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Sachverhalt und Antréage

Di e Beschwerdefuhrerin ist Inhaberin des europai schen
Patents Nr. 0 531 373, das auf der G undl age der
eur opai schen Patentanmel dung Nr. 91 909 974.7 m t
7 Ansprichen erteilt wirde, wobei Anspruch 1, der
ei nzi ge unabhé&ngi ge Anspruch, und Anspruch 3 w e fol gt

| aut et en:

"1. Streulichtphotoneter, insbesondere zur Kkinetischen
Gesant wei Bbesti mmung, mt

(a) einer Lichtquelle (20),

(b) einer zw schen ei nem Probenraum und di eser
Li chtquel l e (20) angeordnete (Ilese
"angeordneten") OptiKk,

(c) einer imProbenraum befindlichen, austauschbaren
Kivette (24), in die eine zu untersuchende

Fl Gssi gkeit ei ngegeben werden kann,

(d) ei nem phot oel ektri schen Enpféanger (38), der schréag in
Vorwartsrichtung gestreutes Licht enpfangt und

m t

(e) einer diesem photoel ektri schen Enpfanger (38)
nachgeschal teten Auswerteel ektroni k und ei ner
Anzei geei nheit (46) fur genessene

Streulichtwerte,
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dadurch gekennzei chnet, dalR sich zw schen

Li chtquell e (20) und Kivette (24) sowi e zw schen

Kivette (24) und dem phot oel ektri schen Enpfanger (38)
nur optische Bauteil e befinden, die imsichtbaren
Spektral berei ch 400 nm bis 800 nm ei ne noglichst grol3e
Dur chl &ssi gkeit bzw. Refl exi on ohne sel ektive Absorption

bzw. Refl exi on auf wei sen

dall ei ne Ruhrvorrichtung vorgesehen ist, mt der die zu
unt ersuchende FIl tussi gkeit wahrend der Untersuchung
bewegt wird, und

dall die Optik (h) die Lichtquelle in den Probenraum
abbi | det . "

"3. Streulichtphotoneter nach Anspruch 1, dadurch
gekennzei chnet, dall das Ausgangssi gnal des

phot oel ekt ri schen Enpfangers (38) einem A/ D-\Vandl er (42)
zugeleitet wird, dal fir einen MeBwert eine MeRreihe von
n auf ei nander f ol genden Ei nzel nessungen in digitale

Si gnal e ungewandel t, gespeichert und gro6RBenmal3ig so
bewertet wird, dal3 fir eine anschlielRende
Mttelwertbil dung und Ausgabe des ei nzel nen MeBwertes
nur die Halfte, vorzugsweise nur ein Drittel derjenigen
Ei nzel meBwerte benutzt wrd, die die kleinsten Wrte

haben".

Di e Beschwerdegegnerin (Ei nsprechende) hat gegen das
Pat ent Ei nspruch erhoben und geltend genacht, dafl3 i m

Hi nblick auf E1l = Chem cal Analysis, vol. 73, Seiten 43
bis 71, Goves M J. (1987), E2 = US-A-4157871 und/ oder
E3 = din. Chem 23/8, Seiten 1456 bis 1464,

J. C. Sternberg (1977) der Gegenstand des Patents
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ent weder ni cht neu war oder nicht auf einer

erfinderischen Tatigkeit beruhte.

Das Patent, in geandertem Unfang, wurde w derrufen

Der Anspruch 1, der dieser Entschei dung zugrundel ag,
enthielt zusatzliche Merkmale (i) und (j), die aus dem
abh&ngi gen Anspruch 3 in der erteilten Fassung stammten,
wobei am Ende des Anspruchs der Ausdruck "nur die

Hal fte, vorzugsweise nur ein Drittel derjenigen

Ei nzel nreBwerte benutzt wird," durch den Ausdruck
"hochstens nur die Halfte derjenigen Einzel nellwerte
benut zt wrd" ersetzt wurde. D eser Anspruch 1, nach
Berichtigung of fensichtlicher Schreibfehler, hatte

f ol genden Wortl aut:

"1. Streulichtphotoneter, insbesondere zur Kkinetischen
Gesant wei Bbesti nmung, mt

(a) einer Lichtquelle (20),

(b) einer zwi schen ei nem Probenraum und di eser
Li chtquel | e (20) angeordneten Opti k,

(c) einer im Probenraum befindlichen, austauschbaren
Kivette (24), in die eine zu untersuchende

Fl Gssi gkeit ei ngegeben werden kann,

(d) ei nem phot oel ektri schen Enpfanger (38), der schréag in

Vorwartsrichtung gestreutes Licht enpfangt,

(e) ei ner diesem phot oel ektri schen Enpfanger (38)

nachgeschal t et en Auswert eel ekt roni k und ei ner
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Anzei geei nheit (46) fur genessene
Streulichtwerte,

(f) Anordnung nur optischer Bauteile zw schen
Li chtquell e (20) und Kivette (24) sowi e zw schen
Kivette (24) sowi e zwi schen Kivette und dem
phot oel ekt ri schen Enpfanger (38), die im
si cht baren Spektral bereich 400 nm bis 800 nm ei ne
nmogl i chst grofe Durchl assigkeit bzw. Refl exion
ohne sel ektive Absorption bzw. Reflexion

auf wei sen,

(g) einer Ruhrvorrichtung, mt der die zu untersuchende
FI Ussi gkeit wahrend der Untersuchung bewegt wird,

(h) einer die Lichtquelle in den Probenraum abbil denden

Opti k,

(1) einer Weiterleitung des Ausgangssi gnal s des
phot oel ekt ri schen Enpféangers (38) an einen A/ D
VWandl er (42),

(j) Umnandl ung, Spei cherung und gr 6Benmal3i ger Bewertung
ei ner Melrei he von n auf ei nanderf ol genden
Ei nzel messungen fir einen MeBwert in digitale
Signale, so dalR fur eine anschlielende
Mttelwertbil dung und Ausgabe des ei nzel nen
MelBwertes hochstens nur die Halfte derjenigen
Ei nzel meBwerte benutzt wird, die die kleinsten
Werte haben.™

Di e Ei nspruchsabteilung hat ihre Entscheidung im

wesentlichen wi e fol gt begrindet:
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Di e Anderungen, die zum neuen Anspruch 1 gefiihrt haben,

sei en zul assi g.

E2 sei als nachstliegender Stand der Technik zu
betrachten. Aus E2 seien jedoch die Merkmale (d), (f),
(i) und (j) nicht oder nur teilweise zu entnehnen. Som t
sei der Cegenstand des Anspruchs 1 neu.

Zu den ei nzel nen unt er schei denden Merkmal en sei

fol gendes zu erortern:

AulRer ei ner Anordnung des Enpfangers entlang des
Transm ssi onswegs, die in E2 ausgeschl ossen ist, sei es
i n di esem Dokunent offen, in welcher R chtung das
gestreute Licht zu nessen ist; die Messung eines schréag
in Vorwartsrichtung gestreuten Lichts sei jedoch eine
der begrenzten Ublichen Miglichkeiten (Merkmal (d));

Aus dem gesanten Stand der Technik, z. B. aus El, E2 und
E3, sei zu entnehnen, dall di e Verwendung ei nes

Ei ngangsstrahls mt Wellenl &ngen uUber den ganzen

opti schen Bereich (400 bis 800 nm) und di e Verwendung
von Bauteilen mt entsprechenden optischen Ei genschaften
of fensichtlich ist; dabei sei in E2 die Einsetzung eines
Filters mt Bandpallberei ch zwi schen 400 bis 500 nm ohne

Erl aut erung des G unds erwdhnt (Merkmal (f)).

Das durch das Merkmal (j) gel 6ste Problem sei auf dem
Cebi et der Streulichtphotonetrie durchaus bekannt; dies
sei in E2 der Fall, wobei sowohl die durch Staubparti kel
und Luftbl asen hervorgerufene Signal verfal schung und

i hre Synptone (Ubermalig grolBe Intensitatsspitzen) als
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auch di e Losung durch Ausl ese der Kkleinsten

konti nuierlichen Werte des | aufend vari abl en
Streulichtsignal es angegeben sind. Als einziger

Unt erschi ed zw schen der Auswerteel ektroni k des
Anspruchs 1 und der aus E2 bekannten El ektroni k zur
Losung des gl ei chen Probl ens durch Ausfidhrung der

gl ei chen Signal ver ar bei tungsfunktion verbl ei bt nur die
digitale anstell e der anal ogen el ektroni schen

Ausf ihrung. Di e Verwendung ei nes A/ D-Wandl ers sei jedoch

nahel i egend.

Die Merkmal e, die den Anspruch 1 vom aus E2 bekannten
Streul i cht phot onmet er unterschei den, wei sen kei ne
funktionell e Wechsel wi rkungen auf und stellen daher

| ediglich eine Aggregation dar. Da jedes Merkmal fuir
sich aus den Ent gegenhal tungen bekannt sei, sei der
Gegenstand des Anspruchs 1 nahegel egt.

Ei ne erfinderische Tatigkeit des Gegenstands der
abhangi gen Anspriche 2, 3, 5 und 7 wurde verneint. Der
Gegenst and der abhangi gen Anspriche 4 und 6 sei jedoch
weder in irgendei nem der Dokunente E1, E2 und E3 zu

fi nden noch daraus i n naheliegender Wi se abzul eiten.

Der Patentinhaber hat allerdings auf eine Aufnahne eines
di eser Merkmal e in den neuen unabhangi gen Anspruch 1

verzi chtet.

Di esbeziglich ist zu benerken, dall gemald der ange-
fochtenen Entschei dung (siehe Seite 4, Paragraph 4.6),
durch wel che das Patent ohne vorheriger Stellungnahne
der Ei nspruchsabteilung w derrufen wurde, der

Pat ent i nhaber keinen Antrag auf mindliche Verhandl ung

gestellt hat.
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Di e Beschwerdefidhrerin (Inhaberin) hat gegen diese

Ent schei dung Beschwer de ei ngel egt .

Sie beantrag u. a. die Riuckzahlung der Beschwerdegebuhr
wegen ei nem wesentlichen Verfahrensmangel im

Ei nspruchsverf ahren.

Wahrend der mindl i chen Verhandl ung vom 6. Novenber 1998,
di e von der Beschwerdefihrerin hilfsweise beantragt
wurde, wurde u. a. ein neuer Satz von 7 Anspruchen als
Haupt antrag Uberreicht und beantragt, die angefochtenen
Ent schei dung auf zuheben und das europai sche Patent in
gedndertem Unfang auf der Basis insbesondere dieses

Sat zes von 7 Ansprichen, der anzupassenden Beschrei bung
und der Zeichnungen wie in der Patentschrift,
aufrecht zuer hal t en

Der Hauptantrag enthalt im Merkmal (a) des Anspruchs 1
di e Angabe, dall die Lichtquelle (20) eine WiRlicht-

Li chtquell e ist, und unterscheidet sich sonst vom Sat z
von Anspriuchen, der der angefochtenen Entschei dung
zugrundel ag, nicht.

Di e Beschwerdegegnerin hat i mwesentlichen fol gende
Argunente zur Stiutzung i hres Antrags, die Beschwerde
zur uckzuwei sen und das Patent zu w derrufen

vor gebracht:

Weder imerteilten Patent noch in der urspringlich

ei ngerei chten Annel dung werde ein Bereich der

Ei nzel meBwerte und i nsbesondere derjenigen, die
"hdchstens” nur die kleinsten Werte haben, benutzt; es

werde dort nur die Halfte, vorzugsweise nur ein Drittel
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derj eni gen Einzel mreRwerte benutzt, die die kleinsten
Wert e haben. Dagegen kénne jetzt z. B. nur ein Viertel
oder ein Funftel derjenigen Ei nzel neBwerte benut zt
werden, die die kleinsten Werte haben. Somt seien die
Anderungen, die zum Merkmal (j) gefuhrt haben,

unzul assi g.

I n bezug auf die Patentierbarkeit des vorliegenden
Meters sei zuerst zu benerken, dafl das Merkmal des
Meters gemald E2, dald der Spektral bereich 400 nm bis

500 nmist, das Merkmal des Meters des vorliegenden
Haupt antrags vorwegnehne, das einen breiteren

Spektral berei ch, und zwar von 400 nm bis 800 nm
aufwei st (Merkmal (f)). Aus weiteren Entgegenhal t ungen,
di e i nsbesondere als "copendi ng applications”" mt E2
ver bunden sind, sei auch das Merknal des Meters genald
E2, dall der photoel ektri scher Enpfanger so angeordnet
ist, dall er schrag in Ruckwartsrichtung gestreutes Licht
enpf &ngt, nicht eindeutig angegeben (Merkmal (d)).

Ubri gens sei auch in E2 eine nachgeschaltete
Auswert eel el ektroni k vorhanden, die die imvorliegenden

Merkmal (j) angegebenen Funkti onen ausfidhren kann.

Aus E3 sei ein Meter bekannt, das ei nen photo-

el ektri schen Enpféanger enthalt, der schrag in
Vorwartsrichtung gestreutes Licht enpfangt; der breite
Spektral berei ch und di e Signal verarbeitungsanl age seien
auch, aus den gleichen Ginden wie fur E2, aus E3 zu
ent nehnmen. Das Meter von E1 arbeite mt Wi Rlicht.
AulBer dem sei en Si gnal ver ar bei t ungsanl agen f ur

ver schi eden Typen von Streulichtphotonetern allgenein
bekannt, wi e aus den i m Europai schen Recherchenberi cht

zitierten Dokumente zu ent nehmen i st.
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Al'l e einzel ne Merkmal e des vorliegenden Streulicht-

phot onet ers sei en den Ent gegenhal tungen E1, E2 oder ES3,
oder den ebenfalls i m Beschwerdeverfahren vorhandenen
Ent gegenhal tungen, die wie US-A-4 408 880 im

Eur opéi schen Recherchenbericht zitiert sind, bekannt.
Al'l e di ese bekannten Instrunmente arbeiteten auf dem
CGebi et der Phot ospektroskopie und Merknale, die z. B
di e notwendi ge Signal verarbei tungsanl age betreffen,

sei en von ei nem Meter zum anderen ohne weiteres
Ubertragbar. Aul3erdem sei nicht erkennbar, dal sich die
ver schi edenen Merkmal e des beanspruchten Meters ei nander
stutzten. Somt sei die Schlul’3fol gerung in der

angef ocht enen Ent schei dung zutreffend, dal der
Streitgegenstand das Resul tat ei ner Aggregation von aus
El, E2 oder E3 bekannten Merknal en sei.

Der CGegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags beruhe
daher nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Di e Beschwerdefihrerin hat i hre Antrage auf fol gende
Argunent e gest ut zt:

CGenmald dem eur opdi schen Patent und der urspringlichen
Annmel dung werde in bezug auf vorkomrende kurzzeitige
Streulichtsignal e angegeben, daf3, i ndem zum ndest die
Hal fte aller elektrischen Einzelsignale, namich

zum ndest all e hdheren Signalwerte fiar die

M ttelwertbil dung unbericksichtigt bl eiben, erreicht
wird, dal derartige fehlerhafte Streulichtsignal e das
Cesant ergebni s praktisch nicht beeinflussen kénnen. Der
Fachmann habe somit die Information entnehnen kénnen,

di e hdheren MelRwerte unberitcksichtigt zu | assen, d. h.
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di e Schl ul3f ol gerung zu zi ehen, dall auch fur eine
Verteilung der MelRwerte, die sich von 1/2 oder 1/3
unterschei det, die gleiche vorteilige Wrkung zu

errei chen sei

Damt gebe es eine Basis fur das eingefuhrte

Merkmal (j), das urspringlich offenbart wurde und im
erteilten Patent enthalten war. AulRerdem schrénkten die
neu ei ngef dhrten Merkmal e den Schut zbereich des Patents

ein. Somt seien die vorgenomenen Anderungen zul assig.

E2 entspreche dem nachst konmenden Stand der Techni k. Da
das vorliegende Meter unfiltriertes Wi Rlicht verwendet,
unterschei de es sich somt vom bekannten Meter, der nur
mt ei nem beschrankten Spektral bereich von 400 nm bi s
500 nmarbeitet. In E2 (siehe Fig. 5) sei eindeutig nur
ei ne Anordnung des phot oel ektri schen Enpféangers zu

ent nehnen, der schrag in Rickwartsrichtung gestreutes

Li cht enpfangt, so dal3 I nformati onen aus verwandten

Ent gegenhal t ungen Uber eine andere Gestaltung der Teile
des bekannten Meters nicht heranzuzi ehen seien. I n bezug
auf das Merkmal (j) sei der Figur 6 von E2 zu ent nehnen,
dalR in E2 die Spannungsspitzen, die die MBkurve

auf wei st, weggekappt werden; diese Ausreif3er von der
MeBkur ve wirden daher entlang di eser Kurve
weggeschnitten, und es wirden nicht, wie imvorliegenden
Meter, die Messungen, die diesen Ausrei3ern entsprechen,

ei nfach unberdcksichti gt gel assen.
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Das aus E3 bekannte Meter arbeite nur im beschrankten

si cht baren Spektral bereich 400 nm bis 550 nm und,
auller dem wir de ei ne Si gnal ver ar bei tungsanl age ni cht

ei ndeuti g angegeben. Aus E1 sei ein Streulichtphotoneter
bekannt, das kei ne besondere Signal verarbeitungsanl age
aufwei st. Die weiteren Entgegenhal tungen, insbesondere
diejenigen, die wie z. B. US-A-4 408 880 i m Europai schen
Recher chenbericht genannt sind und die u. a. keine
Lanpen mt einem breiten Spektral bereich sondern Laser

auf wei sen, seien weniger rel evant.

Somt sei das Meter des vorliegenden Anspruchs 1 neu.

Der Erfindung |iege die Aufgabe zugrunde, ein
Streul i cht photoneter so weiterzuentw ckel n und
abzuwandel n, dal3 der optische Aufbau und die

el ektroni sche Auswertung vereinfacht sind, wobei
zusat zlich die Uberl agerung von kurzzeitigen
Streulichtintensitaten, die insbesondere wegen

Ver unr ei ni gungen entstehen, elimniert werden.

Kei ne der Ent gegenhal tungen E1, E2 oder E3 wei se eine
nachgeschal tete Auswerteel ektroni k des Streulicht-

phot oneters auf, die fur die Ausfihrung der
Verfahrensschritte der Merkmalen (i) und (j) des

Haupt antrags aufgestellt ist. Das in US-A-4 408 880
gezeigte Instrunment verwende kei ne Wei Blicht-Lichtquelle
mt einembreiten Spektral bereich von 400 bis 500 nm

Ei ne Ubertragung der verwendeten Auswertmittel sow e

ei ne Verbreitung des Wl |l enbereichs sei somt nicht

nahegel eqgt .

Di e Schl ul’f ol gerung in der angefocht enen Ent schei dung,
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dall der Streitgegenstand das Resul tat einer Aggregation
von aus E1, E2 oder E3 bekannten Merkmal en sei, sei
schon nicht zutreffend, weil in diesen Entgenhal tungen
die Einzelnmerkmale, wie z. B. der beschréankte

Spektral bereich in E2, der aus dem dort genannten

G inden der Starke des resultierenden Signals gewdhlt
wur de, nur durch ex post facto Betrachtungen gegen
andere Werte des Merkmals, wie z. B. gegen einen
breiteren Spektral berei ch ausgetauscht werden kénnen.

D es sei aber bei der Feststellung einer erfinderischen
Tatigkeit nicht zul assig. Aullerdem sei erkennbar, dal
die zwei w chtigsten Merkmal e des beanspruchten Meters,
d. h. der breite, unkonplizierte Spektral bereich und die
besondere, einfache Auswerteel ektroni k, bei der Lo6sung
der Aufgabe ei nander stiutzen. Jedenfalls habe diese
Konmbi nati on von Merknal en in Anbetracht des Stands der

Techni k ni cht nahegel egen.

Daher beruhe der Gegenstand des Anspruchs 1 des
Haupt antrags auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Das Patent sei mt der angefochtenen Entschei dung ohne
vor heri ger Stellungnahnme der Ei nspruchsabteil ung

wi derrufen worden

I n di eser Entscheidung sei zum ersten Mal angegeben

wor den, dalR der Cegenstand der abh&ngi gen Anspriche 4
und 6 weder in irgendei nem der Dokunente zu finden noch
in fur den Fachmann nahel i egender Wi se aus di esen
Dokunment en abzul eiten sei. Es wurde jedoch auch

ausgef ohrt, dal die Patentinhaberin allerdings auf eine
Auf nahne ei nes di eser Merknmal e in den neuen unabhéngi gen

Anspruch 1 verzichtet habe. Sonmit werde die Tatsache,
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dall di e Patenti nhaberin keinen Antrag auf nundliche

Ver handl ung gestellt hatte, mt einem Verzicht auf
wei t ere Anderungen der Anspriiche gleichgestellt. Ein
Verzicht sei jedoch ein aktives Handel, also eine

W | enserkl aung, und ei ne sol che habe nicht vorgel egen.
Schon aus diesem Gund |iege ein klarer Verstold gegen
den Grundsatz des rechtlichen Gehdors vor, so dal3 die
Rickzahl ung der Beschwer degebihr wegen di eses
wesentlichen Verfahrensmangel s der Billigkeit

ent spricht.

Ent schei dungsgr inde

1. Di e Beschwerde ist zul assig.

2. Hauptantrag

2.1 Zul assi gkeit der Anderungen

2.1.1 GemalR dem Merkmal (j) des Anspruchs 1 enthalt das

Streulichtphotometer Mttel zur Umwandl ung,

Spei cherung und gr 6Renméldi ger Bewertung ei ner
Mel3rei he von n aufei nanderf ol genden Ei nzel nessungen
far einen MeBwert in digitale Signale, so daR far

ei ne anschlieBende Mttelwertbil dung und Ausgabe des
ei nzel nen MeRwertes hoéchstens nur die Halfte
derjeni gen Ei nzel mreBwerte benutzt wird, die die

kl ei nsten Werte haben.

Von der Beschwerdegegnerin wurde in dieser Hinsicht
i nsbesondere wie folgt argunentiert: Weder im
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erteilten Patent (siehe Spalte 3, Zeilen 10 bis 34;
Anspruch 3; siehe auch Spalte 7, Zeilen 23 bis 43 und
Figur 7) noch in der urspringlich eingereichten

Annel dung an entsprechenden Stellen wird ein Bereich
der Einzel nefwerte und i nsbesondere derjenigen, die
den kl ei nsten Werten haben, benutzt. Es wird im

Ei nklang mt dem dort vorhandenen Wortlaut nur die
Hal fte, vorzugsweise nur ein Drittel derjenigen

Ei nzel nreBwerte benutzt, die die kleinsten Wrte
haben. Anstatt nur die Halfte oder ein Drittel der

Ei nzel meBwerte kann genmdld dem vorli egenden Anspruch 1
z. B. nur ein Viertel oder ein Funftel derjenigen

Ei nzel neBwerte benutzt werden, die die kleinsten
Wert e haben.
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We jedoch von der Beschwerdef threrin uberzeugend
argunentiert wrde, enthalten das europai sche Patent
in der genannten Spalte 3 (siehe Zeilen 27 bis 34)
und di e ursprungliche Annmel dung an entsprechender
Stelle in bezug auf vorkonmmende kurzzeitige
Streulichtsignal e die Angabe, dafl, indem zum ndest
die Halfte aller elektrischen Einzelsignale, namich
zum ndest alle hdheren Signalwerte fur die

Mttel wertbil dung unbertcksichtigt bleiben, erreicht
wird, dal derartige fehlerhafte Streulichtsignal e das
Gesant ergebni s praktisch nicht beeinflussen kdnnen.
Der Fachmann konnte somt die |Information entnehnen,
di e hoheren Melwerte unbertcksichtigt zu | assen,

d. h., die Schlul3fol gerung zi ehen, dald auch fur eine
Verteilung der MeBwerte, die sich von 1/2 oder 1/3
unt erschei det, die gleiche vorteilige Wrkung zu
erreichen war. Danmit wurde di e bemingel te Anderung
ursprunglich offenbart und war imerteilten Patent
ent hal ten.

AuRerdem i st zu benerken, dall es nicht bestritten
wur de, dall di e Angabe i m Merknmal (a) des Anspruchs 1,
dalR die LI CHTQUELLE ei ne Wi Blicht-Lichtquelle ist,
auf nehrere eindeutige Angaben sowohl imerteilten
Patent als auch in der urspringlich eingereichten

Annmel dung gest it zt ist.

1.2 Was den Schut zunfang anbetrifft, ist zuerst zu

benmer ken, dall er schon durch di e Angabe des
Hauptantrags im Merkmal (a), dalR die Lichtquelle eine
Wi Blicht-Lichtquelle ist und somt Laser

ausgeschl ossen sind, bedeutend ei ngeschrankt ist.

AuBerdem enthielt Anspruch 1 in der erteilten Fassung
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kei ne besondere Angaben Uber di e Behandl ung der im
Merkmal (e) erwahnten genessenen Streulichtwerte in
der nachgeschal teten Auswertel ektroni k. Dagegen wrd
durch di e Anderungen, die von der Beschwerdef iithrerin
in demerteilten Anspruch 1 vorgenonmen wurden, der
Schut zunf ang auf sol che Streulichtphotoneter weiter
ei ngeschrankt, bei wel chen gemal3d dem vorli egenden
Merkmal (i) das Ausgangssignal des photoel ektrischen
Enpf &ngers an einen A/D - Wandler weitergeleitet wird
und es weiter der im Merkmal (j) angegebenen

Behandl ung unterworfen w rd.

. 1.3 Daher konnten die Argunente der Beschwerdefdhrerin
di e Kamrer Uberzeugen, dall der Hauptantrag den
Erforderni ssen des Artikels 123 (3) und 123 (2)
genlugt, wonach di e Patentanspriche nicht in der Wise
geandert werden dirfen, dall der Schutzbereich
erweitert wird, bzw das européai sche Patent nicht in
der Weise geandert werden darf, dall sein CGegenstand
tiber den Inhalt der Annmel dung in der urspringlich

ei ngerei chten Fassung hi nausgeht.

Ubri gens wurde ei ne Fassung des Anspruchs 1 in der
angef ocht enen Ent schei dung (siehe Seite 4,

Paragraph 11.1) in dieser H nsicht als zul &ssig
akzeptiert, die sich vomvorliegenden Hauptantrag

| ediglich durch die Angabe der Wi Blicht-Lichtquelle
unterschied, die w e oben ausgefihrt, jedenfalls

unbestritten ist.

.2 Klarheit

Di e Kammer ist der Auffassung, dafll die Anspriche des

0068. D Y A



2.

2.

3

3.

1

- 17 - T 0103/97

vorl i egenden Hauptantrags klar im Sinne von
Arti kel 84 EPU sind, was ubrigens von der

Beschwer degegnerin nicht bestritten wirde.

Neuheit

Es wurde nicht bestritten, dall aus E2 (siehe

Spalte 6, Zeile 40 bis Spalte 7, Zeile 14; Spalte 7,
Zeilen 28 bis 36; Spalte 10, Zeile 13 bis Spalte 13,
Zeile 65; Fig. 4 bis 6) ein Streulichtphotoneter
bekannt ist, das insbesondere zur Kkinetischen
Gesant wei Bbesti mung verwendet werden kann; di eses
bekannte Streulichtphotoneter enthélt fol gende Teile:

(a) eine Lichtquelle (12, 12'),

(b) eine Optik (14), die zw schen ei hem
Probenraum (10) und di eser Lichtquelle (12,
12') angeordnet i st,

(c) ei ne austauschbare Kivette, die im
Probenraum (10) befindlich ist und in die
ei ne zu unt ersuchende Fl Ussi gkeit ei ngegeben

wer den kann,

(d) ei nen photoel ektri schen Enpféanger (20), der
schrag gestreutes Licht enpfangt,

(e) eine Auswerteel ektronik, die diesem
phot oel ekt ri schen Enpféanger (20)
nachgeschaltet ist, und eine
Anzei geei nheit (30, 36) fir gemessene

Streulichtwerte;
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(f) eine Anordnung, die nur optische Bauteile
zwi schen Lichtquelle (12, 12') und
Kivette (10) sow e zw schen Kivette (10) und
dem phot oel ektri schen Enpfanger (20) enthalt,
di e ei ne nbglichst grofRe Durchl assi gkeit bzw.
Ref | exi on ohne sel ektive Absorption bzw.

Ref | exi on auf wei sen,

(g) eine Ruhrvorrichtung, mt der die zu
unt er suchende Fl tGssigkeit wahrend der

Unt er suchung bewegt wrd,

(h) eine Optik (38), die die Lichtquelle in dem
Pr obenr aum abbi | det .

(i) AuBerdem enthalt die nachgeschaltete
Auswerteel el ektronik Mttel, die zur
Wei t er bear bei tung der auf ei nanderf ol genden
Ei nzel messungen aufgestellt sind.

2.3.1.1 We in der angefochtenen Entschei dung lberzeugend
ausgef Uhrt wurde, weist das vorliegende Streu-
i cht photoneter Merkmal e auf, die imbekannten GCeréat

ni cht enthal ten sind:

(d) der phot oel ektri sche Enpfanger des bekannten
Cerats ist so angeordnet, dall er schrag in
Ruckwartsrichtung gestreutes Licht, und nicht
schrag in Vorwartsrichtung gestreutes Licht

enpf angt ;

(f") di e Anordnung des bekannten CGerats enthalt
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nur optische Bauteile zw schen Lichtquelle
und Kivette sowi e zwi schen Kivette und dem
phot oel ekt ri schen Enpfanger, die eine
nogl i chst grofe Durchl assigkeit bzw.
Ref | exi on ohne sel ektive Absorption bzw.
Ref | exi on i m si cht baren Spektral bereich
400 nm bis 500 nm und nicht 400 nm bis
800 nm auf wei sen;

(i) es enthalt keine Weiterleitung des
Ausgangssi gnal s des phot oel ektri schen
Enpf &ngers an einen A/D - Wandl er, und

(j) obwohl es eine el ektroni sche Behandl ung des
Signals zur Elimnierung von unerwinschten
Wrkungen hat, enthalt es keine nach-
geschal tete Prozessorbaugruppe (vgl
Streitpatent, Spalte 5, Zeilen 16 bis 23)
oder ahnliche Auswerteel el ektronik, die zur
Umnwandl ung, Spei cherung und gr 6RBenmal3i ger
Bewertung ei ner Melrei he von n aufei nander -
f ol genden Ei nzel messungen fur ei nen MeRwert
in digitale Signale so aufgestellt ist, dal
fdr eine anschliefRende Mttelwertbil dung und
Ausgabe des einzel nen MeRwertes hoéchstens nur
die Halfte derjenigen Einzel neBwerte benut zt

werden, die die kleinsten Werte haben.

2.3.1.2 I n dieser Hnsicht ist zu benerken, dalR die
Beschwer degegnerin argunentiert hat, dall das Merkma
des Meters gemalR E2, nach dem der Spektral bereich
400 nm bis 500 nmist, das Merkmal des Meters des

vor | i egenden Haupt antrags vorwegnehne, das ein
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breiteren Spektral bereich, und zwar von 400 nm bi s
800 nm aufweist. Dieses Argunent kann insofern nicht
Uber zeugen, da, we zutreffend von der
Beschwer def Ghrerin argunentiert, das beanspruchte
Meter unfiltriertes Wi RRlicht verwendet und sich
somt vom bekannten Meter unterscheidet, der nur mt

ei nem beschr ankten Spektral bereich arbeitet.

Es ist auch zu benerken, dal3 di e Beschwerdegegnerin
mt H nweis auf weitere Entgegenhal tungen, die

i nsbesondere al s "copending applications” mt E2
ver bunden sind, argunentiert hat, dal3 es im Meter
gemall E2 nicht eindeutig ist, dal der photo-

el ektri sche Enpfanger so angeordnet ist, dal3 er
schrag in Riuckwartsrichtung gestreutes Licht, und
nicht schrag in Vorwartsrichtung gestreutes Licht
enpf &ngt. Es kann aber di esbeziglich dahingestellt
bl ei ben, ob das Heranzi ehen von Information aus
verwandt en Ent gegenhal tungen, die jedenfalls in E2
ni cht genannt sind, notwendig ist, weil dieses
Argunent jedenfalls insofern nicht Uberzeugen kann,
als in E2 (siehe Fig. 5) die Rickwartsrichtung des
gestreuten Lichts die einzige eindeutige Information

in dieser H nsicht ist.

Ubri gens ist auch zu bemerken, daR die

Beschwer degegnerin argunentiert hat, auch in E2 se

ei ne nachgeschal tete Auswerteel el ektroni k vor handen
die die imvorliegenden Merkmal (j) angegebenen

Ver f ahrensschritte ausiben kann. We jedoch

Uber zeugend von der Beschwerdefidhrerin mt H nweis

auf Figur 6 von E2 argunentiert wurde, werden in E2

di e Spannungsspitzen, die die MRBkurve aufweist,
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weggekappt, d. h. diese AusreiBer werden von der
MeBkurve entl ang di eser Kurve weggeschnitten, und es
werden nicht, we imvorliegenden Hauptantrag, die
Messungen, die diesen Ausreif3ern entsprechen, einfach
unber tcksi chti gt gel assen.

Aus E3 (siehe insbesondere Fig. 1 und 2 und den
ent sprechenden Text) ist ein Streulichtphotoneter
bekannt, das zwar

(d) ei nen photoel ektrischen Enpfénger, der schrag in
Vorwartsrichtung gestreutes Licht enpféangt,

enthalt, bei demjedoch

(f"") di e Anordnung nur optischer Bauteile zw schen
Li chtquel | e und Kivette ("Sanple cell") sow e
zw schen Kivette und dem phot oel ektri schen
Enpf anger (PMI) so gewahlt ist, dal3 diese
Bauteil e i msichtbaren Spektral bereich 400 nm
bis 550 nm (und nicht 400 nm bis 800 nn) eine
nmbgl i chst grofRe Durchl éassi gkeit bzw.
Ref | exi on ohne sel ektive Absorption bzw.
Ref | exi on auf wei sen.

W e von der Beschwerdefidhrerin Uberzeugend
argunentiert, fehlen auRerdemin E3

ei ndeuti ge Angaben uber die Signal -

ver ar bei t ungsanl age und i nsbesondere Uber das

Merkmal (j) des Hauptantrags.

Argunent e der Beschwer degegnerin, nach wel chen auch
di ese Unt erschei dungsnerknmal e E3 zu ent nehnen sei en,

konnten jedoch aus den gl eichen G inden wie in bezug
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auf E2 nicht uberzeugen.

Aus E1 (siehe Fig. 5 und die entsprechenden
Textstell en, insbesondere Seite 61, vorletzter
Absatz, sechs letzte Zeilen und | etzer Absatz, dre
erste Zeilen) ist ein Streulichtphotoneter bekannt,
das mt WeiRlicht und somt mndestens im sichtbaren
Spektral berei ch 400 nm bis 800 nm arbeitet, wobei

j edoch in bezug auf dieses bestimte Instrunent keine
besonder e Si gnal verarbeitungsanl age zu ent nehnmen i st.

Es wrde nicht bestritten, dalR die weiteren
Ent gegenhal t ungen weni ger rel evant sind.

Daher ist der Gegenstand des Anspruchs 1 des
Haupt antrags neu i m Sinne von Artikel 54 EPU

Erfinderische Tatigkeit

Wegen den oben erwdhnten Angaben Uber ei ne Behandl ung
des Signals zur Elimnierung von unerwinschten

W r kungen kann den Ausf idhrungen in der angefochtenen
Ent schei dung zugestimt werden, dalR das Dokunent E2,
obwohl es u. a. die Merkmale (d) und (f) nicht

auf wei st, dem néchst st ehenden Stand der Techni k

entspricht.

Cenmald dem Streitpatent (siehe Spalte 1, Zeilen 46 bis
50) liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein
Streulichtphotoneter so weiterzuentw ckel n und
abzuwandel n, dalRR der optische Aufbau und die

el ektroni sche Auswertung verei nfacht sind.
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AuBerdem wi rd gemal3 dem Streitpatent (siehe Spalte 3,
Zeilen 10 bis 45, insbesondere Zeilen 20 bis 29;

si ehe auch Spalte 5, Zeilen 11 bis 23; Spalte 7,
Zeilen 23 bis 43; Fig. 7) bei der praktischen

Dur chf thrung von Streulichtmessungen das Streulicht
haufig von kurzzeitigen Streulichtintensitaten
uber| agert, die auf Probenverunreinigungen,

Ver unr ei ni gungen des zu untersuchen Materials sow e
evtl. Verdinnungen di eses Materials zurickzuf thren
sind, wobei diese Streulichtintensitéaten sich zur
augenbl i ckl i chen Ei nzel messung addi eren; da die in
der Kivette befindliche Losung jedoch gedreht wird,

fuhren sie nur zu kurzzeitigen Streulichtsignal en.

Somt |iegt der Erfindung di e Aufgabe zugrunde, ein
Streul i chtphotoneter so weiterzuentw ckel n und
abzuwandel n, dall der optische Aufbau und die

el ektroni sche Auswertung vereinfacht sind, wobei
zusat zlich die Uberl agerung von kurzzeitigen
Streulichtintensitaten, die insbesondere wegen

Ver unr ei ni gungen entstehen, elimniert werden.

W e Uberzeugend von der Beschwerdefidhrerin

vor getragen wurde, wei st keine der Entgegen-

hal tungen E1, E2 oder E3 eine nachgeschal tete
Auswert eel ektroni k der Streulichtphotoneter auf, die
far die Ausfihrung der in den Merkmalen (i) und (j)
des Haupt antrags erwahnten Verfahrensschritte
aufgestellt ist. So unterscheidet sich insbesondere
di e beanspruchte Beschréankung auf nur einen Teil der
Ei nzel messungen, und i nsbesondere auf eine bestinme
Anzahl derer, die den kleinsten Wert haben, von dem
aus E2 (siehe auch Spalte 11, Zeilen 9 bis 35 und
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Spalte 12, Zeile 30 bis Spalte 13, Zeile 18; Fig. 6)

bekannten Verfahren zur Elimnierung ("conditioning")
von Ubergel agerten Streulichtintensitéaten ("spikes"),
das somt zur LOsung der gl eichen Aufgabe di enen

sol |.

Zuerst ist zu benmerken, dall die auf US-A-4 408 880
basi erten Argunente der Beschwerdegegnerin in bezug
auf eine naheliegende Konbination mt E2 insofern
ni cht Uberzeugen konnten, da anders als US- A-

4 408 880 (siehe den Titel) in E2 kein Laser, d. h.
kei ne LI CHTQUELLE mt einer préazis definierten

Vel | enl &nge, sondern eine WeiBBlicht-Lichtquelle m't
ei nem breiten Spektral bereich von 400 bis 500 nm
verwendet wird. Eine Ubertragung der verwendeten
Auswertm ttel sowi e eine Verbreitung des

Wl | enbereichs ist somt nicht nahegel egt.

Ubri gens wurden in der angefochtenen Entschei dung
weder US-A-4 408 880 noch andere, von der

Beschwer degegnerin wahrend der mindl i chen Verhandl ung
genannte weitere i m Europai schen Recherchenberi cht
zitierte Entgegenhal tungen in Betracht gezogen, die
Ei nzel merkmal e betreffen. Dort wurden nur E1, E2 und
E3 behandelt, d. h. Dokunente, wo Meter in einem Tei
des Wi Bli cht - Spektral bereichs arbeiten, der we

z. B. in E2 (400 bis 500 nm, mndestens 100 nm
betragt.

. 4.3 Di e Beschwerdefihrerin hat weiter we folgt
Uber zeugend argunentiert: Die Schlul3fol gerung in der
angef ocht enen Ent schei dung, dalR der Streitgegenstand

das Resultat einer Aggregation von aus E1, E2 oder E3

0068. D Y A



- 25 - T 0103/ 97

bekannten Merknmal en sei, trifft insofern nicht zu,
als in diesen Entgenhal tungen schon z. B. das

Ei nzel mer kmal des beschrankten Spektral bereichs in E2
(siehe Spalte 12, Zeilen 22 bis 29) nicht ohne G und,
sondern aus genannten Angaben der Starke des
resul ti erenden Signals gewdhlt wurde. Nur durch

ex post facto Betrachtungen kdnnen di e bekannten
Werte gegen andere Werte des Merkmals, wie z. B
gegen einen breiteren Spektral berei ch ausget auscht
werden. Dies ist aber bei der Feststellung einer
erfinderischen Tatigkeit nicht zul assig.

AuBerdem trifft es auch zu, dalR, wi e von der
Beschwer def uhrerin gl aubhaft vorgetragen

i nsbesondere die zwei w chtigsten Merknmal e des
beanspruchten Meters, d. h. der breite,
unkonpl i zi erte benutzte Spektral bereich und die
besondere, einfache Auswerteel ektroni k bei der LOsung
der Aufgabe ei nander stutzen, und dal di ese

Konbi nati on von Merkmal en in Anbetracht des Stands

der Techni k ni cht nahegel egen hat.

Daher beruht der Gegenstand des Anspruchs 1 des
Haupt antrags auf einer erfinderischen Tatigkeit im
Sinne von Artikel 56 EPU

Fol glich ist Anspruch 1 des Hauptantrags
patentierbar, so dall das europdi sche Patent auf
di eser Basis aufrechterhalten werden kann

(Art. 52 (1) und 102 (3) EPU

Daher ist es nicht notwendig, weitere Antrage der

Beschwerdef Ghrerin in Betracht zu zi ehen
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Ruckzahlung der Beschwerdegebihr

Nach der Ei nspruchsschrift hat die Patentinhaberin
mt der Einspruchserw derung ei ne neue Fassung der
Anspriche eingereicht, die sie spater mt einem
spateren Schriftsatz verbessert hat; danach haben
zuerst di e Einsprechende und dann di e Patentinhaberin
Stel l ung genommen, wonach das Patent mt der

angef ocht enen Ent schei dung ohne vorherige

St el  ungnahnme der Ei nspruchsabteil ung w derrufen

wur de. Di e Beschwerdef Ghrerin macht geltend, dal
durch di esen Verlauf des Ei nspruchsverfahrens gegen
den in Artikel 113 (1) EPU verankerten G undsatz des
rechtlichen Gehdrs verstofRen wurde, und beantragt
daher di e Rickzahl ung der Beschwer degebihr

(Regel 67 EPU).

In der Tat ist der Einspruchsakte zu entnehnen, dal3
di e angef ochtene Entschei dung die erste Stellungnahne
der Einspruchsabteilung Uber die Gewdhrbarkeit der

ei ngerei chten Anspriche war, wobei genmal3 der Anal yse
der abhangi gen Anspriche 2 - 7 auf Seite 10 erkl art
w rd, dal der Gegenstand der abhangi gen Anspriche 4
und 6 weder in irgendei nem der Dokunmente zu finden
noch in fidr den Fachmann nahel i egender Wi se aus

di esen Dokunenten abzuleiten ist, dal3 der

Pat enti nhaber all erdi ngs auf ei ne Auf nahne ei nes

di eser Merkmal e in den neuen unabhangi gen Anspruch 1

verzi chtet hat.

Dabei ist zu benerken, dal di eses Vorgehen gegen
Artikel 101 (2) EPU und Regel 57 (3) EPU verstoRt,
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wonach bei der Priafung des Einspruchs, die nach
MalRgabe der Ausf ihrungsanordnung durchzuf dhren ist,
di e Ei nspruchsabteilung die Beteiligten so oft we
erforderllich auffordert, innerhalb einer von ihr zu
besti menden Frist eine Stellungnahnme zu ihren
Beschei den oder zu den Schriftsatzen anderer

Beteiligter einzureichen.

So konnten die Beteiligten zu Beschei den der

Ei nspruchsabtei l ung schon aus dem G und kei ne
Stel l ung nehnen, als es Uberhaupt kei ne Beschei de
uber di e Gewadhrbarkeit der Anspriuche gegeben hat.
AufBer dem konnt e di e Patenti nhaberin
(Beschwer def ihrerin) erst bei Enpfang der

angef ocht enen Ent schei dung zum ersten Ml erfahren,
dall nach Mei nung der Ei nspruchsabteilung im
Streitpatent gewahrbare CGegenstande enthalten waren
di es jedoch zu spat, umz. B. einen entsprechenden
Antrag zu stellen. Es ist demlInhalt der

Ei nspruchsakte zu entnehnen, dall die Tatsache, dal3
di e Patentinhaberin kei nen Antrag auf nundliche

Ver handl ung gestellt hatte, in der angefochtenen

Ent schei dung als ein Verzicht auf weitere Anderungen
der Anspriche interpretiert wrde, die z. B. aus

ei ner Konbi nation der Anspriche 1 und 4 oder 1 und 6
hatte bestehen kodnnen, und di es obwohl sie schon
unauf gef ordert di e Anspriche geandert hatte. We von
der Beschwer def Uhrerin jedoch Uberzeugend
argunentiert wurde, ist ein Verzicht ein aktives
Handel n, al so eine WI I enserkl aung, und ei ne sol che

| ag nicht vor.

Somt ist nach Auffassung der Kamer ein klarer
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Ver st o3 gegen den Grundsatz des rechtlichen Gehdrs
gemal Artikel 113 (1) EPU gegeben, so daR die
Rickzahl ung der Beschwer degebihr wegen ei nes
wesent|ichen Verfahrensmangel s der Billigkeit

ent spricht und angeordnet wird (Regel 67 EPU).
Daher kann es auch dahi ngestellt blei ben, ob andere

Ver st 63e gegen di eses Prinzip stattgefunden haben,
wei | dies am Ergebnis nichts andern kann.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden w rd entschi eden:

1. Di e angegriffene Entscheidung wi rd aufgehoben.
2. Die Sache wird an die Einspruchsabteilung mt der
Aufl age zuriuckverw esen, das Patent in geandertem Unfang

wi e fol gt aufrechtzuerhalten:

- Anspriche 1 bis 7 des Hauptantrags, eingereicht
wahrend der mindl i chen Ver handl ung;

- anzupassende Beschr ei bung;

- Zei chnungen wie in der Patentschrift.

3. D e Beschwer degebihr wird zurickgezahl t.
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Der Geschaftstell enbeant e: Der Vorsitzende

P. Martorana E. Turrini
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