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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

VI.

VII.

Das europadische Patent Nr. 1 256 761 (im Folgenden:
Patent) betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur
Reinigung von Bereichen vertikaler Leerziige einer

Verbrennungsanlage.

Gegen das Patent im gesamten Umfang wurde Einspruch
eingelegt. Als Einspruchsgriinde wurden unzuldssige
Erweiterung des Gegenstands der Anmeldung (Artikel

100 c) EPU 1973) sowie mangelnde Neuheit und mangelnde
erfinderische Tatigkeit (Artikel 100 a) EPU 1973)
geltend gemacht.

Am Ende der miindlichen Verhandlung vor der
Einspruchsabteilung hat diese entschieden, den

Einspruch zurlckzuweisen.

Die Einsprechende (im Folgenden: Beschwerdefiithrerin)

hat gegen diese Entscheidung Beschwerde eingelegt.

In der Mitteilung gemaBl Artikel 15 (1) der
Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) wvom
27. November 2018 hat die Kammer ihre vorlaufige

Einschatzung der Beschwerde mitgeteilt.

Eine mindliche Verhandlung hat am 17. Oktober 2019
stattgefunden.

Schlussantrage

Die Beschwerdefiihrerin beantragte, die angefochtene

Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin (im Folgenden: Beschwerdegegnerin)

beantragte, die Beschwerde als unzuldssig zu verwerfen



VIIT.
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oder als unbegriindet zurickzuweisen, hilfsweise, das
Patent in eingeschréankter Fassung auf der Grundlage der
Anspriche der Hilfsantrage 1 oder 2, beide eingereicht
mit dem Schreiben vom 9. September 2019, oder des
Hilfsantrags 3, eingereicht mit dem Schreiben vom

26. September 2019, aufrechtzuerhalten.

Anspruchssatz gemall Hauptantrag

Der unabhédngige Verfahrensanspruch 1 in der erteilten
Fassung lautet folgendermaBen (die Nummerierung der
Merkmale wurde durch die Kammer hinzugefiigt und lehnt
sich an die von den Beteiligten verwendeten
Gliederungen an; Einfiigungen gegeniliber Anspruch 1 in
der urspringlich eingereichten Fassung sind fett

gedruckt, Auslassungen durchgestrichen) :

1) Verfahren zum online-Reinigen von Bereichen
vertikaler Lehrziige [sic] (2, 3, 4) einer
Verbrennungsanlage

ITa) gekenrnzeichnet—dadureh,—dass wobei Wassertropfen
mit Geschwindigkeiten, die unterhalb einer
Abrasionswirkung liegen, vorzugsweise kleiner
50 m/s,

ITb) zur gleichzeitigen allseitigen rundum
Abreinigung der Verschmutzungen auf einer Ebene
der zu reinigenden Bereiche der Leerzige (2, 3, 4)
genutzt werden,

IIT) diese Reinigungsebene wadhrend der Reinigung
vertikal wverschoben wird,

IV) die Reinigung wahrend des Betriebes der
Verbrennungsanlage durchgefiihrt wird und

V) die Menge des Reinigungswassers so klein gewahlt
wird, dass im Wesentlichen kein Reinigungswasser
in einen Trichter (13) der Leerziige (2, 3, 4)

gelangt.
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Der unabhangige Sachanspruch 7 in der erteilten Fassung

lautet folgendermalen

(die Nummerierung der Merkmale

wurde durch die Kammer hinzufigt und lehnt sich an die

von den Beteiligten verwendeten Gliederungen an;

Einfiigungen gegeniiber Anspruch 7 in der urspringlich

eingereichten Fassung sind fett gedruckt, Auslassungen

durchgestrichen) :

0.1)

0.2)

0.3)

Vorrichtung, insbesondere zur Durchfihrung des

Verfahrens nach einem der Anspriiche 1 bis 6,

zur Reinitgung—vonHeizfladehen gleichzeitigen
allseitigen rundum Abreinigung der Verschmutzungen
auf einer Ebene von zu reinigenden Bereichen eines
Leerzuges (2,3,4) einer Verbrennungsanlage,

e forimrt an
- [ S

T

H

wobei die Reinigungsebene wahrend der Reinigung

vertikal verschoben wird,

dadurch gekennzeichnet,

1)

I1)

IIT)

IVa)

IVDb)

Va)

dass die Wasserzufilthrung liber einen vertikal wvon
oben hédngenden hitzebestandigen flexiblen
Schlauch (22)

dieser Schlauch

erfolgt,
(22) (15)

Leerzuges der Verbrennungsanlage

Uber ein Zufihrrohr am
oberen Ende des
eingefihrt wird und

Ende des Schlauches
(24)

Wassers angeschlossen ist,

(22)

zur Verteilung des

dass am unteren
mindestens eine Diise
wobei eine Steuereinheit zur Einstellung der
Hohenlage der Diise (24) und

zur Einstellung der Wassermenge oder des
Wasserdruckes vorgesehen ist,

mit der zusammen mit einer Schlauchlangenmessung

die Hohenlage der Duse iUberwachbar und
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Vb) ein geeigneter Sollwert von Wassermenge oder

Wasserdruck wvor der Dise einstellbar ist.

IX. Beweismittel

a) In der Beschwerdebegriindung und in der
Beschwerdeerwiderung haben die Beteiligten unter
anderem auf folgende bereits in der angefochtenen
Entscheidung genannte bzw. mit dem
Einspruchsschriftsatz eingereichte Druckschriften

Bezug genommen:

El: DE 85 26 791 Ul;
E2: DD 112 512;
E3: US 5,579,726.

b) Mit ihrer Beschwerdebegriindung hat die
Beschwerdefilhrerin erstmals eine offenkundige
Vorbenutzung geltend gemacht. Zur Stitzung dieser
Vorbenutzung hat sie Zeugenbeweis durch Herrn J.
Kriger und Herrn P. Merl angeboten, sowie folgendes

Beweismittel eingereicht:

E8: Kriger, S. und Kriger J., "Praxiserfahrungen
bei der Optimierung von Verbrennungsanlagen",
in Thomé-Kozmiensky, K.J. und Beckmann, M.
(Hrsg.), "Energie aus Abfall", Band 12, TK
Verlag, 2015, Seiten 42 bis 52.

c) Mit Schriftsatz vom 2. Oktober 2018 hat die
Beschwerdefihrerin auf die Beschwerdeerwiderung

geantwortet und folgendes Dokument eingereicht:

E9: Kriger, J. und Kriger S., "Grundlagen zur
Online-Kesselreinigung nach dem Schwandorfer

Prinzip", VGB PowerTech, 2013, Zusammenfassung.
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d) Mit Schriftsatz vom 16. September 2019 hat die
Beschwerdefithrerin erstmals im Beschwerdeverfahren
auf die nach Ablauf der Einspruchsfrist und damit
im Einspruchsverfahren verspatet eingereichte und
von der Einspruchsabteilung mangels Relevanz nicht
in das Verfahren zugelassene folgende Druckschrift

Bezug genommen:

E7: DE 1 811 223 A.

Das schriftsatzliche und miindliche Vorbringen der
Beteiligten lasst sich, soweit es fir diese

Entscheidung relevant ist, wie folgt zusammenfassen:

a) zZuladssigkeit der Beschwerde

Die Beschwerdegegnerin rigt die Zulassigkeit der
Beschwerde mit der Begriindung, dass die
Beschwerdebegriindung nur das schriftliche Vorbringen
der Beschwerdefiihrerin im Einspruchsverfahren
wiederhole, ohne auf die Beurteilung der
Einspruchsgriinde in der angefochtenen Entscheidung

einzugehen.

b) Artikel 100 c¢) EPU 1973 - Anspruch 1

Merkmal V) von Anspruch 1 wie erteilt verlangt, dass
"die Menge des Reinigungswassers so klein gewahlt wird,
dass im Wesentlichen kein Reinigungswasser in einen
Trichter der Leerziige gelangt", wahrend Anspruch 1 in
der urspringlich eingereichten Fassung hingegen
vorschreibt, dass "im Wesentlichen Reinigungswasser in

einen Trichter gelangt".
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Die Beschwerdefihrerin macht in dieser Hinsicht
geltend, dass - entgegen der angefochtenen

Entscheidung - diese Anderung gegen Artikel 123 (2) EPU
verstoBe. Nach Artikel 69 EPU habe der urspriingliche
Wortlaut von Anspruch 1 Vorrang bei der Feststellung
des Schutzbereichs des Patents oder der
Patentanmeldung. Es sei deshalb nicht erlaubt, die
Beschreibung und Zeichnungen heranzuziehen, um eine
solche Kehrtwendung im Wortlaut des Merkmals V) von

Anspruch 1 vorzunehmen.

Die Beschwerdegegnerin argumentiert, dass die streitige
Anderung durch die Offenbarung auf Seite 7, Zeilen 17
bis 19 der urspringlich eingereichten Beschreibung

gestitzt sei.

c) Artikel 100 c¢) EPU 1973 - Anspruch 7

Die Beschwerdefiihrerin macht erstmals nach Zugang der
Ladung zur mindlichen Verhandlung vor der Kammer
geltend, dass die im Prifungsverfahren hinzugefigten
Merkmale IVa) und IVb) wvon Anspruch 7 eine unzulédssige
Zwischenverallgemeinerung des urspringlich auf

Seite 14, Zeilen 8 ff. der Beschreibung offenbarten, in
Figur 2 dargestellten Ausfihrungsbeispiels der
Erfindung darstellten. Dieser zwar spat erhobene
Einwand sei aber hochrelevant und aus Grinden der

Rechtssicherheit zu beriicksichtigen.

Die Beschwerdegegnerin halt dem entgegen, dass dieser
verspatet erhobene Einwand nicht zugelassen werden
dirfe, weil er bereits innerhalb der Einspruchsfrist
oder spatestens in der Beschwerdebegriindung hatte
erhoben werden kdénnen und prima facie nicht relevant
sei (Artikel 13 (1) VOBK).
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d) Artikel 100 b) EPU 1973 - Offenbarung der Erfindung

Die Beschwerdefiihrerin machte in ihrem nach der
Beschwerdeerwiderung eingegangenen Schreiben wvom

2. Oktober 2018 erstmals einen Einwand nach Art. 100 b)
EPU 1973 geltend und tragt dazu vor, dass die in
Anspruch 1 definierte technische Lehre aufgrund von
Merkmal ITIa) nicht ausfiilhrbar sei. Das Patent enthalte
keine Angaben dariber, wie die Geschwindigkeit der
Wassertropfen definiert sei, geschweige denn, wie sie
gemessen werde. Ferner gehe aus E8 (Seite 42, Absatz 3)
hervor, dass Wassertropfen mit Geschwindigkeiten von
auch nur 30 bis 50 m/s sehr wohl eine Abrasionswirkung
hatten, entgegen der Angabe in Merkmal ITIa). In E9 habe
einer der Erfinder des Patents sogar ausgefiihrt, dass
die Geschwindigkeit der Wassertropfen kleiner als

10 m/s sein miilsse, um eine Beschadigung der Heizfl&chen
durch Abrasion zu verhindern und mithin den fir die
Erfindung des Patents beanspruchten Zweck zu erzielen.
Der Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPU 1973 sei
bereits im Einspruchsschriftsatz ausreichend
substantiiert worden, wenngleich auch nur im
Zusammenhang mit Anspruch 4. Der neu erhobene Einwand
der unzureichenden Offenbarung gegen Anspruch 1 sei
aber hochrelevant und aus Grinden der Rechtssicherheit
auch im jetzigen Stadium des Verfahrens noch zu

beriicksichtigen.

Die Beschwerdegegnerin stimmte der Bericksichtigung
dieses Einwands nicht zu, weil er einen neuen
Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPU 1973
darstellte. Abgesehen davon sei der spat erhobene
Einwand prima facie nicht relevant und mithin nicht in
das Verfahren zuzulassen (Artikel 13 (1) VOBK).
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e) Artikel 100 a) EPU 1973 - Gewerbliche Anwendbarkeit

Die Beschwerdefiilhrerin macht geltend, dass das in
Anspruch 1 definierte Verfahren nicht gewerblich
anwendbar ware, sollte die Geschwindigkeit der

Wassertropfen tatsdchlich 30 bis 50 m/s betragen.

Die Beschwerdegegnerin stimmte der Bericksichtigung
auch dieses Einwands nicht zu, weil er einen vollig
neuen Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) i.V.m. 57 EPU
1973 darstellte.

f) Offenkundige Vorbenutzung

Die Beschwerdefiilhrerin macht geltend, dass in dem am
26. Januar 2015 erschienenen Artikel E8 ausdriicklich
erwahnt werde, dass das im Patent definierte
Reinigungsverfahren "seit etwa 14 Jahren" im
Mullkraftwerk (MKW) Schwandorf angewandt werde

(Seite 42, Absatz 3 i.V.m. Nr. 11 der auf Seite 52
angefihrten Quellen, und Seite 45, Absatz 1), wobei auf
Seite 45 von E8 ein am 1. Marz 2001 aufgenommenes Foto
des Reinigungsverfahrens wiedergegeben sei (Bild 21).
Daraus ergebe sich, dass das patentgemale
Reinigungsverfahrens bereits ca. 2 Monate vor dem
Prioritédtstag des Patents (26. April 2001) benutzt
worden sei. Diese Vorbenutzung dirfte nach Auffassung
der Beschwerdefihrerin auch offenkundig sein, denn
derartige Neuerungen wirden bekanntlich in Fachkreisen
mit regem Interesse diskutiert werden. Auch konne nicht
ausgeschlossen werden, dass zum fraglichen Zeitpunkt
das MKW Schwandorf o6ffentlich zuganglich gewesen sei.
Um die Frage der Offenkundigkeit der Vorbenutzung zu
beweisen, werde beantragt, die Verhandlung zu vertagen
und die beiden Erfinder des Patents, Herrn J. Kriuger

und Herrn P. Merl, als Zeugen zu vernehmen. Hilfsweise
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werde beantragt, die Angelegenheit an die
Einspruchsabteilung zurlickzuverweisen, damit sie die
Zeugen vernehme. Der Gegenstand der Vorbenutzung sei
fiir die Beurteilung der Patentfahigkeit hochrelevant
und aus Grinden der Rechtssicherheit zu
beriicksichtigen. Nachdem die Beweismittel der
offenkundigen Vorbenutzung ganz in der Sphare der
Beschwerdegegnerin lagen, gehe die Beweislast auf die
Beschwerdegegnerin ilber, die beweisen miisse, dass keine

offenkundige Vorbenutzung stattgefunden habe.

Die Beschwerdegegnerin beantragt, Dokument E8 sowie den
darauf basierenden Vortrag einer offenkundigen
Vorbenutzung als verspatetes Vorbringen zuriickzuweisen
(Artikel 12 (4) VOBK). Die Vorbenutzung sei weder
substantiiert noch prima facie relevant. Es sei
lediglich angedeutet worden, wann die geltend gemachte
Benutzung stattgefunden habe ("wann") und was benutzt
worden sei ("was"). Die Ubrigen Umstande der
Vorbenutzung ("wo, wie, durch wen") seien jedoch nicht
substantiiert worden. Die Vernehmung der angebotenen
Zeugen konne diesen mangelhaften Tatsachenvortrag nicht
ersetzen. Im Ubrigen seien die Erfinder ohne
Riicksprache als Zeugen genannt worden und es sei
unrealistisch, dass sie gegen das eigene Patent
aussagen wiirden. Bezlglich der Frage nach dem "wann"
werde bestritten, dass das in Bild 21 von ES8
wiedergegebene Foto am 1. Marz 2001 aufgenommen worden
sei. Abgesehen davon kénne das Foto einen Test eines
Wassersprihverfahrens betreffen, der unter
Geheimhaltung durchgefiihrt worden sei. Bezliglich der
Umstande der Vorbenutzung ("wo, wie, durch wen") sei es
nicht plausibel, dass eine o6ffentliche Vorbenutzung im
MKW Schwandorf stattgefunden habe, denn es handele sich
dort um ein nicht &6ffentliches Geldnde, das nicht

jedermann, sondern nur geschultem Personal unter
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Einhaltung von Sicherheitsvorschriften beschrankt

zuganglich sei.

g) Anspruch 7 - Neuheit

Die Beschwerdefilhrerin macht geltend, dass - entgegen
der angefochtenen Entscheidung - der Gegenstand von

Anspruch 7 im Hinblick auf El1 nicht neu sei.

Die Beschwerdegegnerin argumentiert, dass der
Gegenstand von Anspruch 7 durch E1 nicht
neuheitsschadlich vorweggenommen sei, denn dort seien
Merkmale 0.2), 0.3), II), IVa), IVb), Va) und Vb) nicht
offenbart.

h) Anspruch 1 - Erfinderische Tatigkeit

Vorbringen der Beschwerdefihrerin:

Entgegen der angefochtenen Entscheidung beruhe der
Gegenstand von Anspruch 1 ausgehend von E1 als
nachstliegendem Stand der Technik auf keiner

erfinderischen Tatigkeit.

Der Gegenstand von Anspruch 1 unterscheide sich davon
durch Merkmale IIa) und IIb). Insbesondere sei das in
El offenbarte Verfahren ohne weiteres "zum online-
Reinigen von Bereichen vertikaler Lehrziige einer
Verbrennungsanlage" geeignet, wie Merkmal I)

vorschreibe.

Beziiglich Merkmal ITIa) liege die damit objektiv geldste
Teilaufgabe darin, eine Abreinigung der Verschmutzungen
ohne Beschadigung der Heizflache durch Abrasion zu

ermoglichen.
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Bezliglich Merkmal ITIb) liege die damit objektiv geldste
Teilaufgabe darin, eine allseitige Rundum-Reinigung der

Heizfladchen auf einer Ebene zu ermdglichen.

Die beanspruchten L&sungen der zweili Teilaufgaben seien
fiir den Fachmann aufgrund der Lehre von E3 bzw. E2
naheliegend (zu Merkmal IIa) siehe E3, Spalte 1, Zeilen
56 bis 61; zu Merkmal IIb) siehe E2, Seite 4, Zeilen 12
bis 16).

Vorbringen der Beschwerdegegnerin:

Der Gegenstand von Anspruch 1 unterscheide sich von E1
durch Merkmale I), IIa), IIb), III) und V).

Die von der Beschwerdefiihrerin formulierten
Teilaufgaben wiirden bereits Ldsungsansatze enthalten
und daher zu einer rickschauenden Betrachtungsweise der
erfinderischen Tatigkeit fihren. Ausgehend wvon El
bestehe die objektiv zu losende technische Aufgabe
darin, ein alternatives Reinigungsverfahren fir eine

andere Anwendung zu entwickeln.

Der Fachmann kdonne dem entgegengehalten Stand der
Technik keinen Hinweis zur beanspruchten L&sung dieser
Aufgabe entnehmen. Das Dokument E3 lege diese Losung
nicht nahe. Es betreffe lediglich einen RuBRblaser zur
Reinigung von Heizfladchenrohren in einem Dampfkessel,
wobei eine horizontale Lanze mit Hochdruckdiisen in den
Kessel gefahren werde. E3 kdénne den Fachmann allenfalls
dazu anregen (Spalte 4, Zeilen 26 bis 28),
Hochdruckdiisen und mithin Wassertropfen mit sehr hohen
Geschwindigkeiten zu verwenden, die aber zwangslaufig
abrasiv wirken wiirden, entgegen Merkmal IIa). Abgesehen
davon sei in E3 keines der Merkmale I), IIb), III) und

V) offenbart. Der Fachmann habe keine Veranlassung,
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zusatzlich zu E3 auch noch die Lehre von E2
heranzuziehen, zumal der dort offenbarte feststehende
Disenkopf mit dem in E3 offenbarten, horizontal
verschiebbaren und drehbaren Disenkopf nicht kompatibel

sei.

i) Anspruch 7 - Erfinderische Tatigkeit

Vorbringen der Beschwerdefihrerin:

Sollte die Kammer zum Ergebnis gelangen, dass der
Gegenstand von Anspruch 7 sich von der in El
offenbarten Reinigungsvorrichtung durch Merkmale 0.2),
0.3), IVa), IVb), Va) und Vb) unterscheidet, kdnnten
diese Unterschiede das Vorliegen einer erfinderischen
Tatigkeit dennoch nicht begrinden. In Bezug auf
Merkmale 0.2) und 0.3) liege die damit objektiv geldste
Teilaufgabe darin, eine allseitige Rundum-Reinigung der
Heizfladchen auf einer Ebene zu ermdglichen. In Bezug
auf Merkmale IVa), IVb), Va) und Vb) bestehe die damit
objektiv geldste Teilaufgabe darin, eine Steuerung der
Hohenlage der Dise und der Wassermenge oder des
Wasserdrucks bereitzustellen. Die beanspruchten
Losungen dieser Teilaufgaben seien fir den Fachmann
aufgrund der Lehre von E2 bzw. E3 naheliegend (zu
Merkmalen 0.2) und 0.3) siehe E2, Seite 4, Zeilen 12
bis 16; zu Merkmale IVa), IVb), Va) und Vb) siehe E3,
Spalte 5, Zeilen 36 bis 59).

Sollte der Fachmann alternativ von E3 als
nachstliegendem Stand der Technik ausgehen, ware der
Gegenstand von Anspruch 7 ebenfalls naheliegend. Er
unterscheide sich von E3 nur durch Merkmal I). Die
objektiv zu losende technische Aufgabe bestehe darin,
eine neue Zweckbestimmung fir die in E3 offenbarte

Vorrichtung zu finden. Die beanspruchte Ldsung dieser
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Aufgabe sei fir den Fachmann aufgrund der Lehre von El

naheliegend.

Vorbringen der Beschwerdegegnerin:

Die genannten Unterscheidungsmerkmale 0.2), 0.3), IVa),
IVb), Va) und Vb) zwischen dem Gegenstand von

Anspruch 7 und El1 wlirden das Vorliegen einer
erfinderischen Tatigkeit begrinden. Die von der
Beschwerdefilhrerin formulierten Teilaufgaben wiirden
bereits Ldsungsansatze enthalten und daher zu einer
riickschauenden Betrachtungsweise der erfinderischen
Tatigkeit fithren. Im Gegensatz zu El, die einen
vertikal verschiebbaren Diisenkopf mit einer
stirnseitigen Diise sowie seitlichen Diisen zur Reinigung
der AuBenwadnde von Rohrschlangen und des ringfdrmigen
Spalts zwischen den Rohrschlangen betreffe, beziehe
sich E2 auf einen feststehenden Blaskopf fir RuBblédser
zur Reinigung von Dampferzeugerrohren. Sollte der
Fachmann die Lehre von E2 in Betracht ziehen, wirde er
erkennen, dass der darin offenbarte Blaskopf nicht dazu
geeignet ware, die AuBenwadnde und den Spalt der
Rohrschlangen von Ablagerungen zu befreien. Der
Fachmann wiirde also den in El offenbarten Diisenkopf
nicht durch den in E2 offenbarten Blaskopf ersetzen, da
dies der Funktion der in E1 offenbarten
Reinigungsvorrichtung beeintrdchtigen wiirde. Merkmale
0.2) und 0.3) seien also nicht durch E2 nahegelegt.
Davon abgesehen wiirde E3 den Fachmann nicht dazu
anleiten, in der Reinigungsvorrichtung gemaRl El1 eine
gemeinsame Steuereinheit zur Einstellung der Hohenlage
der Dise und zur Einstellung der Wassermenge bzw. des
Wasserdrucks vorzusehen (Merkmal IVa), IVb), Va) und
Vb)) .
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Die alternative Angriffslinie ausgehend von E3 misse
unberiicksichtigt bleiben, da sie erstmals in der
mindlichen Verhandlung vor der Kammer und zudem prima
facie nicht relevant sei. Insbesondere sei E3 als
Ausgangspunkt weniger erfolgversprechend als El, weil
in E3 die Wasserzufihrung nicht liber einen vertikal
nach unten hadngenden flexiblen Schlauch erfolge. Bei
der in E3 offenbarten Vorrichtung werde der Disenkopf
mittels einer starren horizontalen Lanze zwischen
vertikal verlaufenden Warmetauscherrohren gedreht und
verschoben. Ausgehend von E3 wilirde der Fachmann keine
Vorrichtung entwickeln, die nicht mehr fiir diesen Zweck

geeignet ware.

Entscheidungsgrunde

1. Anwendbares Recht

1.1 Die Anmeldung, auf deren Grundlage das Patent erteilt
wurde, ist am 26. April 2002 eingereicht worden, d. h.
vor dem Inkrafttreten des revidierten Ubereinkommens
(EPU 2000) am 13. Dezember 2007.

1.2 Deshalb sind im vorliegenden Fall in Anwendung des
Artikels 1 (1) des Beschlusses des Verwaltungsrats vom
28. Juni 2001 tber die Ubergangsbestimmungen nach
Artikel 7 der Akte zur Revision des Europaischen
Patentiibereinkommens vom 29. November 2000 (ABl. EPA
2007, Sonderausgabe Nr. 4, 139) unter anderem Artikel
56, 57, 84, 100, 104 und 114 (2) EPU 1973 sowie Artikel
52, 54 (2), 69, 108 und 123 EPU (2000) anzuwenden.

2. Zulassigkeit der Beschwerde

2.1 Die Beschwerdefiihrerin hat sich in der

Beschwerdebegriindung mit den Feststellungen der
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Einspruchsabteilung zu Artikel 100 c¢) EPU 1973 und =zur
Neuheit betreffend Anspruch 1 im Hinblick auf E1
inhaltlich auseinandergesetzt (s. Verweis auf Artikel
69 EPU auf Seite 4 der Beschwerdebegriindung, und
Verweis auf Merkmale I) und ITIa) im Hinblick auf E1 auf
Seiten 5 und 6). Davon abgesehen hat die
Beschwerdefiithrerin ihr Beschwerdebegehren auch damit
begriindet, dass der Gegenstand von Anspruch 1 im
Hinblick auf die neu geltend gemachte offenkundige

Vorbenutzung nicht neu sei (s. Seiten 9 und 10).

Aufgrund dieser Ausfihrungen ist die Kammer - und
offenbar auch die Beschwerdegegnerin - in der Lage,
nicht nur zu verstehen, warum die Entscheidung falsch
sein soll, sondern auch auf die dazu angefiithrten
Argumente der Beschwerdefihrerin einzugehen. Allein
deshalb sind die Mindestanforderungen des Artikels 108
Satz 3 i1.V.m. Regel 99 (2) EPU an eine ausreichende

Beschwerdebegrindung erfullt.

Ob die offenkundige Vorbenutzung verspatet geltend
gemacht worden und gegebenenfalls zuzulassen ist, ist
fir die Frage der Zulassigkeit der Beschwerde nicht

relevant.

Artikel 100 c) EPU 1973 - Anspruch 1

Die Beschwerdefilhrerin widerspricht der Auffassung der
Einspruchsabteilung, dass sich das geanderte Merkmal V)
von Anspruch 1 aus den urspriinglich eingereichten

Anmeldungsunterlagen ableiten lasse.

Die Kammer teilt jedoch die Auffassung der
Einspruchsabteilung und der Beschwerdegegnerin, dass
die Anderung von Merkmal V) durch die Offenbarung auf

Beschreibungsseite 7, Zeilen 17 bis 19 in der
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urspringlich eingereichten Fassung gestitzt ist. Im
Ubrigen ist diese Offenbarung durch die Angaben auf
Beschreibungsseite 8, Zeilen 4 bis 7 und
Beschreibungsseite 11, Zeilen 23 bis 25 bestédtigt. Der
malBgebliche Fachmann im Bereich der Verbrennungsanlagen
erkennt beim Lesen dieser Offenbarungsstellen im
Gesamtzusammenhang der Anmeldung auf Anhieb, dass
Merkmal V) wie geandert erfindungswesentlich ist, damit
verhindert wird, dass Reinigungswasser mit den
abgeldsten Belagen in das dem Trichter der Leerzige
nachgeschalteten Staubfordersystem gelangt und diesen
blockiert (Seite 5, Zeilen 23 bis 27).

Entgegen der - auch nicht naher begriindeten -
Auffassung der Beschwerdefilhrerin bietet Artikel 69 EPU
nach Auffassung der Kammer keine Grundlage fur die
Annahme, dass bei der Anderung einer Anmeldung der
urspringliche Anspruchswortlaut Vorrang gegeniiber dem

Inhalt der Beschreibung hat.

Artikel 100 c) EPU 1973 - Anspruch 7

Mit Schriftsatz vom 22. Juli 2019 - d. h. mehr als 3
Jahre nach Einreichung der Beschwerdebegriindung und
nach der Anberaumung der mindlichen Verhandlung - hat
die Beschwerdefilhrerin zum ersten Mal einen Einwand
unter Artikel 100 c) EPU 1973 gegen Anspruch 7 erhoben.
Sie hat im Wesentlichen argumentiert, die Aufnahme der
Merkmale IVa) und IVb) in Anspruch 7, wonach "eine
Steuereinheit zur Einstellung der Hbhenlage der Dise
und zur Einstellung der Wassermenge oder des
Wasserdruckes vorgesehen ist", stelle eine unzulédssige
Zwischenverallgemeinerung des urspringlich auf Seite
14, Zeilen 8 ff. der Beschreibung offenbarten, in Figur

2 dargestellten Ausfihrungsbeispiels der Erfindung dar.
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Es handelt sich hierbei um ein neues Vorbringen, dass
sich auf Tatsachen stiitzt (Seite 9, Zeilen 24 ff.,
Seite 14, Zeile 8 ff. und Seite 14, Zeile 20 ff. der
urspriinglich eingereichten Anmeldungsunterlagen), die
im Hinblick auf Artikel 100 c¢) EPU 1973 bislang nicht
genannt wurden und sich mithin nicht im Verfahren
befanden. Im Rahmen des Einspruchsgrunds nach Artikel
100 c) EPU 1973 hatte die Beschwerdefiihrerin sowohl im
bisherigen Beschwerdeverfahren als auch im
vorangegangenen Einspruchsverfahren lediglich geltend
gemacht, dass sich das geadnderte Merkmal V) wvon
Anspruch 1 aus den urspringlich eingereichten

Anmeldungsunterlagen nicht ableiten lasse.

Die Kammer hat daher ein Ermessen, den neu erhobenen
Einwand gegen Anspruch 7 nicht in das Verfahren
zuzulassen (Artikel 114 (2) EPU 1973 und Artikel 13 (1)
VOBK) .

Das neue Vorbringen erfolgte zu einem sehr spaten
Zeitpunkt im Beschwerdeverfahren, ohne dass sich der
zugrundeliegende Sachverhalt im Verfahren geédndert
hatte.

Der neu erhobene Einwand ist prima facie nicht
relevant, denn die Aufnahme der Merkmale IVa), IVb),
Va) und Vb) in Anspruch 7 ist offensichtlich durch die
Offenbarung auf Seite 9, Zeilen 20 bis 26 und Seite 14,
Zeilen 8 und 9 der Beschreibung in der urspringlich
eingereichten Fassung gestiitzt. Beim Lesen dieser
Offenbarungsstellen erkennt der Fachmann auf Anhieb,
dass das weitere auf Seite 14, Zeilen 8 und 9 genannte
Merkmal, wonach die Steuereinheit wahlweise die
Wassermenge oder den Wasserdruck "vor der Haspel" auf
den geeigneten Sollwert einstellt, nicht in engem

Zusammenhang mit den lbrigen, auf Seite 9, Zeilen 20



- 18 - T 0302/16

bis 26 und Seite 14, Zeilen 8 und 9 genannten Merkmalen
steht. Insbesondere ist das weitere Merkmal der Haspel
fir den automatischen Betrieb der Wasserdiise nicht

wesentlich.

Aus diesen Grinden und unter Berilicksichtigung des
Stands des Verfahrens und der gebotenen
Verfahrensokonomie kam die Kammer in Ausibung des ihr
zustehenden Ermessens zu dem Schluss, den neu erhobenen
Einwand gegen Anspruch 7 in das Verfahren nicht

zuzulassen.

Artikel 100 b) EPU 1973 - Offenbarung der Erfindung

Mit Schriftsatz vom 2. Oktober 2018 hat die
Beschwerdefiihrerin zum ersten Mal einen Einwand der
unzureichenden Offenbarung gegen das Patent in der

erteilten Fassung erhoben.

Entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin stellt
dieser Einwand zwar keinen neuen Einspruchsgrund nach
Artikel 100 b) EPU 1973 im Sinne der Entscheidung G
10/91 (ABl. 1993, 420, Grunde Nr. 18) dar. So hatte die
Beschwerdefilhrerin bereits im Einspruchsschriftsatz
geltend gemacht, dass die in Anspruch 4 vermittelte
Lehre unausfihrbar sei. Es trifft einerseits zu, dass
der Einspruchsgrund der unzureichenden Offenbarung im
Einspruchsverfahren nicht weiter erdrtert wurde und in
der angefochtenen Entscheidung nicht erwdhnt ist. Dem
Akteninhalt kann aber andererseits auch nicht entnommen
werden, dass die Beschwerdefiihrerin diesen
Einspruchsgrund aufgegeben hat. Nach Auffassung der
Kammer setzt der Verzicht auf einen Einspruchsgrund
eine ausdriickliche eindeutige Verzichtserklarung

voraus, die aber nicht vorliegt.
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Nichtsdestotrotz stellt der neu erhobene Einwand der
unzureichenden Offenbarung gegen Anspruch 1 eine spéate
wesentliche Anderung des Vorbringens der
Beschwerdefiithrerin dar, deren Zulassung in das
Verfahren im Ermessen der Kammer steht (Artikel 114 (2)
EPU 1973 und Artikel 13 (1) VOBK).

Die Beschwerdefilhrerin argumentiert, dass Merkmal IIa)
von Anspruch 1 keine nacharbeitbare technische Lehre
vermittle, weil aufgrund fehlender Angaben im Patent
zur Definition und zur Messung der Geschwindigkeit der
Wassertropfen der Fachmann nicht zuverlassig
feststellen kdénne, ob er innerhalb oder auRBerhalb des
Schutzbereichs arbeite. Mit Bezug auf E8 und E9 macht
die Beschwerdefiihrerin ferner geltend, dass der mit
Merkmal ITIa) vorgeschriebene Geschwindigkeitsbereich
von < 50 m/s einen breiten Bereich moglicher
Geschwindigkeiten flir die Wassertropfen definiere, die
abrasiv wirken koénnten, entgegen der Angabe in Merkmal
ITa). Der Anspruchswortlaut umfasse mithin nicht

ausfihrbare Varianten der Erfindung.

Aus folgenden Grinden sind diese Einwande prima facie

unbegrindet:

Merkmal IIa) ist im Gesamtzusammenhang des Patents
technisch sinnvoll dahingehend zu verstehen, dass
Wassertropfen auf die zu reinigenden Heizflachen der
Leerziige mit geringer Geschwindigkeit gespriht werden,
so dass die auf die Heizflachen anhaftenden Beldge ilber
Thermoschock und ohne abrasive Einwirkung abgelost
werden (siehe Absatze 24, 33, 40 und 42 der
Patentschrift).

Durch die zusatzliche Angabe "vorzugsweise kleiner 50

m/s" in Merkmal IIa) erhd&lt der Fachmann eine
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Anleitung, um das im Patent mit konkreten Angaben
offenbarte Ausfihrungsbeispiel der Erfindung (siehe
insbesondere Absatze 56 bis 60 der Patentschrift)
mithilfe weniger Routineversuche zur Bestimmung der
geeigneten Geschwindigkeit der Wassertropfen

nachzuarbeiten.

Die bloBe Behauptung, dies stelle fur den Fachmann
einen unzumutbaren Aufwand dar, kann nur als
unbewiesene Vermutung angesehen werden, insbesondere da
die Beschwerdefiithrerin keine ernsthaften, durch
nachprifbare Tatsachen untermauerten Zweifel an der

Nacharbeitbarkeit der Erfindungslehre geweckt hat.

Wenn im Hinblick auf ein Merkmal eines Patentanspruchs
verschiedene Messmethoden existieren, die zu
unterschiedlichen Ergebnissen und mithin zu Zweifeln
bezliglich der Abgrenzung des Schutzbereichs fihren
kénnen, so betrifft es in der Regel eher die Klarheit
bzw. Deutlichkeit des Patentanspruchs (Artikel 84 EPU
1973) als die Ausfihrbarkeit der beanspruchten
Erfindung. Im vorliegenden Fall wiirde der Fachmann
unter den ihm aufgrund seines allgemeinen Fachwissens
bekannten Messverfahren ein solches auswahlen, das als
geeignet fir die Ermittlung der Geschwindigkeit der

Wassertropfen gilt.

Aus diesen Grinden und unter Bericksichtigung des
Stands des Verfahrens und der gebotenen
Verfahrensokonomie kam die Kammer zu dem Schluss, den
neu erhobenen Einwand der unzureichenden Offenbarung

nicht in das Verfahren zuzulassen.

In diesem Zusammenhang ist noch zu erwa&hnen, dass die
Beschwerdefilhrerin zur Stitzung dieses Einwands das
Dokument E9 eingereicht hat, das 2013 veroffentlicht
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wurde. Die Kammer teilt die Auffassung der
Beschwerdegegnerin, dass E9 schon im
Einspruchsverfahren hatte eingereicht werden kdnnen.
Dessen ungeachtet braucht dieses Dokument auch schon
deswegen nicht in das Verfahren zugelassen werden, weil
der Einwand der unzureichenden Offenbarung
unberlicksichtigt bleibt und es daher auf E9 nicht

ankommt.

Artikel 100 a) EPU 1973 - Gewerbliche Anwendbarkeit

Im Schriftsatz vom 2. Oktober 2018 hat die
Beschwerdefiithrerin erstmals argumentiert, der
Verfahrensanspruch 1 in der erteilten Fassung sei

gewerblich nicht anwendbar.

Dieser Einwand stellt einen neuen Einspruchsgrund nach
Artikel 100 a) i.V.m. 57 EPU 1973 im Sinne der
Entscheidung G 10/91 dar, der im Beschwerdeverfahren
nur mit der Zustimmung der Beschwerdegegnerin

beriicksichtigt werden kann, die aber nicht vorliegt.

Der Einwand der mangelnden gewerblichen Anwendbarkeit

muss deshalb unberiicksichtigt bleiben.

Zulassung der offenkundigen Vorbenutzung in das
Verfahren, Artikel 12 (4) VOBK

Mit der Beschwerdebegriindung hat die Beschwerdefilhrerin
erstmals eine angeblich neuheitsschadliche offenkundige
Vorbenutzung der beanspruchten Erfindung geltend

gemacht.

Die Kammer hat bereits Zweifel, ob die
Beschwerdefiithrerin hinreichende Griinde dafiir genannt

hat, warum dieses neue Vorbringen nicht friher
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eingereicht werden konnte. Hierzu hat sie in der
Beschwerdebegriindung lediglich angefiihrt, dass ihr ES8,
ein Auszug aus einem im Jahr 2015 erschienenen Band 12
von "Energie aus Abfall", "kiirzlich... in die Hande
gefallen" sei. Die Beschwerdegegnerin hat aber
zutreffend darauf verwiesen, dass die
Beschwerdefiithrerin selbst flir diese Veroffentlichung
das Erscheinungsdatum 26. Januar 2015 angegeben hat.
Dieses liegt wiederum knapp 9 Monate vor der miindlichen
Verhandlung vor der Einspruchsabteilung. Die
Beschwerdefiithrerin hat insoweit erganzt, sie habe das

Dokument erst spater und rein zufallig entdeckt.

Die Beschwerdegegnerin ist hierzu der Auffassung, dass
die Vorbenutzung schon im Einspruchsverfahren hatte
vorgebracht werden konnen, und zwar vor der miindlichen
Verhandlung am 14. Oktober 2015. Dem mag schon deswegen
nicht uneingeschrankt zuzustimmen sein, weil es sich
bei E8 nicht um ein Patentdokument handelt, nach dem
hatte gezielt recherchiert werden kdénnen. Weiteres
Vorbringen dazu liegt von keiner Seite vor. Allerdings
vermag die Kammer entgegen der Auffassung der
Beschwerdegegnerin Anhaltspunkte fir einen
Verfahrensmissbrauch nicht zu erkennen. Die
Beriicksichtigung der Vorbenutzung sowie des Dokuments
E8 liegt angesichts dessen aber jedenfalls im Ermessen
der Kammer (Artikel 114 (2) EPU 1973 und Artikel 12 (4)
VOBK) .

Hierbei ist zu beriicksichtigen, dass nach standiger
Rechtsprechung der Beschwerdekammern das Wesen des
Einspruchsbeschwerdeverfahrens darin liegt, in einem
verwaltungsgerichtlichen Verfahren die Richtigkeit der
angefochtenen Entscheidung zu iberprifen, und nicht ein
zweites Einspruchsverfahren mit neuem

Tatsachenvorbringen durchzufihren. Daraus folgt, dass
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eine erstmals im Beschwerdeverfahren vorgebrachte

Vorbenutzung nur dann zugelassen und als Stand der

Technik berilicksichtigt werden kann, wenn zumindest die

folgenden drei Bedingungen erfiillt werden (T 691/12 vom

21. Januar 2014, Grinde Nr. 2):

a) Es darf sich nicht um einen erkennbaren
Verfahrensmissbrauch handeln;

b) Die Vorbenutzung muss prima facie so relevant sein,
dass sie wie vorgebracht die Giltigkeit des Patents
infrage stellt; und

c) Die Vorbenutzung muss hinreichend nachgewiesen
sein, sodass keine weiteren Ermittlungen zur
Feststellung ihres Gegenstands bzw. ihrer Umstande

notwendig sind.

Im vorliegenden Fall ist zumindest die Bedingung c)
nicht erfillt, weil die von der Beschwerdefihrerin
gemachten Angaben zu der behaupteten Vorbenutzung nicht
ausreichen, um feststellen zu kobnnen, was der
Offentlichkeit, wann und unter welchen Umstanden ("wo,

wie, durch wen") zuganglich gemacht worden ist.

Das Patent beansprucht die Prioritat einer am

26. April 2001 im Namen des Unternehmens Millkraftwerk
Schwandorf Betriebsgesellschaft mbH eingereichten
deutschen Patentanmeldung. Die Anmelderin dieser
Prioritédtsanmeldung war - neben der Beschwerdegegnerin
- Mitanmelderin der Anmeldung, auf deren Basis das
Patent erteilt wurde. Nach dem Vortrag der
Beschwerdefiithrerin soll Gegenstand der behaupteten
Vorbenutzung ein "erfindungsgemales
Reinigungsverfahren" sein, das im - zumindest jetzt -
unstreitig von der Mitanmelderin der Patentanmeldung
betriebenen MKW Schwandorf angewendet worden sein soll,
und zwar angeblich "bereits zwei Monate vor dem

Anmeldetag der Prioritdtsanmeldung". Das schlieBt die
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Beschwerdefihrern daraus, dass einer der Erfinder, Jorg
Kriger, in dem Aufsatz E8 als co-Autor selbst erwahnt,
dass das dort beschriebene Reinigungsverfahren bereits
"seit etwa 14 Jahren" im MKW Schwandorf betrieben
werde. Aus E8 ergebe sich auch, dass das dort
wiedergegebene Foto (Bild 21) das Aufnahmedatum 1. Marz
2001 zeige, was die Beschwerdefiihrerin als weiteren
Beleg dafir ansehen will, dass die Anlage damals
bereits "in Betrieb" war. Die Beschwerdegegnerin
bestreitet dagegen, dass aus E8 Merkmal V) des
unabhédngigen Anspruchs 1 und Merkmale IVa), IVb), Va)
und Vb) des unabhadngigen Anspruchs 7 ersichtlich seien.
Dabei, so hat die Beschwerdegegnerin ausgefihrt,
handele es sich um reine Spekulation der
Beschwerdefihrerin. Sie, die Beschwerdegegnerin,
bestreite das Vorliegen dieser Merkmale. Zudem sei das
MKW Schwandorf nicht o6ffentlich zugadnglich, so dass
eine - ohnehin nicht gegebene - Vorbenutzung schon gar

nicht o0ffentlich stattgefunden haben konne.

Die Kammer folgt der Beschwerdefilhrerin zwar insoweit,
als die behauptete Vorbenutzung von ihr kaum
"lickenlos" nachgewiesen werden kann, weil die
wesentlichen Beweismittel im Betriebsbereich der
Mitanmelderin der Patentanmeldung und damit im
erweiterten Einflussbereich der Beschwerdegegnerin
liegen. Dennoch ist die Beschwerdefihrerin jedenfalls
insoweit fir eine von ihr behauptete Vorbenutzung in
einem MaBe darlegungs- und beweispflichtig, wie es wvon
ihr unter den gegebenen Umstanden erwartet werden kann
und zumutbar ist. Dazu gehdrt es, wenigstens
nachvollziehbar im Einzelnen darzulegen, welche genauen
Ausfihrungen in E8 die Beschwerdefihrerin zu Gunsten
ihrer Behauptung heranziehen méchte und weswegen diese
das "erfindungsgemalie Reinigungsverfahren" identisch

beschreiben sollen, und, sofern nicht alle Merkmale
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daraus ersichtlich sein sollten, anzugeben, aus welchem
Grund sie annimmt, dass diese dennoch verwirklicht
worden sind und weswegen ihr nahere Angaben dazu

wiederum nicht mdglich sein sollten.

Hier fehlt es jedoch, wie die Beschwerdegegnerin
bereits in der Erwiderung auf die Beschwerde zutreffend
geriigt hat, an einer derartigen hinreichenden
Substantiierung des erforderlichen Vortrags. Dieser
erschoépft sich insoweit in der pauschalen Behauptung
der Beschreibung eines "erfindungsgemafBen
Reinigungsverfahrens" in E8. Eine Beweiserleichterung
im Sinne einer sekunddren Beweislast, auf die sich die
Beschwerdefiithrerin in der miindlichen Verhandlung mit
der Begrindung berufen hat, dass sich die Beweismittel
"in der Sphdre der Beschwerdegegnerin" befanden, kommt
ihr bei derartigem pauschalem Vorbringen aber nicht

zugute.

Hinzu kommt, dass sie im Hinblick auf die angebliche
Ausfiihrung des patentgemdBen Reinigungsverfahrens im
MKW Schwandorf vor dem Prioritdtstag auch keine
nachprifbaren Tatsachen behauptet hat, die die
6ffentliche Zugadnglichmachung in diesem sowohl nach den
Angaben der Beschwerdegegnerin als auch nach der
allgemeinen Lebenserfahrung nicht o6ffentlichen
Werksgelande glaubhaft machen, sondern lediglich
Vermutungen iUber den etwaigen Zutritt werksfremder
Personen geauBert. Dies genligt nicht, um die Beweislast

zulasten der Beschwerdegegnerin umzukehren.

Die Beschwerdefihrerin hat in ihrem Schriftsatz wvom

2. Oktober 2018 und in der mindlichen Verhandlung auch
eingeraumt, dass ihr keine Informationen iber die
Offenkundigkeit der Vorbenutzung vorliegen, und

argumentiert, dass diese Frage durch die Vernehmung der
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angebotenen Zeugen Kriger und Merl geklart werden
konnte. Ein solcher Ausforschungsbeweis ist jedoch
unzulédssig. Mangels eines ausreichenden
Tatsachenvortrags fehlt die Grundlage fir eine
sinnvolle Vernehmung der Zeugen. Eine Zeugenvernehmung
darf nicht dazu dienen, den der behaupteten
Vorbenutzung zugrunde liegenden Sachverhalt erst zu
ermitteln. Vielmehr sollten Zeugen lediglich das
bestatigen, was bereits schriftlich - in zumutbarer
Weise - substantiiert worden ist. Eine Vernehmung der
angebotenen Zeugen Kruger und Merl war mangels naherer
Angaben dazu, welcher genaue Sachverhalt und aus
welchem Grund dieser gerade in ihr persdnliches Wissen

gestellt werden soll, nicht geboten.

Die Kammer hat daher in der miindlichen Verhandlung
unter Ausibung des ihr zustehenden Ermessens
entschieden, dass die behauptete offenkundige
Vorbenutzung - und das nachveroffentlichte Dokument ES8
- im Beschwerdeverfahren unberiicksichtigt bleiben

mussen.

Damit entfiel zugleich inhaltlich die sachliche
Grundlage flir den Antrag der Beschwerdefiihrerin auf
Vertagung und spateren Vernehmung der Zeugen Kriger und
Merl bzw. auf Zurickverweisung der Sache an die
Einspruchsabteilung zur Einvernahme der Zeugen, lber
den die Kammer folglich nicht mehr separat zu

entscheiden hatte.

Zulassung von E7 in das Verfahren

Die Beschwerdefilhrerin hat erstmals nach der Ladung zur
mindlichen Verhandlung vor der Kammer auf das in der
angefochtenen Entscheidung genannte Dokument E7 Bezug

genommen und es fliir ihren Einwand der mangelnden
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erfinderischen Tatigkeit gegen Anspruch 1 in der

erteilten Fassung verwendet. E7 wurde als Beleg dafir
genannt, dass - ausgehend von El als nachstliegendem
Stand der Technik - das Vorsehen des Merkmals V) von

Anspruch 1 eine fachiibliche MaRnahme sei.

Die Beschwerdefiihrerin hat keine triftigen Grinde fiir
die Verspatung dieses neuen Vorbringens genannt. Die
Zulassung von E7 liegt mithin im Ermessen der Kammer
(Artikel 114 (2) EPU 1973 und Artikel 12 (4) und 13 (1)
VOBK) .

Die Einspruchsabteilung hatte ihrerseits unter Ausibung
ihres Ermessens bereits entschieden, dieses nach Ablauf
der Einspruchsfrist vorgelegte Dokument nicht in das
Einspruchsverfahren zuzulassen (Grinde Nr. 4 der
angefochtenen Entscheidung). Eine solche
Ermessensentscheidung der Einspruchsabteilung
unterliegt im Beschwerdeverfahren nicht uneingeschrankt
der Uberpriifbarkeit durch die Kammer. Sie darf
lediglich die Ermessensausiibung der Einspruchsabteilung
auf Fehler {berpriifen. Die Einspruchsabteilung hat E7
wegen seiner mangelnden Prima-facie-Relevanz nicht
zugelassen und somit ihr in Artikel 114 (2) EPU 1973
eingerdaumtes Ermessen in einer Weise ausgeiibt, die
keinen Ermessensfehler erkennen lasst. Mangels eines
dargelegten Ermessensfehlers der Einspruchsabteilung

ist E7 nicht in das Beschwerdeverfahren zuzulassen.

Anspruch 7 - Neuheit im Hinblick auf E1

Die Beteiligten sind sich dariber einig, dass die in E1
offenbarte Reinigungsvorrichtung die in Anspruch 7
aufgefiihrten Merkmale O0.1) und III) ihrem Wortlaut nach

verwirklicht. Es ist zwischen den Beteiligten hingegen
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streitig, ob dort Merkmale 0.2), 0.3), II), IVa), IVb),
Va) und Vb) von Anspruch 7 offenbart sind.

Die Kammer kann der Beschwerdefithrerin zwar insoweit
folgen, dass die Vorrichtung gemadB El1 fir die in
Merkmal III) definierte Zweckbestimmung geeignet ist.
So koénnte der in E1 offenbarte Schlauch tUber ein
Zufihrrohr am oberen Ende des Leerzuges einer
Verbrennungsanlage eingefihrt werden, selbst wenn diese
besondere Verwendung in El1 nicht beschrieben ist (dazu
siehe Einfihrungsdffnungen 8 in der Kesselwand 7 in

Figur 1 von E1).

Merkmale 0.2), 0.3), IVa), IVb), Va) und Vb) kddnnen dem
Dokument E1 jedoch nicht entnommen werden, wie die
Beschwerdegegnerin ilberzeugend dargelegt hat. Bei der
Vorrichtung gemall E1 weist das untere Ende des
Schlauches 13 an der Stirnseite und den Seitenwandungen
Disen 11 auf. Die Achsen der seitlichen Disen bilden
miteinander einen stumpfen Winkel von 150°, so dass
keine Rundum-Abreinigung der Heizflachen in einer Ebene
moglich ist (Merkmale 0.2) und 0.3)). Selbst wenn Figur
1 von El1 die handschriftlichen Hinweise "Antrieb",
"Endschalter" und "Kontakte" enthalt, kann El1 nicht
entnommen werden, dass die dort dargestellte
Vorrichtung eine gemeinsame Steuereinheit zur
Einstellung der Hbéhenlage der Disen und der Menge bzw.
des Drucks des Reinigungsmediums aufweist (Merkmale
IVa), IVb), Va) und Vb). Im Ubrigen wird in E1 als
Reinigungsmedium kein Wasser verwendet, sondern ein Gas
oder Dampf unter Druck (Seite 5, Zeile 8), bevorzugt
Druckluft, Wasserdampf oder Stickstoff (Seite 7, Zeile
31).

Der Gegenstand von Anspruch 7 unterscheidet sich daher
von El1 durch Merkmale 0.2), 0.3), IVa), IVb), Va) und
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Vb) . Demnach ist E1l nicht neuheitsschadlich fir den
Gegenstand von Anspruch 7 (Artikel 52 (1) und 54 (2)
EPU) .

Anspruch 1 - Erfinderische Tatigkeit ausgehend von E1

Die Beteiligten sind sich dariber einig, dass das in El
offenbarte Verfahren zum online-Reinigen von Kesseln
Merkmal IV) seinem Wortlaut nach verwirklicht und dass
Merkmale ITa) und IIb) dem Dokument El1 nicht entnommen
werden kénnen. Es ist zwischen den Beteiligten hingegen
streitig, ob dort Merkmale I), III) und V) offenbart

sind.

Aus folgenden Grinden schlieBt sich die Kammer der
Auffassung der Beschwerdegegnerin an, dass diese
streitigen Merkmale dem Dokument E1 nicht entnommen

werden konnen:

Merkmal I) ist nicht so zu verstehen, dass sich das in
Anspruch 1 definierte Verfahren lediglich zum online-
Reinigen von Bereichen vertikaler Leerziige einer
Verbrennungsanlage eignet, sondern vielmehr als ein das
Reinigen von Bereichen vertikaler Leerziige einer
Verbrennungsanlage betreffendes funktionelles Merkmal,
d. h. als Definition eines der Verfahrensschritte des
beanspruchten Reinigungsverfahrens. Der maBRgebliche
Fachmann im Bereich der Verbrennungsanlagen weiB, dass
der Begriff "Leerzige" Strahlungsziige meint, in denen
keine Rohrheizflachen fiir den konvektiven Warmelibergang
vorgesehen sind. Die Leerziige werden iblicherweise als
gasdicht verschweiBte Membranwandkonstruktion
ausgefiihrt; es kommt zu einer Warmelbertragung im
Wesentlichen durch Strahlung an den Membranwanden. Die
Verbrennungsanlagen werden hdufig mit ein bis drei

vertikalen Leerzligen ausgeriistet, um die Rauchgase
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umzulenken und die Thermik aus der Feuerung zu
unterbrechen, wobei sich an die Leerzlige Rauchgasziige
anschlieBen, in denen die weitere Abkihlung der
Rauchgase in konvektiven Warmetauschern erfolgt. Im
Ubrigen wird dieses fachiibliche Verstandnis des
Begriffs "Leerzug" durch die Lehre in der Beschreibung

des Patents bestatigt (Absatze 3 und 4 i.V.m. Figur 1).

Bei dem in E1 offenbarten Reinigungsverfahren werden
keine Bereiche vertikaler Leerziige einer
Verbrennungsanlage gereinigt, wie Merkmal I) verlangt,
sondern die AuBenwande von sich im Rauchgaszug eines
zylindrischen Kessels befindlichen Rohrschlangen (3)
sowie des ringfdrmigen Spalts (6) zwischen den inneren

und auReren Rohrschlangenschichten (4, 5).

Merkmal III) beschreibt die in Merkmal IIb) definierte
Reinigungsebene naher. Nachdem Merkmal IIb) in E1 nicht
offenbart ist, stellt Merkmal III) ein weiterer

Unterschied zu E1 dar.

Bei dem in E1 offenbarten Reinigungsverfahren wird
mittels eines Disenkopfes (9) ein Reinigungsmedium,
insbesondere Gas oder Dampf unter Druck, in den Spalt
(6) zwischen den Rohrschlangenschichten eingeblasen,
wobei der Diisenkopf (9) wadhrend der Reinigung im Spalt
abgefahren wird. Der Disenkopf weist an seiner
Stirnseite eine Dise (11) auf, so dass das
Reinigungsmedium vertikal nach unten flieBt (Figur 1).
Sollte die Vorrichtung mit Wasserdampf als
Reinigungsmedium arbeiten (Seite 7, Zeilen 31 von E1),
wlirde zwangslaufig Wasser in den Trichter des

Rauchgaszuges gelangen, entgegen Merkmal V).

Der Gegenstand von Anspruch 1 unterscheidet sich daher

von El1 durch Merkmale I), IIa), IIb), III) und V).
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Die Beteiligten sind iber die zutreffende Formulierung
der objektiven technischen Aufgabe, die sich der
Fachmann ohne Kenntnis der Erfindung ausgehend von E1l

stellen wlirde, unterschiedlicher Auffassung.

Fir die Beschwerdefiihrerin kann die objektive
technische Aufgabe in der Aneinanderreihung
verschiedener "Teilaufgaben" gesehen werden, namlich
eine Reinigung der Heizfldchen ohne Beschadigung durch
Abrasion (Merkmal ITa)) bzw. eine allseitige Rundum-
Reinigung der Heizfladchen auf einer Ebene (Merkmal
ITb)) zu ermdglichen. Diese Formulierung fihrt jedoch
zUu einer rilckschauenden Betrachtungsweise der
erfinderischen Tatigkeit, weil sie L&sungsansatze
enthalt und sowohl die technische Wirkung der
Unterscheidungsmerkmale I) und V) als auch das
Zusammenwirken der Unterscheidungsmerkmale IIa) und
IIb) auBer Acht lasst (siehe Absatz 24 der
Patentschrift).

Fiir die Beschwerdegegnerin liegt die objektiv zu
16sende Aufgabe darin, im Vergleich zu E1l ein
alternatives Reinigungsverfahren fir eine andere
Anwendung zu entwickeln. Der Aufgabe-Losungs-Ansatz
verbietet jedoch eine Analyse, wonach der Fachmann den
nachstliegenden Stand der Technik entgegen seiner
Funktion modifiziert hatte. Mit der bewussten Wahl von
El als Ausgangspunkts wird nicht nur der als solcher
dienende Gegenstand festgelegt, sondern auch der Rahmen
fiir eine Weiterentwicklung abgesteckt. Eine Anderung
des Zwecks des in E1 offenbarten Verfahrens zu einem
anderen Zweck ist wahrend der Weiterentwicklung

unwahrscheinlich und im Normalfall nicht naheliegend.
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Die Kammer kommt mithin zu dem Schluss, dass sich
ausgehend von El keine verninftige objektive Aufgabe
bestimmen lasst. Dies reicht allein fir die
Schlussfolgerung aus, dass die beanspruchte Erfindung

ausgehend von El nicht naheliegend ist.

Falls der Fachmann entsprechend dem Vortrag der
Beschwerdefihrerin - aus welchem Grund auch immer - die
Lehre von E3 und E2 heranziehen wirde, konnte er nicht
zur beanspruchten Losung gelangen. E3 betrifft
RuBblédser zur online-Reinigung von Dampfkesseln (Spalte
1, Zeilen 4 bis 7 und 56 bis 61) und schlagt zur
kontrollierbaren, wiederholbaren und konsistenten
Reinigung einen Lanzenschraubblaser mit Hochdruckdiisen
und einem lanzenfdrmigen horizontal ausgerichteten,
drehbar wie auch langsverschiebbaren Blasrohr vor, der
in den Dampfkessel hineinragt und an vertikalen
Warmetauscherrohren vorbei schraubend bewegbar ist
(Spalte 2, Zeilen 35 bis 44 und Figur 1). E2 offenbart
einen RuBblaser mit einem feststehenden Blaskopf zur
online-Reinigung von Dampferzeugerrohren, wobei der
Blaskopf auf einem Zwischenstick aufgekittet ist, das
durch die Kesselwand nach aulen ragt. E3 und E2
betreffen also keineswegs die Reinigung von Leerziigen
und konnen deshalb nicht zur beanspruchten Ldsung
fihren (Merkmal I)). Im Ubrigen teilt die Kammer die
Ansicht der Beschwerdegegnerin, dass es fir den
Fachmann nicht naheliegend ware, die Lehre von El mit
denjenigen von E3 und E2 zu kombinieren, insbesondere
da die in E3 und E2 verwendeten RuBlblaser nicht

kompatibel sind.

Anspruch 7 - Erfinderische Tatigkeit ausgehend von E1
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Der Gegenstand von Anspruch 7 unterscheidet sich von E1
durch Merkmale 0.2), 0.3), IVa), IVb), Va) und Vb)

(siehe Punkt 9 vorstehend).

Die Kammer kann der Beschwerdefiihrerin insoweit folgen,
dass zwischen den Unterscheidungsmerkmalen 0.2) und O.
3) einerseits und den Unterscheidungsmerkmalen IVa),
IVb), Va) und Vb) andererseits kein synergetischer
Zusammenhang erkennbar ist. Eine voneinander
unabhdngige Erdrterung der erfinderischen Tatigkeit ist

also moglich.

Im Hinblick auf Merkmale 0.2) und 0.3) argumentiert die
Beschwerdefilhrerin, dass die damit objektiv geldste
(erste) Teilaufgabe darin liegt, eine allseitige
Rundum-Reinigung der Heizflachen auf einer Ebene zu
ermdglichen. Diese Formulierung ist bei Anwendung des
Aufgabe-Ldésungsansatzes jedoch inkorrekt, weil sie
bereits Ldsungsansatze enthdlt und die technische
Wirkung der Unterscheidungsmerkmale 0.2) und 0.3) auBer
Acht lasst.

Abgesehen davon ist die Kammer nicht vom Vortrag der
Beschwerdefiithrerin iiberzeugt, dass der Fachmann, der
sich mit der von der Beschwerdefiihrerin formulierten
ersten Teilaufgabe befasst, aufgrund der Lehre von E2
in naheliegender Weise zu den Merkmalen 0.2) und 0.3)
gelangen wirde. Ausgehend von El, die eine Vorrichtung
zur Reinigung der AuBenwadnde von Warmetauscherrohren
sowie des ringfdérmigen Spalts dazwischen betrifft,
kénnte der Fachmann diese Vorrichtung zwar
weiterentwickeln. Aber am Ende der Weiterentwicklung
misste sich eine Vorrichtung ergeben, die weiterhin fir
den in El1 definierten Zweck geeignet ware. Es ist
wiederum unrealistisch anzunehmen, dass der Fachmann

den in E1 offenbarten Diisenkopf, der an der Stirnseite
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und den Seitenwandungen Diisen aufweist, durch den E2
offenbarten Blaskopf mit seitlichen Schlitzdiisen
ersetzen wirde, denn die Reinigungsvorrichtung ware
nach dieser Anderung nicht mehr zu dem in E1
beschriebenen Zweck geeignet, insbesondere nicht zur
Reinigung des Spalts zwischen den Warmetauscherrohren.
Obwohl der Fachmann bei der Wahl eines Ansatzpunkts fir
eine Entwicklung zur beanspruchten Erfindung im
Wesentlichen frei ist, definiert diese Wahl den Rahmen

flir die Weiterentwicklung.

Bei dieser Sachlage kann die Frage dahingestellt
bleiben, ob ausgehend von El das Vorsehen einer
Steuereinheit zur Erfiillung der in Merkmalen IVa),
IVb), Va) und Vb) angegebenen Funktionen durch die
Lehre von E3 nahegelegt ist, wie die Beschwerdefiihrerin

argumentiert.

Zusammenfassend ist die Kammer also nicht vom Vortrag
der Beschwerdefithrerin iberzeugt, dass sich der
Gegenstand von Anspruch 1 bzw. 7 ausgehend von El als
nachstliegendem Stand der Technik entgegen Artikel 52
(1) EPU und Artikel 56 EPU 1973 in naheliegender Weise
aus E2 und E3 ergibt.

Anspruch 7 - Erfinderische Tatigkeit ausgehend von E3

Die alternative Angriffslinie ausgehend von E3 als
nachstliegendem Stand der Technik wurde erstmals in der

mindlichen Verhandlung vor der Kammer vorgetragen.

Diese neue Angriffslinie basiert auf einer neuen
Verknipfung bereits im Verfahren befindlicher
Tatsachen, nadmlich konkreter Offenbarungsstellen von
E3, und stellt eine wesentliche Anderung des

Vorbringens der Beschwerdefiihrerin zum spatest
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mbéglichen Zeitpunkt dar, deren Zulassung in das
Verfahren im Ermessen der Kammer liegt (Artikel 114 (2)
EPU 1973 und Artikel 13 (1) VOBK).

Dieses Vorbringen kam sowohl fiir die Beschwerdegegnerin
als auch flur die Kammer vdllig liberraschend. Eine

Vorbereitung hierzu war dementsprechend nicht moéglich.

Die Beschwerdefiihrerin hat nicht dargelegt, weshalb E3
einen geeigneteren Ausgangspunkt als El1 bei der
Anwendung des Aufgabe-LOsungs-Ansatzes bilden sollte.
Die Kammer teilt die Meinung der Beschwerdegegnerin,
dass die neue Angriffslinie weniger erfolgversprechend
als die alternative Angriffslinie ausgehend von E1 als
nachstliegendem Stand der Technik ist. Insbesondere ist
in E3 kein flexibler, vertikal nach unten hangender
Schlauch mit einem Disenkopf offenbart, sondern ein
starrer, horizontal ausgerichteter Lanzenschraubbléaser,
der an vertikalen Warmetauscherrohren vorbei schraubend
bewegbar ist. Es ist unwahrscheinlich, davon
auszugehen, dass beil einer Weiterentwicklung dieses
Lanzenschraubblédsers der Fachmann die Wasserzufihrung
zu dem Disenkopf als flexibler Schlauch ausbilden wirde
und mithin auf die Funktionalitat des
Lanzenschraubbldasers verzichten wiirde, wie die
Beschwerdefiilhrerin behauptet. Die neu vorgetragene
Angriffslinie ausgehend von E3 ist mithin prima facie

nicht dberzeugend.

Aus diesen Grinden und unter Berilicksichtigung der
gebotenen Verfahrensdkonomie kam die Kammer zu dem
Schluss, diese alternative Angriffslinie nicht in das

Verfahren zuzulassen

Die Kammer kommt deshalb zu dem Ergebnis, dass die wvon

der Beschwerdefiihrerin geltend gemachten
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Einspruchsgriinde der Aufrechterhaltung des Patents in

der erteilten Fassung nicht entgegenstehen.

Die Beschwerde gegen die entsprechende Entscheidung der
Einspruchsabteilung bleibt mithin ohne Erfolg. Auf die
Hilfsantrdge der Beschwerdegegnerin braucht deswegen

nicht mehr eingegangen zu werden.
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