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4 

Sachverhalt und Antrãge 

I. 	Auf die europâische Patentanmeldung 81 105 938.5, die am 
28. Juli 1981 mit schweizerischer Prioritãt vom 
19. September 1980 angemeldet worden war, wurde am 
27. Dezember 1984 das europäische Patent 48 325 auf der 
Grundlage von fünf Ansprüchen erteilt, wovon die beiden 
ersten, wie folgt, lauten: 

11 1. HeiBgaskühler mit einem vertikal angeordneten Druck-
behälter und darin befindlichem, einen vertikalen von 
HeiBgas durchströmten Innenraum bildendem, die Wand des 
Druckbehälters vor unzulässigem Wärmeeinfall abschirmendem 
Kühleinsatz aus miteinander dichtverschweiBten, von einem 
Wärmeiibertragungsmediuin durchflossenen Rohren, wobei der 
Kühleinsatz heiBgaseintrittsseitig über einen die Wand des 
Druckbehälters durchdringenden Eintrittskanal an eine 
HeiSgasquelle angeschlossen 1st und gasausgangsseitig 
einen Austrittskanal aufweist, der ebenfalls die Druckbe- 
hâlterwand durchdringt, wobei der Eintritts- und Aus-
trittskanal kleineren Querschnitt aufweisen als der Innen-
raum und wobei ferner aus dem Bereich des HeiBgaseintrit-
tes eine Druckausgleichsverbindung mit einer Kühlstrecke 
zum Zwischenraum zwischen dem Kühleinsatz und der Druck-
behálterwand führt, dadurch gekennzeichnet, daB der Em-
trittskanal (8; 71) für das HeiBgas am oberen Ende des 
Innenraums (7) angeordnet 1st und daB die Druckaus-
gleichsverbindung (30; 82, 84) vom obersten Teil des 
Innenrauins (7) ausgeht. 

2. HeiBgaskühler nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daB der Einsatz aus einem inneren Hemd (42) und elnem 
äuBeren Mantel (43) besteht, daB zwischen Heind (42) und 
Mantel (43) ein Ringraum (25) vorgesehen 1st, der an 
seinem dem Eintrittskanal (71) gegenüberliegenden Ende mit 
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2 	 T 170/87 

dem Innenraum (7) des Hemdes in Verbindung steht, daB an 
einem dem Eintrittskanal (71) benachbarten Ende des Ring-

raurns (25) mindestens ein Austrittskanal (78) für das ge-
kühlte Gas ausgeht und daB am gleichen Ende des Ringraums 
(25) ein im wesentlichen geschlossener, von Hemd ( 42) und 
Mantel (43) begrenzter gekühlter Ringraumabschnitt sich 

anschlieSt, über den die Druckausgleichsverbindung (82, 

84) zum Raum (5) zwischen Einsatz und Druckbehãlterwand 

führt, wobei Hernd ( 42) und Mantel (43) Bestandteile der 
Kühlstrecke sind." 

II. 	Gegen die Patenterteilung legte die jetzige Beschwerdegeg- 

nerin am 21. September 1985 wegen rnangelnder erfinderi-
scher Tätigkeit Einspruch em. Sic stützte sich dabei auf 
die Dokumente 

DE-A- 2 726 716 und 

DE-A- 2 705 558. 

III. Mit Entscheidung vom 5. März 1987 widerrief die Em-

spruchsabteilung das Streitpatent. Sic fUhrte dazu im we-

sentlichen aus, die AufgabG, wonach im Fall einer Leckbil-

dung die Druckbehálterwand ausschlieBlich von gekuhltern 

Gas bestrichen werden soll, sei aus (1) bereits zu ent-

nehrnen. Sic verde dort durch Aribringen einer gekühlten 

Druckausgleichsverbindung an Eintrittsende des HeiBgas-

kUhiers gelôst, vobei es sich urn das untere KUhlerende 

handle • Aus Dokument (2), vo eine Druckausgleichsverbin-

dung freilich nicht erwàhnt verde, sei es aber bereits als 

vorteilhaft bekannt, den Eintrittskanal für das HeiBgas am 

oberen Ende des KUhlers anzuordnen. Daher habe cc - unge-

achtet einer geltend gernachten neuen Wirkung - nahege-

legen, die Vorrichtung nach (1) entsprechend abzuwandeln 

und dabei die Anordnung der Druckausgleichsverbindung am 

Eintrittsende, nunmehr dem oberen Ende, beizubehalten. Es 
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3 	 T 170/87 

könne daher auch dahingestelit bleiben, ob die geltend 
gemachte neue Wirkung nicht auch schon nach (1) auftritt. 

Die Patentfähigkeit der erteilten Ansprüche 2bis5, die 
von der Einsprechenden nicht in substantiierter Form an-
gegriffen und von der Patentinhaberin nicht kominentiert 
worden waren, wurde in der Entscheidung bloB mit der - 
zutreffenden - Bemerkung verneint, daB Uber den Antrag zur 
Aufrechterhaltung nur als Ganzes entschieden werden 
könne. 

Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung hat die Un-
terlegene Patentinhaberin am 5. Mai 1987 unter gleichzei-
tiger Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde 
erhoben und hierzu am 8. Juli 1987 eine Begründung einge-
reicht. Darin tritt sie den Ausführungen der angefochtenen 
Entscheidung entgegen und macht insbesondere geltend, die 
dem Streitpatent zugrundeliegende Aufgabe sei (1) nicht zu 
entnehinen, weil - wie sie an Hand eines Diagranuns er-
láutert - bei der dort vorgesehenen Anordnung der Druck-
ausgleichsverbindung am unthren Ende desHeiBgaskühl rs  

eine Lôsung dieser Aufgabe durch die herrschenden Druck-
verhältnisse ausgeschlossen werde. 

In ihrer schriftlichen Erwiderung bestreitet die Beschwer-
degegnerin die Richtigkeit dieser Darstellung unter Hin-
weis auf die Stellen von Seite 3, Absatz 3, und Seite 6, 
Absatz 2 (jeweils ursprUngliche Bezifferung), des Doku-
ments (1). 

Im Verlaufe der mündlichen Verhandlung am 5. Juli 1988 
konnte hinsichtlich des technischen Sachverhaltes Uberein-
stinimung zwischen den Beteiligten erzielt werden, wie 
folgt: Berücksichtige man bei der in Fig. 1 von (1) ge-
zeigten Ausführungsform des Standes der Technik nur den 

.1 
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4 	 T 170/87 

von unten nach oben fortschreitenden Abfall des (stati-

schen) Druckes in Zwischenrauiu (22) und unterstelite einen 
vom Eintrittskana]. (13) bis zum Austrittskanal (14) in 
wesentlichen gleichbleibenden (dynamischen) Druck in 
Innenraum (A), so mü8te an jeder "hinter" dem Eintritts-
kanal liegenden Stelle des Innenraumes der Druck hôher 
sein als an der entsprechenden Stelle des Zwischenraumes; 
beim Auftreten einer undichten Stelle ("Leckage") zwischen 
diesen beiden Ráumen wurde daher (heiSes) Gas aus deni 
Innenraum in den Zvischenraum strômen, und das angestrebte 
Ziel würde nicht erreicht. Bestünde dagegen in Innenraum 
ein zu einem hinreichend gro8en Abfall des (dynamischen) 
Druckes führender Strômungswiderstand - beispielsweise 
infolge der in Fig. 1 angedeuteten und auf Seite 4, Zeilen 
5 bis 4 von unten, erwàhnten Wasserdammpfrohre (W) -, so 
würde der Abfall des statischen Druckes in Zwischenraum 
dadurch in dam Sinn überkompensiert, daB an jeder Stelle 
des Innenraumes ein niedrigerer Druck herrschte als an der 
entsprechenden Stelle des Zwischenraumes; mit der Folge, 
daB eine "Leckage" zuni Einströmen verháltnismaBig kuhlen 
Gases aus dem Zwischenraum in den Innenraum fuhrte, was in 
Einklang mit dam erstrebten Ergebnis stünde. 

VII. Die BeschwerdefUhrerin beantragt, die angefochtene Ent-
scheidung aufzuheben und den Einspruch zurückzuweisen; 
nach einea ersten kurz vor Ende der mUndlichen Verhandlung 
gestellten Hilfsantrag mit der MaBgabe, daB in Anspruch 1, 
letzte Zeile, vor "Innenraums" das Wort "einbautenfreien" 
eing.fugt wird; sowie nach einem zweiten Hilfsantrag mit 
der MaSgabe, daB das Patent in eingeschrànktem Umfang auf 
Grund der an 13. Mai 1988 eingereichten AnsprUche 1 big 3 

aufrechterhalten wird, deren erster, wie folgt, lautet: 

"HeiBgaskühler mit einem vertikal angeordneten Druckbehál-
ter und darin befindlichem, einen vertikalen von HeiBgas 
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5 	 T 170/87 

durchströmten Innenrauin bildendem, die Wand des Drucjcbe-
halters vor unzulássigem Wármeeinfall abschirmendem Kühl-
einsatz aus juiteinander dichtverschweiBten, von einem War-
meübertragungsmedium durchflossenen Rohren, wabei der 
Kühleinsatz heiBgaseintrittsseitig über einen die Wand des 
Druckbehälters durchdringenden Eintrittskanal an eine 
HeiBgasquelle angeschlossen 1st und gasausgangsseitig 
einen Austrittskanal aufweist, der ebenfalls die Druckbe-
hälterwand durchdringt, wobei der Eintritts- und Aus-
trittskanal kleineren Querschnitt aufweisen als der In-
nenraum und wobei ferner aus dern Bereich des HeiBgasein-
trittes eines Druckausgleichsverbindung mit einer Kühl-
strecke zum Zwischenraum zwischen dem KUhleinsatz und der 
Druckbehälterwand führt, dadurch g e k e n n z e i c h - 
n e t , daB der Eintrittskanal (71) für das HeiBgas am 
oberén Ende des Innenrauins (7) angeordnet ist, daB der 
Einsatz aus einem inneren Hemd (42) und einem áuSeren 
Mantel (43) besteht, daB zwischen Hemd (42) und Mantel 
(43) ein Ringraum (25) vorgesehen ist, dér an seiriem 
unteren Ende mit dein Innenraum (7) des Hemdes in Verbin-
dung steht, daB der Austrittskanai (78) von dem dein Em-
trittskanal (71) benachbarten Ende des Ringraumes (25) 
ausgeht und daB am gleichen Ende des Ringrauins (25) sich 
ein im wesentlichen geschlossener, von Hemd (42) und Man- 
tel (43) begrenzter gekühlter Ringraumabschnitt an-
schlieSt, über den die Druckausgleichsverbindung (82, 84) 
vom obersten Teil des Innenraumes (7) zum Rauin (5) 
zwischen Einsatz und Druckbehãlterwand fuhrt, wobei Hemd 
(42) und Mantel (43) Bestandteile der Kühlstrecke sind." 

VIII. Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde zurück-
zuweisen. 
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EntscheidungsgrUnde 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 
Regel 64 EPU; sie 1st daher zulassig. 

Zum Hauptantrag 

Nächster Stand der Technik, von dem richtigerweise auch 

der Oberbegriff des Anspruchs 1 ausgeht, ist unstreitig 

(1). In seiner breitesten Formulierung (vgl. Anspruch 1) 

beschreibt dieses Dokument bereits einen HeiBgaskuhler 

mit einem unter Uberdruck stehenden Innenraum, an dessen 

einem Ende das zu kühlende Gas zu- und an dessen anderem 

Ende es abgeführt wird (ohne Festlegung auf Zu- oder Ab-
fuhr am unteren bzw. oberen Ende), wobel die der Kühlung 

dienenden Rohrwánde unter Bildung eines abgeschlossenen 

Zwischenraunies von einem Druckmantel umgeben sind und der 

Zwischenraum durch eine einen Druckausgleich herstellende, 
gekühlte Nebenleitung angeschlossen 1st. 

Als wesentliches Ergebnis -. in Sinn eines gelösten 

Problems - wird herausgestelit, "daB Ia Falle einer 

Leckage in elner der Rohrwãnde keine Strömung des hei8en 
Gases in dell Zwischenraum entsteht, durch die die Gastem-

peratur in dea Zwischenraum ansteigt und der ... Druck-

mantel Schaden nehaeñ kann" (Seite 3, Absatz 3). Dies ent-

spricht inhaitlich dea, was in Spalte 1, Zeilen 20 bis 26, 

der Streitpatentschrift als Aufgabe des Streitpatents dar-

gesteilt wird. Wenn es an der genannten Stelle von (1) 

ferner heiSt, daB "bei einer Leckage ... das ... (Gas 

durch die) Nebenleitung gekih1t in den Zwischenraum ge-

langt", so kann dies, wie die Beschwerdeführerin in der 
mUndlichen Verhandlung bestátigt hat, nur im Sinne eines 
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7 	T 170/87 

"Nachsaugeris" ais Folge dessen verstanden werden, daB 

zunáchst an der lecken Stelle Gas aus dem Zwischenrauin in 

den Innenraum strömt, und dies kann wiederuin nur eintre-

ten, wenn an der betreffenden Stelle der Druck im Innen-

rauin niedriger 1st als im Zwischenraum. Das 1st angesichts 

des oben unter VI. wiedergegebenen Sachverhaltes wegen der 

Wasserdampfrohre (W) auch für die in Fig. 1 skizzierte 

Ausführungsform von (1) ohne weiteres glaubhaft. Das in 

Spalte 1, Zeilen 20 bis 26, angefuhrte Problem ist daher 

schon durch (1) gelöst worden. 

Da die Beschwerdeführerin deingegenüber keine unerwartete, 

z.B. überlegene Wirkung des beanspruchten HeiBgaskühlers 

dargetan hat, ist unter objektiven Gesichtspunkteri als 

Aufgabe des Streitpatents nur der Vorschlag einer weiteren 

Lösung für das obige Problem anzusehen. Diese Aufgabe ist 

zur Uberzeugung der Kammer durch die beanspruchte Anord-

nung des Eintrittskanals am oberen Ende des Innenraums 

und, damit verbunden, der Druckausgleichsverbindung aus-

gehend vom oberen Teil des Innenraumes glaubhaft gelöst. 

Dies wird von der Beschwerdegegnerin auch nicht bestrit-
ten. 

Der beanspruchte Lôsungsvorschlag ist dem nachgewiesenen 

Stand der Technik auch nicht mit alien semen Merkmalen 

konkret zu entnehmen, also neu. Da auch dies unstreitig 

ist, erübrigen sich nähere Ausfuhrungen hierzu. 

Es bleibt somit Zu untersuchen, ob der Gegenstand des 

Streitpatents auf erfinderischer Tãtigkeit beruht oder für 

den Fachmann un Hinblick auf die bestehende technische 
Aufgabe nahelag. 
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5.1. Angesichts einerseits der breiten Offenbarung von (1), 

wonach das zu kühiende Gas am einen Ende des Kühlers zu-

und am anderen abgeführt werden soil, sowie andererseits 

der dort konkret beschriebenen Ausfihrungsform nach Fig. 1 

(Zufuhr am unteren, Abfuhr am oberen Ende) muBte es auf 

der Suche nach einer bloB weiteren Lôsung nicht nur nahe-

liegen, sondern von vorneherein der absolut nãchstliegende 

Gedanke sein, das Gas in Umkehr von Fig. 1 oben zu- und 

unten abzufUhren und dabei die Anordnung der Druckaus-

gleichsverbindung am Eintritts-, also nunaehr am oberen 

Ende beizubehalten. 

5.2. 	Die, rein systematisch gesehen, denkbaren Varianten, ent- 

weder bloB die Gasrichtung umzukehren (von oben nach unten 

statt von unten nach oben), die Druckausgleichsverbindung 

aber an das Austrittsende zu verlegen (= unten zu "belas-

sen"), oder gar, die Gasrichtung nach Fig. 1 von (1) bei-

zubehalten (von unten nach oben) und bloB die Druckaus-

gleichsverbindung vom Eintritts- ans Austrittsende zu ver-

schieben, scheiden als ernsthafte Möglichkeiten aus, da ja 
das Gas mit gleichea Druck (Seite 5, Absatz 2, Zeile 5) in 
den Innen- und in den Zwischenraum eintreten oder -anders 

ausgedruckt (Seite 6, Absatz 2, Zeilen 4 big 5) -das beim 

Passieren der Druckausgleichsverbindung gekUhite Gas mit 

dem Druck des in den Innenraum eintretenden Gases in den 

Zwischenraum gelangen soil. Der gleiche Gedanke ist auch 

der Würdigung von (1) in der Streitpatentschrift, Spal- 

te 1, Zeiien 7 bis 11, zu entnehmen, wo es heiBt, daB sich 

der MeiBgaseintrittskanal an unteren Ende des DruckgefãBes 
betindet, so daB (1) auch die Druckausgleichsverbindung un 
Bereich des unteren Endes abzweigt. Auch die Beschwerde- 

führerin selbst hat also dem Dokument den Gedanken entnom-

men, daB sich die Druckausgieichsverbindung nahe dem Em-

trittsende des HeiBgaskuhlers bet inden soil. 
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5.3. 	Die Entgegenhaitung (2) iiegt vom Gegenstand des Streit- 

patents zwar verhältnismäBig weit ab, beweist aber inuner-

hin, daB nicht etwa ein aligemeines technisches Vorurteil 

dagegen bestand, die Gasrichtung gegenüber der in Fig. 1 
von (1) gezeigten Richtung uinzukehren. 

5.4. 	Insgesamt handeit es sich beim Gegenstand von Anspruch 1 

des Streitpatents nach Hauptantrag urn eine irn Bereich des 

handwerklichen Könnens des Fachmannes liegende Abwandiung 

der in Fig. 1 von (1) gezeigten Ausfuhrungsform, wogegen 

ersichtlich kein Vorurteil bestand und vomit kein uner-

wartetes Ergebnis erzielt wird. Es fehlt diesern Gegenstand 

daher an erfinderischer Tätigkeit. 

5.5. Mit Anspruch 1 müssen auch die abhängigen Ansprüche 2 bis 

5 nach Hauptantrag fallen. 

Zum 1. Hilfsantrag 

6. 	Dieser Hilfsantrag richtet sich auf die Einfugung eines 

.einzigen Wortes in den Ansp'ruch 1 gemãB Hauptantrag. Er 

wurde erst unmitteibar vor Ende der mundlichen Verhandlung 

gestellt. Die Kammer hat sich daher zunãchst die Frage ge-

steilt, ob er überhaupt zu berücksichtigen oder aber als 

verspätet vorgebracht unbérücksichtigt zu lassen 1st. Da-

bei wurde folgendes in Erwägung gezogen: 

Mit der Einfügung des Wortes "einbautenfreien" soil der 

Gegenstand des Streitpatents offensichtlich starker von 

der Ausfuhrungsforin nach Fig. 1 von (1) abgehoben werden, 

nach der im Innenraurn Einbauten in Gestalt der Wasser-

dampfrohre (W) vorgesehen sind. Die Einbauten sind bei der 

genannten Ausführungsform des Standes der Technik (Gas-

strom von unten nach oben) Voraussetzung für Druckverhält-

nisse, die die Erzielung des angestrebten Ergebnisses ge- 
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statten. Dieser technische Sachverhalt 1st jedoch erst im 
Verlaufe der mündlichen Verhandlung vom 5. Juli 1988 klar 
hervorgetreten (vgl. oben unter VI.). Unter diesen beson-
deren Umstánden 1st das diesbezugliche Vorbringen der 
Beschwerdefuhrerin nicht als verspätet zu betrachten. Der 
erste Hilfsantrag 1st daher zu beruckslchtigen. 

Im Falle von Anderungen, die Im Einspruchs-, einschlieS-
lich des Einspruchsbeschwerdeverfahrens vorgenommen wer-
den, 1st nach gefestigter Rechtsprechung der Beschwer-
dekammern Artikel 84 EPU zu beachten, obwohl dieser an 
sich keinen Einspruchsgrund darsteilt. Insbesondere ist 
dabei zu gewahrleisten, daB durch solche Anderungen die 
Deutlichkeit (Klarheit) der Ansprüche nicht beeinträchtigt 
wird. Im vorliegenden Fall hat die Kainmer erhebliche Zwei-
fel daran, ob das Merkmal eines "einbautenfreien" Innen-
raums im Elnklang mit der AusfUhrungsform nach Fig. 2 der 
Streitpatentschrift stünde oder ob nicht vielmehr die der 
Umlenkung des Gasstromes dienenden Teile (a. B. das Hemd 
42) ebenfalls als "Einbauten" anzusprechen wáren. Ange-
sichts der folgenden Ausführungen braucht hierUber jedoch 
nicht abschlieBend entschieden zu werden. 

Der 1. Hilfsantrag muB námlich nach Uberzeugung der Kammer 
jedenfalls am Erfordernis der ursprünglichen Of fenbarung - 
Artikel 123 (2) EPU - scheitern. 

8.1. Das in Red. stehende Merkmal 1st - unbestritten - in der 
Beschreibung und den Ansprüchen der Erstunterlagen mit 
keinem Wort erwáhnt; die Beschv.rdefUhr.rin halt sich zu 
seiner EinfUhrung in den Anspruch dennoch für berechtigt, 
weil in der zeichnung (jedenfalls in Fig. 1) keinerlei 
Einbauten in Innenraum gezeigt sind. 
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8.2. 	Zurn "Inhait der Annieldung in der ursprünglich eingereich- 

ten Fassung", über den gemäB Artikel 123 (2) EPU der Ge-

genstand eines europãischen Patents zufolge von Anderungen 

nicht hinausgehen darf, gehort auch das, was aus 1er ur-

sprünglich eingereichten Zeichnung für den fachmännischen 

Leser in eindeutiger Weise zu entnehinen ist. Die Kanuner 

hàtte daher z. B. in dem hypothetischen Fall keine Beden-

ken unter dem Gesichtspunkt von Artikel 123 (2) EPU, daB 

etwa der Anspruch durch ein Merkmai eingeschränkt werden 

soilte, wonach die Druckausgieichsverbindung (30) nahe dern 

oberen Ende der Konusfiäche (6) angeordnet ware, obwohles 

in der Beschreibung (Spalte 2, Zeilen 21 bis 22) nur "mt 

Bereich der Konusfiäche" heiBt; dieses hypothetische Merk- 

mal ware nämuich aus Fig. 1 eindeutig zu entnehmen. 

	

8.3. 	mm vorliegenden Fall handelt es sich aber urn das sozusagen 

"negative" Merkmai "einbautenfrei", das ausschiieBlich da-

durch gerechtfertigt seiri soil, daB Fig. 1 keine Einbauten 
irn Innenraum zeigt. Nun dient aber Fig. 1 ihrer ganzen Na-

tur nach ledigiich der schematischen Erlauterung des Prin-

zips des Streitpatentgegenstandes und nicht dessen Dar- 

steliung in all semen Einzelheiten. Daher laSt sich 

ailein aus dem Fehien eines Merkinales in der Darsteilung 

der Fig. 1 jedenfalis nicht in eindeutiger Weise entneh-

men, daB ein solches Merkmal auszuschlieSen ist. Somit 

verniag der Fachmann auch den Erstunterlagert ais ganzen 
nicht die Lehre zu entnehmen, gezieit von Einbauten mm 

Innenraunt abzusehen. 1st das in Rede stehende Mer]anai zwar 

von der Of fenbarung der ursprünglichen Unteriagen uinfaBt, 
aber in individualisierter Form weder der ursprUnglichen 

Fassung von Beschreibung oder Ansprüchen, noch - in em-

deutiger Weise - der Zeichnung zu entnehmen, so ist es 

nicht konkret ursprUnglich of fenbart und darf daher nicht 

in den Anspruch aufgenommen werden. 
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8.4. Zu einem für die Beschwerdeführerin günstigeren Ergebnis 

gelangt man auch nicht, wenn man das genannte Merianal als 

Disclaimer auffaBt, durch den HeiBgaskühler mit Einbauten 

vom Schutz ausgeschlossen werden sollen. 

8.4.1. Nach standiger Rechtsprechung der Beschwerdekaminern ist es 

in Fallen einer Uberschneidung des generell Beanspruchten 

mit dem Stand der Technik zulassig, einen spezielleri Stand 

der Technik durch Disclaimer von der beanspruchten Erf in-

dung auszuschlieSen, auch wenn den ursprünglichen Unter-

lagen keine (konkreten) Anhaltspunkte für einen soichen 
AusschluB zu entnehmen sind (vgl. Entscheidung T 04/80, 
"Polyätherpolyole/Bayer", AB1. EPA 1982, 149; ferner z. B. 

T 433/86 vom 11. Dezember 1987, unverôffentlicht, insbe-
sondere Punkt 2). 

8.4.2. In der Entscheidung T 313/86 vom 12. Januar 1988 (unver- 

öffentllcht) hat die Kammer auch schon zum Ausdruck 

gebracht, daB die gleichen Grundsátze gelten, wenn em 

kleinerer Teilbereich des allgemein definierten Erf in-

dungsgegenstandes nicht im Hinblick auf den Stand der 

Technik, sondern desvegen ausgeschlossen werden soil, well 

er die bestehende techniache Aufgabe nlcht lost (Unterab-

schnitt 3.5, Seiten 8 bis 9, der angegebenen 
Entscheidung). 

8.4.3. Die in den beiden vorangehenden Unterabschnitten erwähnte 

Praxis rechtfertigt sich aus den folgenden Erwãgungen: 

Durch die bloB. Abgrenzung gegenüber dem Stand der Technik 

bzw. d.a, was sich als nicht funktionierend erwiesen hat, 

erfáhrt die in der Anmeldung ursprUnglich konkret of fen-

barte erflnderische Lehre als ganzes keine Anderung; viel- 

mehr wird durch den Disclaimer (oder durch eine zum 

gleichen Ergebnis fUhrende "positive" Formulierung) aus 

dieser Lehre nur derjenige Tell im Sinne eines Teilver-

zlchts "herausgeschnitten", den der Annielder wegen fehien- 
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der Neuheit oder Ausführbarkeit nicht beànspruchen kann. 

Hierfür besteht ein erhebliches praktisches Bedürfnis. 

Erforderlich ist nur, auf geeignete Weise zu definieren, 

was unter den gegebenen Uxnstânden von der ursprünglich 

of fenbarten erfinderischen Lehre an Schutzfähigem noch 

übrig bleibt. 

8.4.4. Davon unterscheidet sich der vorliegende Fall grundlegend 

dadurch, daB durch die Einfugung eines neuen Merkmais der 

Einwand fehlender erfinderischer Tätigkeit ausgeräuint 

werden soil. Es soil also nicht aus einer ursprUngiich 

offenbarten erfinderischen Lehre etwas herausgeschnitten 

werden, sondern einer - wie oben in Abschnitt 5 gezeigt - 

durchaus naheiiegenden Lehre soil durch nachträgliches 

Hinzufügen eines ursprUnglich nicht konkret offenbarten 

Merkmals Erfindungsqualität erst verliehen werden. Damit 

würde die in den Erstunterlagen enthaltene technische 

Lehre wesentiich modifiziert. Dies kann aber wegen des 

Korrelats von Of fenbarung und Erfindungsschutz auf dem Weg 

eines Disclaimers ebensowenig zulássig sein wie sonstwie. 

Vereinfacht ausgedrückt, kann mit dem Instrument des 

Disclaimers zwar eine sich mit dem Stande der Technik 

uberschneidende erfinderische Lehre neu, nicht aber einé 

naheliegende Lehre erfinderisch gernacht werden. 

8.5. 	Zusainmenfassend ergibt sich, daB der erste Hilfsantrag an 

seiner formalen Unzulässigkeit scheitern muB. 

Zum 2. Hilfsantrag 

9. 	Anspruch 2. gemäB 2. Hilfsantrag entspricht, von wenigen, 

im wesentlichen redaktionellen Anderungen abgesehen, einer 

Zusammenfassung der erteilten AnsprUche 1 und 2, die nach 

den zutreffenden Ergebnissen des Prüfungsverfahrens ihre 

Stütze in den Erstunterlagen finden. Die AnsprUche 2 und 3 
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entsprechen den ursprunglichen und den erteilten Anspru-

chen 3 bzv. 4. Formale Bedenken gegen die Zulassung dieser 

Ansprüche bestehen daher nicht. Soiche wurden auch von der 

Beschwerdegegnerin nicht geltend gemacht. 

Die Neuheit des Beanspruchten ergibt sich schon aus der 

Neuheit von Anspruch 1 gemá8 Hauptantrag (vgl. Abschnitt 4 

vorliegender Entscheidung). Da zu den dortigen Merkmalen 

noch diejenigen des erteilten Anspruchs 2 hinzukonunen, muB 

auch Anspruch 1 gemá8 2. Hilfsantrag neu sein. 

Zur Frage der erfinderiechen Tatigkeit haben die Beteilig-

ten im schriftlichen Verfahren keinerlei Ausführungen ge-

macht. In der mündlichen Verhandlung wurden von der Be-

schwerdefUhrerin als besondere Vorteile des Anspruchs-

gegenstandes die Verkürzung (geringere Höhe) des HeiBgas-

kUhiers sowie die Ausnutzung des obersten Teils des Ring-

raumes (25) für das Kühlen der Druckausgleichsverbindung 

(82, 84) in den Vordergrund gesteilt. Da jedoch der gegen-

über dent erteilten Anspruch 1 wesentlich eingeschránkte 

Anspruch 1 gemá8 2. Hifsanerag der Einspruchsabteilung 

noch gar nicht vorlag und diese nicht einmal zur Patent-

fahigkeit des für diese Einschrankung herangezogenen er-

teilten Anspruchs 2 materiell Stellung bezogen hat (vgl. 

zweiter Absatz von Abschnitt III vorliegender Entschei-

dung), halt as die Kanuner für angeantessen, zwecks Gewàhr -

leistung eines ordentlichen zweiinstanzlichen Verfahrens 

die Sache zur Fortsetzung des Einspruchsverfahrens an die 

crate Instanz zurückzuverweisen. Soilte sich dabei die 

Patentfãhigkeit des nunmehr noch beanspruchten Gegen-

standes ergeben, so werden auch die Beschreibung und die 

Zeichnung noch entsprechend anzupassen scm. Dabei ware zu 

beachten, daB die ganze Seite 6der EP-A- 48 325, die in 
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der Anlage zur Mitteilung nach Rege]. 51 (4) und (5) EPTJ 

enthalten war und somit einen Bestandteil des erteilten 

Streitpatentgegenstandes bildete, beim Druck der Streit-

patentschrift ausgelassen wurde und selbstverständlich in 

die geànderte Fassung miteinzubeziehen ware. 

Entscheidungs formel 

Aus diesen Grfinden wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Der Hauptantrag und der erste Hilfsantrag der Beschwerde-

führerin werden zurUckgewiesen. 

Die Sache wird zur Fortsetzung des Einspruchsverfahrens 

auf der Grundlage des 2. Hilfsantrages an die Einspruchs-
abteilung zurückverwiesen. 

Der Geschàftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

F .Klein 
	 F .Aritony 
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