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Sachverhalt und Antrage

1v.
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Die Beschwerdefuhrerin (Einsprechende) hat gegen die
Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, mit der
das europaische Patent Nr. 1 124 002 in geandertem
Umfang aufrechterhalten worden ist, Beschwerde eingelegt.

Im Einspruchsverfahren war das gesamte Patent unter
Artikel 100 a) EPU (mangelnde Neuheit, Artikel 54 EPU,
und mangelnde erfinderische Tatigkeit, Artikel 56 EPU)
angegriffen worden.

Am 18. November 2010 fand eine mundliche Verhandlung vor

der Beschwerdekammer statt.

Die Beschwerdefihrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des

europaischen Patents Nr. 1 124 002.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte als
Hauptantrag, die Beschwerde zurickzuweisen, hilfsweise,
die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent
auf der Grundlage der am 10. Dezember 2008 als 1. oder

2. Hilfsantrag, bzw. der in der mundlichen Verhandlung

als 3. oder 4. Hilfsantrag eingereichten Anspruchssatze
aufrechtzuerhalten.

Anspruch 1 gemdfR Hauptantrag lautet wie folgt:

1. Sortierer zur Reinigung einer Faserstoffsuspension,
wober ein zylindrisches Sieb und ein Rotor in Form einer
Parabel oder eines Konus vorgesehen sind, dadurch
gekennzeichnet, dass der Akzeptraum (6, 6°) doppel-
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konisch ausgestaltet ist und sich in Stromungsrichtung
der Faserstoffsuspension erweitert.”

Anspruch 1 gemd 1. Hilfsantrag lautet wie folgt:

1. Sortierer zur Reinigung einer Faserstoffsuspension,
wobeil ein zylindrisches Sieb und ein Rotor, der
innerhalb des Siebes die Form einer Parabel oder eines
Konus aufweist, vorgesehen sind, dadurch gekennzeichnet,
dass der Akzeptraum (6, 6°) doppel-konisch ausgestaltet
ist und sich iIn Stromungsrichtung der

Faserstoffsuspension erweitert.”

Anspruch 1 gemdR 2. Hilfsantrag lautet wie folgt:

1. Sortierer zur Reinigung einer Faserstoffsuspension,
wobei ein zylindrisches Sieb und ein Rotor, der

innerhalb des Siebes die Form einer Parabel oder eines
Konus aufweist, vorgesehen sind, dadurch gekennzeichnet,
dass der Akzeptraum (6, 6°) doppel-konisch ausgestaltet
iIst und sich iIn Stromungsrichtung der
Faserstoffsuspension erweiltert und dass sich der
Akzeptraum (6, 6°) ab der Mundung des Akzeptauslasses (7,
7<) konisch zum Rejektauslass (8, 8°) hin verjungt.™

Anspruch 1 gemdR 3. Hilfsantrag lautet wie folgt:

"1. Sortierer zur Reinigung einer Faserstoffsuspension,
wober ein zylindrisches Sieb (5) und ein Rotor, der
innerhalb des Siebes die Form einer Parabel oder eines
Konus aufweist, vorgesehen sind, dadurch gekennzeichnet,
dass der Akzeptraum (6, 6°) im Bereich des einen Siebes
doppel-konisch ausgestaltet ist und sich iIn

Stromungsrichtung der Faserstoffsuspension erweitert und
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dass sich der Akzeptraum (6, 6°) ab der Mindung des
Akzeptauslasses (7, 7°) konisch zum Rejektauslass (8, 8°)

hin verjungt."

Anspruch 1 gemdlR 4. Hilfsantrag lautet wie folgt:

"1. Sortierer zur Reinigung einer Faserstoffsuspension,
wobei im Bereich des einen Siebes ein zylindrisches Sieb
und ein Rotor, der innerhalb des Siebes die Form einer
Parabel oder eines Konus aufweist, vorgesehen sind,
dadurch gekennzeichnet, dass der Akzeptraum (6, 6°)
doppel-konisch ausgestaltet ist und sich iIn
Stromungsrichtung der Faserstoffsuspension erweitert und
dass sich der Akzeptraum (6, 6°) ab der Mindung des
Akzeptauslasses (7, 7°) konisch zum Rejektauslass (8, 8°%)
hin verjungt. wobei der Akzeptauslass im Bereich des max.

Rotordurchmessers liegt."”

VI. Im Beschwerdeverfahren wurde insbesondere auf folgende

Dokumente verwiesen:

D1: P. Schweiss, "Die Anwendung der Finite-Volumen-
Methode am Beispiel der Konstruktion eines
Vertikalsichters™, Das Papier, Heft 7, 1993,
Seiten 389-400

D2: US-A-5 318 186

D9: US-A-4 268 381.

VIl1. Die Beschwerdefiuhrerin hat im Wesentlichen Folgendes
ausgefuhrt:

C5007.D
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Hauptantrag

Figur 3 des Dokuments D2 zeige einen Sortierer zur
Reinigung einer Faserstoffsuspension mit einem
zylindrischen Sieb, einem Rotor in Form eines Konus und
einen doppel-konisch ausgebildeten Akzeptraum, der sich
In Stromungsrichtung der Faserstoffsuspension erweitere.
Die konisch verlaufenden Elemente des Rotors seien
Bestandteil desselben, und der Akzeptraum erweitere sich
in Richtung zum Akzeptauslass. Somit entspreche die in
Figur 3 des Dokuments D2 offenbarte Vorrichtung dem
Wortlaut des Anspruchs 1 gemall Hauptantrag. Der

Gegenstand dieses Anspruchs sei deshalb nicht neu.

1. Hilfsantrag

Da bei Dokument D2 der Rotor nicht im Bereich des Siebs
konisch verlaufe, seil die Neuheit des Gegenstands des
Anspruchs 1 gemal3 1. Hilfsantrag gegenuber diesem

Dokument anzuerkennen.

Dokument D1 zeige in Abbildung 9, Seite 394, einen
Sortierer, der sich vom Gegenstand des Anspruchs 1 gemal
1. Hilfsantrag nur dadurch unterscheide, dass der Rotor
nicht konisch oder parabelférmig ausgebildet sei. Ein
Fachmann wisse aber um die Vorteile eines
parabelformigen Rotors. Diese seien auch 1n Dokument D9,
Spalte 6, Zeilen 19 bis 23 beschrieben. Auch beim
Streitpatent gehe es um die Verbesserung der
Stromungsverhaltnisse. Es liege fur den Fachmann auf der
Hand, die bekannten Vorteile eines parabelformigen
Rotors auch bel einem Sortierer, wie in Dokument D1
gezeigt, einzusetzen. Somit gelange man in naheliegender

Weise, ausgehend von Dokument D1, mit Hilfe des
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Dokuments D9 zum Gegenstand des Anspruchs 1 gemaf
1. Hilfsantrag.

Auch ausgehend von Dokument D2 gelange man in
Kombination mit Dokument D9 in naheliegender Weise zum
Gegenstand des Anspruchs 1 gemal3 1. Hilfsantrag. Bei
Dokument D2 sei der Gutstoffraum schon optimiert, bei
Dokument D9 der Zulaufraum. Es spreche nichts dagegen,
beide MaRBnahmen zu kombinieren. Wolle man also auch die
Stromungsverhaltnisse im Zulaufraum verbessern und
Turbulenzen vermeiden, so liege es auf der Hand, die
Hinweise in Dokument D9 zu den Vorteilen eines

parabel formigen Rotors zu nutzen und den Rotor des
Dokuments D2 auch im Bereich des Siebes abzuschragen

oder abzurunden.

Somit beruhe der Gegenstand des Anspruchs 1 gemal

1. Hilfsantrag nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

2. Hilfsantrag

Auch beir Dokument D1, siehe Abbildung 9, und bei
Dokument D2, siehe Figur 3, verjunge sich der Akzeptraum
ab der Mindung des Akzeptauslasses konisch zum
Rejektauslass hin. Somit ergdben sich bezuglich der
erfinderischen Tatigkeit beim Gegenstand des Anspruchs 1
gemaR 2. Hilfsantrag die gleichen Uberlegungen wie beim
1. Hilfsantrag.

3. und 4. Hilfsantrag

Die in den jeweiligen Anspruch 1 gemald 3. und
4. Hilfsantrag aufgenommenen zusatzlichen Merkmale seien

nur den Figuren des Streitpatents zu entnehmen. Es sei

C5007.D
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zweifelhaft, ob die Anmeldung in der urspringlich
eingereichten Fassung fur die allgemeine Formulierung
dieser Merkmale eine Stutze liefere, da deren Funktion
aus den Figuren nicht ableitbar sei. Zudem seien die
Anspriche nicht klar. So sei zum Beispiel nicht
eindeutig erkennbar, was mit dem Ausdruck "im Bereich
des einen Siebes™ gemeint sein kénne. Der 3. und der

4. Hilfsantrag sollten deshalb als verspatet eingereicht

und prima facie nicht gewahrbar nicht zugelassen werden.

Die Beschwerdegegnerin hat im Wesentlichen Folgendes

ausgefuhrt:

Hauptantrag

Figur 3 des Dokuments D2 zeige eine Doppelmaschine. Auch
Figur 3 des Streitpatents zeige eine solche. Der doppelt
vorhandene Akzeptraum sei bei Dokument D2 also nur
einfach-konisch ausgebildet. Es gebe auch keine
Hauptstromungsrichtung, da der Akzeptauslass in der
Mitte angeordnet sei, so dass man auch nicht von einer
Erweiterung des Akzeptraums in Stromungsrichtung
sprechen konne. Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemald
Hauptantrag sei somit neu gegenuber Dokument D2.

1. Hilfsantrag

Der Unterschied des Gegenstands des Anspruchs 1 gemald
1. Hilfsantrag gegenuber Dokument D2 sei das Merkmal,
dass der Rotor innerhalb des Siebs die Form einer
Parabel oder eines Konus aufweise.

Dokument D1 und das Streitpatent verfolgten das gleiche

Ziel, namlich die Stromungsverhaltnisse in einem
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Vertikalsichter zu verbessern. Trotz erheblichen
Aufwands und unter Einbeziehung auch des Rotors, siehe
Seite 390, rechte Spalte unten, habe man bei Dokument D1
jedoch nicht die L6sung des Streitpatents, sondern eine
andere zufriedenstellende LOsung gefunden, siehe

Seite 399, Abbildung 19. Von Dokument D1 ausgehend kénne
man deshalb auch mit Dokument D9 nicht in naheliegender
Weise zum Gegenstand des Anspruchs 1 gemaf

1. Hilfsantrag kommen.

Figur 3 von Dokument D2 zeige eine Doppelmaschine. Es
gebe keinen Grund, den zylindrischen Doppelrotor dieser
Maschine durch einen einfachen parabelfdrmigen Rotor,
wie iIn Dokument D9 gezeigt, zu ersetzen. Nur dann aber
ergabe sich die Kombination eines parabelformigen Rotors
mit einem doppelkonischen Akzeptraum. Ersetze man
dagegen den zylindrischen Doppelrotor des Dokuments D2
durch einen parabelformigen Doppelrotor, so kénne man
nicht die Stromungsverhaltnisse wie beim Streitpatent
erzielen, da das grolite Volumen Im Bereich der
Verbindung der beiden Rotoren dem grofRten Volumenbereich
im jeweils einfach konischen Akzeptraum gegenuberstiinde.
Beim Streitpatent, siehe die Figuren 1 und 3, seil es
gerade umgekehrt.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemall 1. Hilfsantrag
beruhe somit auf einer erfinderischen Tatigkeit.

2. Hilfsantrag

Auch im Hinblick auf den Gegenstand des Anspruchs 1
gemall 2. Hilfsantrag sei zu beachten, dass beil einer
Doppelmaschine, wie in Figur 3 des Streitpatents und

Figur 3 des Dokuments D2 gezeigt, alle Merkmale der
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Einfach-Maschine doppelt vorhanden sein mussten, so also
auch zweifach ein doppelkonischer Akzeptraum. Bei
Dokument D2 sei dies nicht der Fall.

3. und 4. Hilfsantrag

Die in den jeweiligen Anspruch 1 gemald 3. und

4. Hilfsantrag aufgenommenen zusatzlichen Merkmale
fanden i1hre Stutze in den Figuren 1 und 2 und den
Absatzen [0003] bis [0005] der Anmeldung in der
ursprunglich eingereichten Fassung. Sie stellten eine
Klarstellung dar und drickten lediglich das aus, was
immer schon beabsichtigt gewesen sei. Aus den Figuren
ergebe sich auch die Funktion dieser Merkmale. Zudem sei
nicht vorhersehbar gewesen, dass man Figur 3 des
Dokuments D2 so deuten konne, dass dort nur ein
Akzeptraum zu sehen sei. Der 3. und der 4. Hilfsantrag

sollten deshalb zugelassen werden.

Entscheirdungsgrinde

1.

C5007.D

Hauptantrag

Dokument D2 offenbart einen Sortierer zur Reinigung
einer Faserstoffsuspension (vgl. die Zusammenfassung).
Gemal Spalte 4, Zeilen 46 bis 52, sind die konisch
verlaufenden Elemente 72 bei der Ausfuhrung gemal

Figur 3 Teil des Rotors. In dieser Ausfuhrung ist somit
ein Rotor 21", 22" vorgesehen, der die Form eines Konus
hat. Der Akzeptraum 66, 67 ist doppelkonisch
ausgestaltet. Die Stromungsrichtung der
Faserstoffsuspension verlauft in Richtung zum
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Akzeptauslass 65. Der Akzeptraum 66, 67 erweitert sich

also 1In dieser Stromungsrichtung.

Somit offenbart Dokument D2 einen Sortierer, der dem
Wortlaut des Anspruchs 1 gemald Hauptantrag entspricht.
Dabei spielt es keine Rolle, ob die Ausfihrung gemaf
Figur 3 des Dokuments als eine Doppelmaschine zu sehen
iIst oder nicht, da der Anspruch 1 gemall Hauptantrag

diesbeziuglich keine einschrankenden Merkmale enthalt.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemall Hauptantrag ist

somit nicht neu.

2. 1. Hilfsantrag

2.1 Im Bereich des Siebs hat der Rotor der Ausfuhrungsform
gemall Figur 3 des Dokuments D2 eine zylindrische Form.
Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemald 1. Hilfsantrag, der
spezifiziert, dass der Rotor im Bereich des Siebs die
Form einer Parabel oder eines Konus aufweist, ist

demnach neu gegentber Dokument D2.

2.2 Dokument D9 offenbart einen Sortierer, dessen Rotor
parabelftormig ist (vgl. Figur 1). In Spalte 1, Zeile 65,
bis Spalte 2, Zeile 2, und in Spalte 6, Zeilen 19 bis 23,
wird beschrieben, welchen Effekt diese Form des Rotors
bewirkt, nadmlich einen ungehinderten, nur durch wenige
oder keine Turbulenzen gestorten Fluss der
Faserstoffsuspension im Einlassbereich der Suspension,
da diese nicht Uber Kanten und Ecken strdomen muss.
Dokument D9 lehrt also dem Fachmann, dass das Vermeiden
von Ecken und Kanten Im Strdmungsbereich der
Faserstoffsuspension eines Sortierers die

Stromungsverhaltnisse verbessert.

C5007.D
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Bei Dokument D2 wurde zwar durch die konische Form des
Rotors ein vergroBRBerter Einlassbereich geschaffen (vgl.
Spalte 4, Zeilen 46 bis 52), die Suspension muss aber
immer noch uber die Kante am Ubergang vom konischen zum
zylindrischen Teil des Rotors flielRen, was zwangslaufig
zu Turbulenzen 1m Materialfluss fuhrt. Mit der Lehre von
Dokument D9 weill der Fachmann, wie solche Turbulenzen
verringert oder vermieden werden koénnen, namlich durch
Abrundung dieses Ubergangs. Nimmt er diese Abrundung bei
Dokument D2 vor, entsteht ein Rotor, der im Bereich des

Siebs 3, 4 die Form einer Parabel hat.

Die Aufgabe, die Stromungsverhaltnisse zu verbessern ist
als naheliegend zu betrachten, da ein Fachmann stets um
Verbesserungen bemiht ist. Auch das Streitpatent hat
sich diese Aufgabe gestellt (vgl. Absatz [0003]). Der
Fachmann gelangt demnach in naheliegender Weise,
ausgehend von Dokument D2 und mit der Lehre des
Dokuments D9, zu dem oben unter Punkt 2.1 aufgezeigten
Merkmal , das den Gegenstand des Anspruchs 1 gemal

1. Hilfsantrag von Dokument D2 unterscheidet. Dieser
Gegenstand beruht somit nicht auf einer erfinderischen
Tatigkeit.

2. Hilfsantrag

Das zusatzliche Merkmal des Anspruchs 1 gemal

2. Hilfsantrag, dass der Akzeptraum sich ab der Mindung
des Akzeptauslasses konisch zum Rejektauslass hin
verjungt, ist auch ber Dokument D2 vorhanden. Vom mittig
angebrachten Akzeptauslass 65 verjungt sich der
Akzeptraum 66 bzw. 67 hin zum Rejektauslass 10" bzw. 13*
(vgl. Figur 3). Die Uberlegungen und Schlussfolgerungen
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zur erfinderischen Tatigkeit in Punkt 2.2 oben gelten
demnach auch fur den Gegenstand des Anspruchs 1 gemaf3
2. Hilfsantrag, der deshalb ebenfalls nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruht.

3. und 4. Hilfsantrag

Der 3. und der 4. Hilfsantrag wurden erst in der
mindlichen Verhandlung eingereicht. Bei der Zulassung
verspatet eingereichter Antrage spielt es unter anderem
eine Rolle, ob die Anspriche solcher Antrage prima facie

gewahrbar sind oder nicht.

Anspruch 1 gemdfRR 3. Hilfsantrag definiert, dass ein
zylindrisches Sieb vorgesehen ist, und sagt dann im
weilteren Text, dass der Akzeptraum im Bereich des einen
Siebs doppel-konisch ausgestaltet ist. Der Zusammenhang
zwischen dem zylindrischen Sieb und dem "einen Sieb™ ist
dabei nicht klar (Artikel 84 EPU). Weiterhin ist unklar,
was unter "im Bereich des einen Siebes™ zu verstehen ist.
Dies kann der gesamte Bereich sein, Uber den sich das
Sieb erstreckt, aber auch nur ein Teilbereich. Dieses
Merkmal fuhrt zudem zu erheblichen Bedenken im Hinblick
auf die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPU, da es in
der Anmeldung in der ursprunglich eingereichten Fassung
allenfalls den Zeichnungen entnehmbar ist, die
allerdings Ausfuhrungsbeispiele In Zusammenhang mit
weiteren Merkmalen zeigen. Die Abs&tze [0003] bis [0005]
der Anmeldung in der urspriunglich eingereichten Fassung,
die die Beschwerdegegnerin als Stitze dieses Merkmals
sieht, sprechen die Ausgestaltung des Sortierers nur iIn
allgemeiner, nicht jedoch iIn dieser speziellen Hinsicht

an.
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Anspruch 1 gemdf3 4. Hilfsantrag definiert, dass iIm
Bereich des einen Siebs ein zylindrisches Sieb
vorgesehen ist. Auch diese Formulierung i1st nicht
verstandlich. Werterhin ist auch das Merkmal, dass der
Akzeptauslass Im Bereich des maximalen Rotordurchmessers
liegt, wegen einer fehlenden Prazisierung des Bereichs
unklar. Zudem ist dieses Merkmal allenfalls den
Zeichnungen der Anmeldung iIn der urspringlich
eingereichten Fassung zu entnehmen und fuhrt deshalb
ebenfalls zu erheblichen Zweifeln im Hinblick auf die
Erfordernisse des Artikels 123(2) EPU.

Der jeweilige Anspruch 1 gemdfRR 3. und 4. Hilfsantrag ist
deshalb prima facie nicht gewahrbar. Zudem werden vor
allem mit den unter Artikel 123(2) EPU zweifelhaften
Formulierungen Fragen aufgeworfen, deren Behandlung im
Rahmen der mindlichen Verhandlung nicht voraussehbar und
deshalb im Sinne des Artikels 13(3) der
Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) nicht

zumutbar war.
Die Hilfsantrdge 3 und 4 werden deshalb unter Artikel

114(2) EPU und in Einklang mit Artikel 13(1),(3) VOBK
als verspatet eingereicht nicht zugelassen.

C5007.D
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Entscheidungsftormel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Das Patent wird widerrufen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

D. Meyfarth W. Zellhuber
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