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I n der mindlichen Verhandl ung vom 13. Dezenber 1999 hat
di e Ei nspruchsabteilung den Einspruch der Firma Russel
Finex Limted gegen das europdi sche Patent Nr. 0 652 810
zurickgewi esen. Die schriftliche Entschei dung ergi ng am
18. Januar 2000.

CGegen vorgenannte Entschei dung hat di e Ei nsprechende
- nachf ol gend Beschwerdefihrerin - am 20. Marz 2000
unter gleichzeitiger Zahlung der Gebuhr Beschwerde
ei ngel egt und di ese am 29. Mai 2000 begrindet. Die
Beschwer def Uhrerin vertrat die Auffassung, dall das
Beanspruchte imLichte der

(D1)  EP-A2-0 369 572 und

(D35) FR-A-2 682 050

ni cht neu und erfinderisch sei.

Di e Patentinhaberin - nachfol gend Beschwerdegegnerin -
wi der sprach di esem Vorbringen und | egte i m Anschl uf3 an
die Mtteilung der Kammer gemald Artikel 11 (2) VOBK vom
17. Mai 2000 neugef al3t e unabhangi ge Pat ent anspr iche
betreffend eine Vorrichtung (Anspruch 1) bzw. ein
Verfahren (Anspruch 23) zum Si eben, Kl assieren, Sichten,
Filtern oder Sortieren vor.

Di ese unabhangi gen Anspriche haben fol gende Wrtl aut e:

"1, Vorrichtung zum Si eben, Kl assieren, Sichten,
Filtern oder Sortieren trockener fester Stoffe oder
fester Stoffe in FliUssigkeiten mt in einem Siebrahnmen
vor gesehener Siebfl ache und di eser zugeordnetem
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U traschal | wandl er, durch wel chen der Siebfl &ache

Schwi ngungen zul ei t bar sind, dadurch gekennzei chnet,
dass dem U traschal | wandl er (10) weni gstens ein an der
Si ebf | &che (18) anliegender Resonator (14) zugeordnet

i st, der auf die Resonanz des U traschal | wandl ers
abgestimmt und von |letzteremin Schw ngungen,

i nsbesondere i n Bi egeschwi ngungen, versetzbar ist, und
dass der Resonator Stabresonatoren (16; 16k; 44; 48; 46)
oder weni gstens einen Kreisstab (68) aufweist."”

"23. Ver fahren zum Si eben, Kl assieren, Sichten,
Filtern oder Sortieren trockener fester Stoffe oder
fester Stoffe in Flissigkeiten mt in einem Siebrahnmen
vor gesehener Siebfl ache und di esem zugeor dnet em

U traschal | wandl er, durch wel chen der Siebfl ache

Schwi ngungen zugel ei tet werden, insbesondere mt einer
Si ebvorrichtung nach weni gstens ei nem der vorangehenden
Pat ent anspr iche, dadurch gekennzei chnet, dass von ei nem
ausserhal b ei ner Siebflache festliegenden

U traschal | wandl er U traschall Uber wenigstens einen mt
der Siebfl &che verbundenen Resonator der Siebfl ache
zugef Ghrt und radi al zum Resonat or an di eser

entl anggeleitet wird, welcher Resonator wenigstens einen
Krei sstab (68) oder Stabresonatoren (16; 16k; 44; 48;
46) aufweist."”

Di ese unabhangi gen vorgenannten Anspriche 1 bzw. 23

bil deten di e Basis der am 6. Dezenber 2001

dur chgef Uhrten mindl i chen Verhandl ung vor der Kanmmer, in
der die Parteien imwesentlichen fol gende Argunente

gel tend machten

a) Beschwerdef Ghrerin

- Di e Gegenstande der Anspriche 1 und 23 seien
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ni cht ursprungsoffenbart; so werde aus dem
urspringli chen Anspruch 7 bzw. 5 nur das Merkna
von "weni gstens" einem Kreisstab "68" heraus-
gegriffen, nicht aber die funktionell damt

ver bundenen Merkmal e sei ner konzentrischen

Anor dnung und Abst it zung Uber dinne

Ent koppl ungsbl eche "50"; es sei weiterhin zu
ber Gicksi chti gen, dal di e Beschrei bung von ei nem
System von Resonat or st &ben spreche

(EP-B1-0 652 810, Spalte 2, Zeilen 21/22),
Anspruch 1 hi ngegen lediglich von

" St abr esonat oren" (Mehrzahl);

- aus diesen G unden koénne das Streitpatent nicht
auf der Basis des geltenden Schutzbegehrens in
geandert em Unf ange aufrechterhal ten werden;

- bei der Beurteilung der Frage der erfinderischen
Tati gkeit des Beanspruchten sei zu berick-
sichtigen, dal bei m Si eben von Materialien das
Sieb imer in Resonanz schw ngen misse, das se
auch bei m Gegenstand von (D1) der Fall

- stell e der Fachmann fest, dalR sich die dem Sieb
zugef thrte Schal | energie mt zunehnendem Abst and
vom Resonator verliere, sei es naheliegend
sicherzustell en, dalR sie dahin geleitet werde, wo
si e gebraucht werde; somt sei die Aufgaben-
stellung klar und deren LOsung nahel i egend;

- aus diesem Blickw nkel heraus sollte (D35) zum
Ver f ahren zugel assen werden, zunmal sie w e das
Ausf Uhrungsbei spi el gemalR Fi gur 22 der
Streitpatentschrift einen Kreisstab mt Resonator
of fenbare; da Streben "20" genmdl3 Fi guren 4/5 der

2990.D Y A



2990.D

- 4 - T 0300/ 00

(D35) vom Wortl aut der vorliegenden Anspriche 1
bzw. 23 nicht ausgeschl ossen seien, | &gen
ver gl ei chbare Sachverhal te vor

di e Abstinmmung des Schw ngungssystens genald (D35)
sei Uber die Veranderung des Ringes "10b" oder
Uber di e Veranderung des Schal | wandl ers nogli ch,
dergestalt, dall der U traschall w rkungsvoll dem
Sieb zugeleitet werde; konkret sei das dann der
Fall, wenn der Schallwandler mt der Eigen-
frequenz des R nges "10b" betrieben werde;

da die Schall energie nicht in den Auf3enring "10a"
gel ange, wirden auch etwai ge Abst it zpuffer aus
ei nem El astoner nicht Uber maf3i g beansprucht;

vor st ehende Uber | egungen zusanmenfassend,
beruhten di e Gegenstdnde von Anspruch 1 bzw. 23
ni cht auf erfinderischer Tatigkeit.

Beschwer degegneri n:

Bei der Frage der Ursprungsoffenbarung z&hl ten
nicht nur die Wirtlaute von abhangi gen
Ansprichen, sondern auch das, was fur den
Fachmann i nsgesanmt aus den Ursprungsunterl agen
ent nehnbar sei, z. B. aus Spalte 2, Zeilen 18 bis
23 und 50 bis 54 in Verbindung z. B. mt

Fi guren 29/30, weil daraus unstrittig hervorgehe,
dafR Tei |l merkmal e von abhangi gen Ansprichen ni cht
funktionell zusamenw rkten - konkret der

weni gstens ei ne Kreisstab und sei ne konzentrische
Anordnung bzw. Abst it zung Uber Radi al bl eche; zur
Ent koppel ung der beanspruchten Resonatoren
enthalte das Streitpatent Varianten, namich die
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Beabst andung geméfld Figuren 1 bis 4 bzw. die
Ent koppl ung mttel s Radi al bl echen;

- Uberdi es beinhalte ein "System von Resonat or -
staben” in klarer Wise deren nehrfaches
Vor handensei n und genal3 Fi guren 29/ 30 sei es
kl ar, dal3 auch eine Mehrzahl von Schal | wandl ern
ursprungsoffenbart sei, die jeweils mt einer
Mehrzahl von Stabresonatoren zusanmmenw rkten, so
dalR di e unabhangi gen Anspriche di esbeziglich
breit gefal3t sein kénnten, ohne unklar zu sein
bzw. den Rahnmen des Ursprungsoffenbarten zu
ver | assen;

- mt Blick auf die Frage der erfinderischen
Tati gkeit sei vorauszuschi cken, dal3 ein
"Resonanzbetri eb” einer Siebeinrichtung kein M3
sei, wie z. B. ein handbetatigtes Sieb klar
verdeut i che;

- sel bst wenn bericksichtigt werde, dall das System
der (Dl) i m Resonanzbetrieb arbeite, koénne (D1)
ni cht auf das Beanspruchte hinl enken, weil deren
Losungsansat z zur Energi eei nbri ngung u. a.
mehrere Resonatoren, aber keine Stabresonatoren
bzw. weni gstens ei nen Kreisstab vorsehe; der
Fachmann héatte al so kei ne Veranl assung gehabt,
di e Konstruktion der (Dl) zu &ndern;

- unabhangi g davon, ob (D35) zum Verfahren
zuzul assen sei, sei festzuhalten, dall auch sie
dem Fachmann kei ne St abresonatoren al s probates
Mttel zur Schallausbreitung of fenbare bzw
nahel ege; im einzel nen sei die Sonotrode "13"
di rekt am Rahnen "10b" angeordnet, wobei dieser

2990.D Y A
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die U traschal |l schwi ngungen in das Sieb einleite;

- di e bauliche Ahnlichkeit von Figuren 4/5 der
(D35) mt einem Ausfihrungsbei spi el der
beanspruchten Erfindung | asse unbericksichtigt,
dalR die Streben "20" starr seien und i m Gegensatz
zum Beanspruchten ni cht di e Ent koppel ung zw schen
I nnen- und Auf3enring Ubernehnmen koénnten; die in
(D35) erwahnte Abstimung fihre gemald Seite 2,
Zeilen 23 bis 25 nur zu einemBetrieb in einer
Ei genfrequenz; (D35) fuhre aus den genannten
G inden vom Beanspruchten weg, was besonders auch
dadurch deutlich werde, dal3 die Siebform
unterschiedlich sein kénne, vgl. Seite 6,

Absatz 3, ohne dal? dies in (D35) auf die

Absti mmung ausstrahl e, vielnmehr wirde stets der
gesante Rahnen in Vi brationen versetzt, ohne

j edoch i m Resonanzberei ch zu arbeiten;

- zusamenfassend ergebe sich, dall der Stand der
Techni k das Beanspruchte ni cht nahel egen kénne.

Di e Beschwerdefidhrerin beantragte di e Auf hebung der
angef ocht enen Ent schei dung und den Wderruf des
eur opai schen Patents Nr. 0 652 810.

Di e Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde mt
der MaRRgabe zurickzuwei sen, dall dem Patent die in der
mindl i chen Ver handl ung Uberrei chten Patentanspriche 1
bis 27 sow e eine ebenfalls Uberrei chte angepalite
Beschrei bung und die Figuren 1 bis 34 genmal3 der

Pat ent schrift zugrunde gel egt werden

Ent schei dungsgr tinde

2990.D
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D e Beschwerde ist zul assig.

Ander ungen

Anspruch 1 stitzt sich auf alle Merknal e des
urspriunglichen Anspruchs 1 sowi e beziglich des Merkmal s
"dall der Resonator Stabresonatoren ... aufweist"” auf die
urspringlichen Anspriuche 2 und 3, in denen der Resonator
einerseits als "fingerartige Elenente"” (Anspruch 2) bzw.
di ese Elenente als "Stabresonatoren" (Anspruch 3)

bezei chnet werden. Die imAnspruch 1 gewdhlte
Formul i erung " St abresonatoren” ist damt nicht zu

beanst anden, zumal sie auch im Einklang mt der

Beschrei bung steht, vgl. z. B. EP-B-0 652 810, Spalte 2,
Zeilen 21/22, wo von ei nem "Systen von Resonat or st aben
die Rede ist, was i m Deutschen nur ein Synonym ei ner
Mehr zahl von (Stab) Resonatoren w edergi bt, ohne etwas in

unzul assi ger Wi se hi nzuzuf iigen oder wegzul assen.

Das zweite i m Anspruch 1 beanspruchte kennzei chnende

Mer kmal des "weni gstens einen Kreisstab(s)" ist aus dem
ursprunglichen Anspruch 7 in Verbindung mt Figur 22 und
Seite 13, Absatz 4 herleitbar, wo u. a. ausgesagt ist:
"wenigstens ein ... ringfdrmger Stabresonator™
(Anspruch 7) bzw. "der Resonatorkopf ... tréagt ... einen
Krei sstab 68". Unter diesen Urstanden ist die gewdhlte
Formul i erung "weni gstens einen Kreisstab" nur die
Zusammenf assung zwei er ei nander nicht w dersprechender

Ei nzel aussagen.

Es trifft zu, daR dabei aus dem urspringlichen
Anspruch 7 di e Aussagen "konzentri sche Anordnung" bzw.
di e Abst it zung Uber "Radi al bl eche” nicht in den

gel tenden Anspruch 1 Uber nomren wurden. Entgegen dem
Vor bri ngen der Beschwerdefihrerin ist diese
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Ver al | genei nerung zul &ssig, weil ein funktionelles
Zusamenwi rken di eser Merkmale fehlt, zumal nehrere
Krei sst abe ebenso offenbart sind wie nehrere
Schal | wandl er und erstere naturgenmald nicht alle zugleich
konzentri sch angeordnet sein kdnnen und zumal die

Ent koppl ung ni cht nur durch Radi al bl eche, sondern auch
Uber einen Abstand "b" gemal3 Figuren 1/2 des
Streitpatents realisierbar ist. Der Fachmann vermag
damt zu erkennen, dall die Wegl assung techni sch sinnvol
i st und Uberdi es aus der Mehrzahl von of fenbarten

Al ternativen auch patentrechtlich gestitzt ist.

Vor st ehende Uber| egungen zusammenf assend, vermag die
Kamrer kei nen Verstof3d gegen die Erfordernisse des
Artikels 123 (2) EPU - und auch nicht des

Artikels 84 EPU - zu erkennen. Dies gilt gleichernmaBen
far Anspruch 1 wie fur den unabhangi gen, eng damt

ver bundenen Verfahrensanspruch (Anspruch 23).

Di e abhéngi gen Anspriche sind aus der Sicht der

Ur sprungsof f enbarung ebenfalls mangel frei, da sie im
Beschwer deverfahren | ediglich in Ubereinstimung nmit den
unabhéangi gen Ansprichen gebracht wurden.

Neuhei t

Di e Frage der Neuheit war imvorliegenden Fall zum
Zei t punkt der nmindlichen Verhandl ung vor der Kanmer
nicht strittig, so dall sich ins Detail gehende

Er 6rterungen eridbrigen

Erfinderische Tatigkeit

Bei gegebener Neuheit des Beanspruchten stand neben der
Frage der Ursprungsoffenbarung die Frage des
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Vor |l i egens/ Ni chtvorliegens erfinderischer Tatigkeit im
Ver fahren vor der Kanmer i m Vordergrund. Nach Anhdrung
der Parteienvortrage gel angte di e Kammer dabei zu

nachf ol gendem Er gebni s:

Di e Ent gegenhal tung (D35) wurde zum Verfahren zugel assen
und den Beteiligten Cel egenheit gegeben, zu di esem
nachgenannten Stand der Technik Stellung zu nehnen.

Di e unabhangi gen Anspriche 1 bzw. 23 sind so eng
m t ei nander verbunden, dal} sie i mfol genden genei nsam
behandel t werden.

Der nachst konmende Stand der Technik ist mt (D1)
gegeben, womt eine Vorrichtung und ein Verfahren
bekannt ist dergestalt, dall eine Siebflache in ei nem

Si ebrahmen ei ngespannt ist, wobei ein tellerfdrm ger

U traschal | wandl er/ Resonat or der Siebfl ache Schw ngungen
zul eitet. GemalR Beschrei bungsei nl ei tung des
Streitpatents ist bei (Dl1) die Schallverteilung uber das
ganze aktive Siebgewebe sehr schlecht, vgl.

EP-B1-0 652 810, Spalte 1, Zeilen 37 bis 40.

Von daher |iegt der Erfindung di e Aufgabe zugrunde,
durch ei ne geei gnete Konstruktion di esen Nacht ei
wei t gehend zu besei ti gen.

Cel 6st ist diese Aufgabe durch die Merkmal e der
Anspriche 1 bzw. 23, namich durch (einen) Resonator(en)
in Stabformbzw. in Kreisform die die Schallenergie in
all e Siebbereiche leiten und damt sicherstellen, dal3
kein Bereich der aktiven Siebflache nehr als 20 bis

30 cmvon der nachsten U traschall quelle entfernt |iegt,
vgl. EP-B1-0 652 810, Spalte 2, Zeilen 18 bis 21 und 35
bis 41.
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ZwW schen den Parteien strittig war zunachst di e Aussage
von Spalte 4, Zeilen 7 bis 15 der (D1), namich dal3 es
winschenswert ware, dalR das Sieb "100" in Resonanz
schwi ngt, weil nach Darl egung der Beschwerdegegnerin

hi erfdr die physikalischen Voraussetzungen fehlen, vgl.
auch Streitpatent, Spalte 1, Zeilen 40 bis 45.

Nach Auffassung der Kammer kann es dahi ngestellt

bl ei ben, ob die obige Zielvorstellung der (D1) - "it is
desirable to nmaintain the grating 100 at resonance"

bei | eerem und bel adenem Si eb gl ei cher mal’en i n Resonanz
schwi ngen kann, weil sich Anspruch 1 bzw. 23 nicht auf
di e Abstimung von Resonator und U traschal | wandl er
beschrankt, sondern ei ne klare techni sche Anwei sung an
den Fachmann enthélt, w e der Resonator w rkungsvoll
auszugestalten ist, damt die Schallausbreitung Uber das
gesanmte Sieb verbessert wird, namich durch

St abr esonat oren oder weni gstens ei nen Krei sstab.

Di e entschei dende Frage |autet somt, ob der Fachmann
durch (D1) und (D35), ob einzeln oder in Konbination
betrachtet, auf die beanspruchte Erfindung hingel enkt
wi rd oder nicht.

We in Abschnitt 4.2 herausgestellt, baut (Dl1) auf einen
tell erfdrm gen Resonator, zu dem di e Beschwerdegegnerin
gl aubhaft ausgefihrt hat, dall seine Wrksankeit
beschrankt ist. Ein H nweis auf die Schallausbreitung

f ordernde stab- bzw. kreisfdrm ge Resonatoren ist (D1)

ni cht entnehnbar. Vielnehr lehrt (Dl1), vgl. Spalte 4,
Zeilen 20 bis 25 - offenbar vor dem H ntergrund, die
gesante Siebfl &che zu aktivieren - dem Si eb
gegebenenfal | s ei nen oder nehrere U traschal | wandl er

zuzuordnen. Erkennbar geht diese Lehre in eine andere
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Ri chtung als di e beanspruchte Erfindung, so dal} sie den
vor der Lo6sung der vorstehend genannten Auf gabe

st ehenden Fachmann ni cht auf das Beanspruchte

hi nzul enken ver mag.

Dies gilt auch fur (D35), die eine gew sse Ahnlichkeit
m t dem Ausf Uhrungsbei spi el gemdlR Fi guren 21/22 der
Streitpatentschrift hat, insgesant aber dennoch nicht

W rkungsgl ei ch ist/sein kann. Unmttel bar ersichtlich
ist, dalR (D35) fur die beanspruchte Alternative

" St abresonatoren” irrelevant ist. Zur Alternative

"weni gstens ei nen Krei sstab"” gemal3 Anspruch 1 bzw. 23
ergi bt sich, dalR Figuren 4/5 von (D35) zwar einen

Krei sstab "10b" of fenbaren, der jedoch im Gegensatz zum
Beanspruchten starr mt einem &uf3eren Ring "10a"

ver bunden ist und mt di esem schw ngungsnaldi g

zwangsver bunden ist, so dal3 ei ne Ent koppel ung fehlt.
Bel eg dafir ist Seite 2, Zeilen 23 bis 25 der (D35),
wonach ein Betrieb in einer Eigenfrequenz - nicht aber
in Abstimmung auf di e Resonanz des U traschal I wandl ers -
nmoglich ist. Auch Seite 5, Zeilen 24 bis 26 der (D35)
verdeutlichen, dall das vorbekannte System aus |nnenring
- Streben - AulRenring gemald Figuren 4/5 der (D35) ein
zwangsgekoppel tes, aber kein abgestimtes System
darstellt. Dafdr spricht imdbrigen auch Seite 6,
Absatz 3, wonach in (D35) unterschiedliche Siebfornen

i ns Auge gefalit werden, ohne aber das Probl em der

Schwi ngungsabsti nmung anzuspr echen, so dald davon
ausgegangen werden nuf3, dall stets der gesante Rahnmen in
Vi brationen versetzt wrd.

Vor st ehende Uber| egungen bel egen, daR di e Beschwer de-
fdhrerin bezuglich der Relevanz von (Dl1) bzw. (D35) far
di e Auffindung des Gegenstandes genmal3 Anspruch 1 bzw. 23
ex post argunentiert. So ist keiner der beiden
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Druckschriften die Erkenntnis entnehnbar, dal die
Schal |l energie mt zunehnenden Abstand vom Resonat or

abni mmt und dal3 stab- oder kreisfdrm ge Resonatoren das
Mttel sind, diesem Effekt entgegenzuw rken. Es
entspricht gangiger Praxis, Merkmal e aus dem Stand der
Technik, z. B. die Streben "20, 20" in (D35), darauf zu
untersuchen, ob sie funktionsgleich mt Beanspruchtem

z. B. den MaBnahnen des Streitpatents zur Entkoppel ung,
nam i ch durch Beabstandung der Resonatorenden oder durch
dinne Ent koppel ungsbl eche, sind. Vorstehend wurde

auf gezei gt, dall von Funktionsgl ei chheit kei ne Rede sein
kann. Damt verliert auch das Argunent der Beschwerde-
fUhrerin, wonach (D35) durch Veranderung des Ri nges
"10b" oder Uber den Schal | wandl er so absti mbar sei, dal
der U traschall w rkungsvoll ausgebreitet werde, seine
Stichhaltigkeit. Bei fehlender Entkoppelung bei (D35)
muf3 demmach davon ausgegangen werden, dafll i m Gegensat z
zum Vor bri ngen der BeschwerdefUhrerin die Schallenergie
in den Aullenring gemal3 Figuren 4/5 der (D35) gel angt und
et wai ge El astonerpuffer UbermalRi g beansprucht wirden,
vgl. Seite 3, Zeilen 22 bis 24, ohne dal3 di eser Unstand
far di e Entschei dungsfindung von Bedeutung sein konnte,
zumal di e Anspriuche 1 und 23 die Verbindung von | nnen-
und AuBBenring offenl assen.

I n der Zusammenfassung vorstehender Ausfdhrungen i st

ni cht erkennbar, dalR der Fachmann aus (Dl) und (D35)

- einzeln oder in Konbination - unmttel bar verwertbare
H nwei se zur Schaffung des Gegenstandes genmal3 Anspruch 1
bzw. 23 erhalten konnte, so dall di ese Gegenst ande
erfinderisch sind, Artikel 56 und 100 a) EPU

Damt sind die Anspriche 1 und 23 ebenso we ihre
abhangi gen Anspriche recht sbestandi g und di e G undl age
fur eine Aufrechterhaltung des Streitpatents in
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geanderter Fassung.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

Di e angefochtene Entschei dung wi rd auf gehoben.
D e Angel egenheit wrd an die erste Instanz mt der
Anor dnung zur tckverw esen, das Patent in geéndertem

Unfang in fol gender Fassung aufrechtzuerhalten:

Pat ent anspriche 1 bis 27, wie in nmindlicher Verhandl ung

uberrei cht,

angepaldt e Beschrei bung, w e ebenfalls in mindlicher
Ver handl ung uberrei cht und

Figuren 1 bis 34 genald der Patentschrift.

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

A. Counillon C. T. WIlson

2990.D



