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Sachverhalt und Antréage
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Die am 22. Dezenber 1998 unter gl eichzeitiger Zahlung
der Beschwer degebuhr erhobene und am 23. Februar 1999
begrindete Beschwerde richtet sich gegen die

Ent schei dung der Ei nspruchsabteilung vom 2. Novenber
1998, mt der diese die Zul dssigkeit des Einspruchs

aner kannt und das europai sche Patent Nr. 0 643 816
(Anmel denunmrer 93 907 804.4) wegen mangel nder Neuheit
sei ner unabhangi gen Anspriche 1 und 3 im Hi nblick auf
di e Entgegenhal tung D1, eine Kopie des Titel blatts einer
"Betriebsanl eitung fiar Industriemillverbrennungsanl age
Rohst of f r ickgew nnungszentrum Herten" - Auftr.-Nr.
07.1480, Stand Dezenber 1982, sowi e Kopien der Seiten 6a
und 7a der revidierten Betriebsanleitung vom

16. Mai 1984, w derrufen hat.

Mt der Beschwerdebegrindung hat di e Beschwerdefihrerin
(Patenti nhaberin) - zunachst hilfsweise - einen neuen
Anspruch 3 eingereicht, der, nach vorbereitender
Mtteilung der Kammer, nunnehr an die Stelle des
erteilten Anspruchs 3 getreten ist.

Di e geltenden Anspriche 1 und 3 haben fol genden
Wortl aut:

"1. Verfahren zur Steuerung der Rauchgastenperatur am
Austritt eines Danpferzeugers mt einer zur

War neldbertragung zw schen dem Rauchgas (R) und dem

Spei sewasser (S) nutzbaren Heizfl ache (5), wobei das
abgekiuhl te Rauchgas (R) bei Austritt aus dem
Danpf er zeuger gereinigt wrd,

dadurch gekennzei chnet, dal3 di e zur VArnetbertragung
jeweils wirksam genutzte Heizfl a&che (5) in Abh&ngi gkeit
von der Rauchgastenperatur (T;) verandert wird, wobei bei
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ei ner Abwei chung der Rauchgastenperatur (T;) von einem
oberhal b der m ni mal zul &ssi gen Rauchgast enperatur far
di e Rauchgasreinigung |iegenden Sollwert (T,) in
Stronmungsrichtung des Spei sewassers (S) hinterei nander
angeordnete Abschnitte (20, 21, 22) der Heizfl &che (5)
zu- oder abgeschaltet werden

3. Vorrichtung zur Einstellung der Rauchgastenperatur
(Ti) am Austritt eines Danpferzeugers (1), dem
rauchgassei ti g ei ne Rauchgasrei ni gungsanl age (7)
nachgeschal tet ist, wobei der Danpferzeuger (1) eine zur
War netbertragung zw schen dem Rauchgas (R) und dem

Spei sewasser (S) nutzbare Heizfl ache (5) aufweist, wobei
di e Hei zfl ache (5) in eine Anzahl von Abschnitten (20,
21, 22) unterteilt ist, von denen jeder Abschnitt (20,
21, 22) einzeln zu- oder abschal tbar ist,

dadurch gekennzeichnet, dal zur
Messung der Rauchgastenperatur (Ti) am Austritt des
Danpf er zeugers (1) ein Tenperatursensor (13) vorgesehen
ist, und dal3 ein Regler (14) vorgesehen ist, so dalR die
vom stroémenden Spei sewasser (S) genutzte Heizfl &che (5)
i n Abhangi gkeit von der Rauchgastenperatur (Ti)
steuerbar ist."

Das Vorbringen der Beschwerdefthrerin kann w e fol gt
zusammengef a3t wer den

D e Tatsache allein, daR Dl eine Betriebsanleitung sei,
stell e kei nen Anschei nsbeweis fur deren o6ffentliche
Zugangl i chkeit dar, da eine nicht zu vernachl dssi gende
Ungew Bheit bestehe, ob die Betriebsanl eitung

tat sachlich tUbergeben worden sei. Da di ese Frage einzig
von der Beschwerdegegnerin gekl art werden kdnne, mnisse
sie die Beweismttel im Rahnmen ihrer Substantiierungs-
pflicht gemaR Regel 55c) EPU vortragen. Es sei nicht
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Auf gabe der Beschwerdef threrin, Vernutungen anzustell en,
ob ein Beweismttel herangezogen werden kénne und

basi erend auf sol chen Vernutungen den Ei nspruch zu
prifen. Dies wirde einer Verlagerung der
Substantiierungsflicht von der Beschwerdegegnerin auf
di e Beschwerdef hrerin gl ei chkonmen, was nicht im

Ei nkl ang mit Regel 55 c) EPU stehe. Der Einspruch sei
daher unzul assi g.

Cemald dem kennzei chnenden Teil des erteilten Anspruchs 1
wer de

a) die Heizflache in Abhangi gkeit von der
Rauchgast enperat ur verandert, und wirden

b) bei Abwei chung der Rauchgastenperatur von ei nem
ober hal b der m ni mal zul dssi gen Rauchgast enper at ur
far di e Rauchgasreinigung |iegenden Sol |l wert
Abschnitte der Hei zfl &che zu- oder abgeschaltet.

Nach der D1 sei eine Steuerung der Rauchgastenperatur in
Abhéangi gkeit des Verschmutzungszustands des Kessel s
vorgenommen. Merkmal a) sei daher aus D1 nicht bekannt.

Auch Merkmal b) sei aus D1 nicht bekannt, da sich dort
kei nerl ei Bezug auf eine m ni mal zul &ssi ge
Rauchgast enper at ur ent nehnen | asse.

I n dem geénderten unabhangi gen Anspruch 3 seien die
Mer kmal e des Regl ers und des Tenperatursensors

auf genommen worden. Di ese Merkmal e seien aus D1 nicht
bekannt .

Di e unabhangi gen Anspriche 1 und 3 seien daher neu
gegentber D1.
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D e Beschwerdefihrerin erstrebt in erster Linie die

Auf hebung der angef ochtenen Entschei dung und di e

Verwer fung des Ei nspruchs als unzul assi g. Bei

Aner kennung der Zul éassi gkeit des Ei nspruchs und der
Neuheit der nunnehr beanspruchten Gegenstande beantragt
sie die Zuriuckverwei sung der Angel egenheit an die

Ei nspruchsabteil ung zur Priafung des Erforderni sses der
erfinderischen Tatigkeit, hilfsweise die Anberaunung

ei ner mindl i chen Ver handl ung.

Di e Beschwer degegnerin (Einsprechende) erstrebt in
erster Linie die Zurickwei sung der Beschwerde. Falls die
Frage der erfinderischen Tatigkeit noch zu priufen ist,
beantragt sie ebenfalls die Zurickverwei sung der

Angel egenheit an di e Vorinstanz.

Sie hat ihrerseits imwesentlichen fol gendes geltend
gemacht :

Der Cegenstand der Betriebsanl eitung nach D1,
unterstitzt durch Dokunent D2, Kopie eines Schreibens

| A/ 85- 2652 der Beschwerdegegnerin vom 21. Mai 1984 an
"geab im RZR Herten", sei vor demPrioritéatstag des
angegriffenen Patents der Offentlichkeit zuganglich
geworden und zahle zum Stand der Techni k nach Arti kel

54 (2) EPU. Die auf diesem Stand der Techni k basi erende
Ei nspruchsbegrindung erfille somt die Erforderni sse der
Regel 55 c) EPU, so daB der Einspruch zul &ssig sei

Bei der in Punkt 1.5.1 der Betriebsanleitung nach D1
angesprochenen Verschnut zung des Kessel s werde der

War netber gang verandert, und somt stelle sich auch eine
Ver d&nder ung der Rauchgastenperatur ein. Bei D1 werde
durch Zuschal tung ei ner Hei zfl d&che eben auch die
Rauchgast enperat ur veréandert, so dall das Merknal a) des
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erteilten Anspruchs 1 nicht neu sei

Fur den Fachmann beinhalte hinsichtlich des Merknmal s b)
das Dokunent D1 sel bstverstandlich eine mnim

zul assi ge Rauchgastenperatur; es sei namich dem
Fachmann gel aufi g, dall die Tenperatur fur eine Reinigung
des Rauchgases Uber einer Mninaltenperatur |iegen
nisse, um ei ne Taupunktunterschreitung bei zu tiefen
Tenperaturen zu vernei den. Das kennzei chnende Merkmal b)
des Anspruchs 1 sei somt nicht neu

Nach dem Kennzei chen des Anspruchs 3 seien nunnmehr ein
Regl er 14 und ein Tenperatursensor 13 vorgesehen, die
der Steuerung der genutzten Hei zfl ache i n Abhangi gkeit
von der Rauchgastenperatur dienten. Ein Tenperatursensor
und ein Regler seien aber in jeder Anlage vorhanden, die
Uber die Tenperatur als Regel grofRe geregelt werden
soll e. Daher seien die Erfordernisse des Artikels 54 EPU
mt der Aufnahnme des Tenperatursensors (13) und des
Reglers (14) i mgeénderten Anspruch 3 noch nicht

erfallt.

Ent schei dungsgr tinde
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Di e Beschwerde ist zul assig.

Zul 8ssi gkeit des Ei nspruchs

GemiaR Regel 55 c¢) EPU nuR die Einspruchsschrift eine

Er kl arung dar iber enthalten, in welchem Unfang gegen das
eur opai sche Patent Einspruch eingel egt und auf wel che

Ei nspruchsgriunde der Einspruch gestitzt wird sow e die
Angabe der zur Begrindung vorgebrachten Tatsachen und
Bewei smittel. Die Uberprifung des Einspruchs imHinblick
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auf dessen Zul &ssigkeit durch die Kamrer hat ergeben,
daR die Angriffe gegen die Neuheit des Streitpatent-
gegenstands auf den Blattern 1 bis 3 der Ei nspruchs-
schrift imHi nblick auf Dokument D1 substantiiert worden
si nd.

Die Beurteilung der Betriebsanl eitung gemal3 Dokunent D1
in der Einspruchsschrift verweist namich nicht nur auf
di e Abbi |l dung der gattungsgemalRen Kessel anl age, sondern
bei nhaltet eine im Prifungs- und Ei nspruchsverfahren
Ubl i che Mer kmal sanal yse der unabhangi gen Anspriche 1 und
3 und deren Cegensticke in D1. Es fehlt jedoch die
Angabe eines Beweism ttels innerhalb der Einspruchsfrist
far di e Behauptung der Beschwerdegegnerin, dal3 der

I nhalt von D1 durch die i mJahre 1984 erfol gte Ubergabe
an den Kunden, das Rohstof frickgew nnungszentrum Herten
- RZR Herten - als Betrei ber der Kessel anl age o6ffentlich
zuganglich wrde. We die Einspruchsabteilung zutreffend
ausgef ihrt hat, erscheint in diesemFall die
Substantiierung des Einspruchs auch ohne di e Angabe
eines Beweismttels fiur die o6ffentliche Zugénglichkeit
von D1 vor demPrioritatstag des Streitpatents

ausrei chend. Dies ergi bt sich aus dem Unrstand, dald es
sich bei D1 umeine Betriebsanleitung fur eine bestimte
Kessel anl age i m Rahnen ei ner | ndustrienil | verbrennungs-
anl age handelt. Zweck einer Betriebsanleitung ist es,
dem Betrei ber der entsprechenden Anlage als Hilfe und

| nf ormati onsquel l e zu di enen. Es ist daher davon
auszugehen und entspricht der Lebenserfahrung, dal} eine
derartige Betriebsanl eitung auch dem Betrei ber
tatsachlich zur Verfigung gestellt wurde. Aufgrund der
Besonderheit von D1 konnte daher dessen o6ffentliche
Zugéngl i chkeit unterstellt werden, ohne dall es der
Angabe eines weiteren Beweismttels bedurft hatte. Am
Ende der Einspruchsfrist waren somt die
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Beschwer def threrin und die Einspruchsabteilung in die
Lage versetzt, das Vorbringen der Beschwerdegegnerin in
Ver bi ndung mt dem ei nzi gen ni cht nur angegebenen
sondern auch eingereichten einzigen Beweismttel, der
Ent gegenhal tung D1, ohne ei gene Nachforschungen zu
verstehen (T 222/85; ABlI. EPA 1988, 128). D2 kann fur
di e Prifung der ausreichenden Substantiierung des

Ei nspruchs ni cht herangezogen werden, da di ese

Ent gegenhal tung erst nach Abl auf der Ei nspruchsfri st

ei ngerei cht wurde.

Neuhei t

In dem von der Beschwerdegegnerin in ihrer Ei ngabe vom
14. August 1998 ei ngerei chten Dokunment D2 vom 21. Mai
1984 wird imBetreff auf die Auftragsnunmer 07.1480 und
auf Seite 2 oben auf eine "Betriebsanleitung" mt u. a.
neuen Seiten 6a und 7a Bezug genommen. Di e genannte
Auftragsnummer stimmt mt der auf D1 auf gedruckten
Numrer Uberein, und die neuen Seiten 6a und 7a stellen
of fensichtlich die mt dem Dokument D1 Uberreichten
Seiten dar. Der Adressat der D2, das RZR Herten, stellt
eine Offentlichkeit imSinne des Artikels 52 (2) EPU
dar. Damt gehort D1 zum Stand der Techni k nach Arti kel
52 (2) EPU.

Di e Beschwerdefihrerin richtet ihre Beschwerde gegen

ei ne erstinstanzliche Entscheidung, mt der das Patent
von der Ei nspruchsabteil ung wegen mangel nder Neuhei t

sei nes Gegenstandes wi derrufen worden ist. Sie ist der
Auf fassung, dalR bei D1 die zur WarnelUbertragung jeweils
wi rksam gemacht e Hei zfl d&che nicht in Abhéangi gkeit von
der Rauchgastenperatur sondern in Abhangi gkeit vom

Ver schrmut zungszust and des Kessel s vorgenonmen werde und
dall sich aus D1 keinerlei Bezug auf eine m ninmal-
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zul assi ge Rauchgast enper at ur ent nehnmen | asse, so dal

Unt er schi ede zwi schen dem Verfahren nach D1 und dem nach

dem Streitpatent beziglich Aufgabe und Verfahrens-

schritte existierten.

Den von der Beschwerdef Uhrerin vorgebrachten Argunenten

stimt di e Kanmmer aus fol genden G inden zu:

i)

Nach dem ersten kennzei chnenden Merknmal des
Anspruchs 1 wird die zur VArneubertragung jeweils
W rksam genut zt e Hei zfl ache i n Abhangi gkeit von
der Rauchgastenperatur (T, - Ist-Wert der
Tenperatur) veréandert, wadhrend gemaR D1 die
Zuschal tung ei ner abgeschal teten Eco- Hei zfl ache
zur Regul i erung der Rauchgastenperatur vor dem
E-Filter je nach Verschnutzungszustand des
Kessel s stattfindet. Die Variante nach D1
bedeutet, dal die w rksam genutzte Hei zf| d&che be
unbedeut end ver andertem Ver schnut zungszust and des
Kessel s nicht unbedi ngt an di e Verdanderung der
Rauchgast enper at ur angepal3t wi rd.

Nach dem zwei ten kennzei chnenden Merknmal des
Anspruchs 1 werden hinterei nander angeordnete
Abschnitte (20, 21, 22) der Heizfl ache (5) be

ei ner Abwei chung der Rauchgastenperatur (T;) von
ei nem Sol Ilwert (T,) zu- oder abgeschaltet, wogegen
di e Zuschal tung ei ner abgeschal teten Eco-

Hei zf | ache nach D1 nur bei einer Rauchgas-
tenperatur von Eco Il (Heizflache) kleiner als
220 °C zul assig ist. Die Variante nach Dl sieht
vor, dal3 di e Anl agel ei stung daher vor der

Zuschal tung ent sprechend abgesenkt werden mul3 -

ei ne Mallnahne, die beim Verfahren nach Anspruch 1
des Streitpatents nicht vorgesehen ist.
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Es mag sein, dall die Tatsache, dall sich die
Rauchgast enperatur i n Abhangi gkeit vom

Ver schmut zungszust and des Kessels andert, wie die
Ei nspruchsabteilung imletzten Absatz auf Seite 7
i hrer Entschei dung argunentiert, eine

Sel bstverstandl i chkeit ist und dal3 di e Tatsache,
daR der Sol |l wert der Rauchgastenperatur oberhalb
ei ner mni mal zul &ssi gen Rauchgast enperat ur fr
di e Rauchgasrei nigung liegen soll, auch, wie im
Absatz 1 auf Seite 7 der Wderrufsentschei dung
festgestellt, selbstverstandlich ist, es
ver bl ei ben trotzdem di e oben genannten
Neuhei t siiber schisse i) und ii) im Anspruch 1. Der
Cegenst and des Verfahrensanspruchs 1 wie erteilt

I st daher neu.

Der Gegenstand des gednderten Anspruchs 3 unterschei det
si ch durch den gekennzei chneten Tenperat ursensor (13)
und dem Regler (14) von dem i m bi sherigen Verfahren
zitierten Stand der Technik und erfdllt somt die
Erforderni sse des Artikels 54 EPU

Da aus den vorstehenden G inden dem Antrag der
Beschwer def Ghrerin hinsichtlich Anerkennung der Neuheit
des Streitpatentgegenstandes i mgeanderten Unfang

st att gegeben werden kann, erdbrigt sich die Anberaunung
ei ner hilfsweise von i hr beantragten ntindlichen

Ver handl ung.

Zur ickverwei sung an die erste Instanz

Der Gegenstand des Streitpatents wurde erstinstanzlich
nur auf Neuheit gepriuft, und das Patent wurde wegen
mangel nder Neuheit wi derrufen. Da die Priufung der in
Artikel 56 EPU verlangten erfinderischen Tatigkeit von
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der Ei nspruchsabteilung nicht durchgefidhrt wirde,

schei nt es sachgerecht, mt der Durchfthrung des

wei teren Verfahrens di e Einspruchsabteilung zu betrauen,
di es unsonehr, wenn, wie hier, beide Parteien darum
gebet en haben.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. Di e angefochtene Entschei dung wi rd auf gehoben.

2. D e Angel egenheit wrd an die erste Instanz zur weiteren
Ent schei dung zur tckverw esen.

Di e Ceschaftsstell enbeantin: Der Vorsitzende:

A. Counillon C. T. Wlson
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