Di e angef ocht ene Entschei dung wi rd auf gehoben.

2. Die Sache wird an die Ei nspruchsabteil ung
zurickverw esen mt der Anordnung, das Patent mt den in
der mindl i chen Ver handl ung ei ngerei chten Ansprichen und

Beschrei bung des 1. Hilfsantrags, und der Zeichnung, w e

erteilt, aufrechtzuerhalten

Di e Geschaftstel |l ebeanti n: Der Vorsitzende:

S. Hue R Spangenber g
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