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Sachverhalt und Antrage

IT.

Die Beschwerdefiihrerin (Einsprechende) hat gegen die
Entscheidung, mit der der gegen das europaische Patent
Nr. 1 572 371 gerichtete Einspruch zurlickgewiesen

wurde, form- und fristgemd&R Beschwerde eingelegt.

Mit dem Einspruch griff die Beschwerdefilthrerin das
Patent in vollem Umfang unter Geltendmachung der
Einspruchsgriinde nach Artikel 100 a) EPU wegen
mangelnder Neuheit gegeniilber einer geltend gemachte
Vorbenutzung sowie aufgrund mangelnder erfinderischer
Tatigkeit gegeniiber dem folgenden druckschriftlichen

Stand der Technik an:

Dl1: DE4105412,
D2: DE1861982U,
D3: US307569¢6,
D4: US2060239,
D5: US3228598,
D6: US2698748.

Die Vorbenutzung, die geltend gemacht wurde, stiitzte
sich auf folgende wadhrend des schriftlichen

Einspruchsverfahrens eingereichte Dokumente:

za: Auftrag zwischen CADAM S.A. und Alfa Laval
Separation AR,

2b: technischer Bericht,

2cC: Englische Ubersetzung des technischen

Berichts gemal Anlage 2b,

2d-1/2/3: eidesstattlichen Erkldrungen der Herren
Orlando dos Santos Ferreira, Francisco Guido
Leite de Brito sowie der Frau Rosana Brito,

2e: technische Zeichnung,
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2f: E-Mail Verkehr,

29: erste eidesstattliche Erklarung von Herrn Lars
Klein,

2h: e-Mail von CADAM S.A. an Alfa Laval Separation AB

"Separation Equipment for Kaolin Processing -
Letter of Intention",

21: Alfa Laval, betriebsinterne Mitteilung,

27 Alfa Laval, betriebsinterne Mitteilung,

2k-1: DHL Lieferschein,

2k-2: Aufgliederung der Verpackung,

2k-3: Abrechnung,

21: zweite eidesstattliche Erklarung von Herrn Lars

Klein.

Das folgende Dokument, das ebenfalls als Beweis flir die
0.g. Vorbenutzung wahrend der miindlichen Verhandlung
vorgelegt wurde, wurde von der Einspruchsabteilung

nicht zugelassen:

23': Fax Seite mit technischen Zeichnungen.

Die folgenden die o.g. Vorbenutzung betreffenden

Dokumente wurden mit der Beschwerdebegriindung

eingereicht:

2m: dritte eidesstattliche Erklarung von Herrn Lars
Klein,

2n: eidesstattliche Erkl&drung von Herrn Per Karlsson,

20: Auszug aus Alfa Laval Datenbank,

2p: Katalog Ersatzteile,

2q: eidesstattliche Erklé&rung von Herrn Reginaldo

Campos de Souza,
2r: Bankauszug,
2s: eidesstattliche Erklédrung von Frau Susanne

Dannelind.
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Die folgenden Dokumente wurden ebenfalls mit der
Beschwerdebegriindung eingereicht und betreffen einen

Vortrag iber die o.g. Vorbenutzung:

3a: Prasentation flir Kaolinherstellern,

3b: Visitenkarten der Prasentationsteilnehmern.

Zeugenbeweis dazu wurde zusadtzlich durch Vernehmung von
Herren Lars Klein, Reginaldo Campos de Souza, Per

Karlsson sowie von Frau Susanne Dannelind angeboten.

Die Beschwerdefiihrerin (Einsprechende) beantragte in

ihrer Beschwerdebegriindung

die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und

den Widerruf des Streitpatents.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte in

der Beschwerdeerwiderung

die Zurickweisung der Beschwerde (d.h. die
Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten
Fassung - Hauptantrag) oder

hilfsweise, bei Aufhebung der angefochtenen
Entscheidung, die Aufrechterhaltung des Patents in
geanderter Fassung auf der Basis eines der mit der
Beschwerdeerwiderung eingereichten Hilfsantrdge 1
bis 7.

In einer Mitteilung gemaB Artikel 15 (1) VOBK teilte
die Kammer den Parteien ihre vorlaufige Beurteilung des

Falles mit.

Die Beschwerdegegnerin reichte mit Schriftsatz wvom
25. Januar 2012 neue Hilfsantrdge 1 bis 5 ein, und

erklarte mit Schriftsatz vom 30. Januar 2019, dass fir
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den Fall der Nichtzulassung dieser neuen Hilfsantragen
die bisherige Hilfsantrédge 2, 5 und 7, eingereicht mit
der Beschwerdeerwiderung, dem Verfahren zugrunde

zulegen seien.

Die folgenden die Vorbenutzung betreffenden Dokumente,
wurden mit Schriftsatz vom 31. Januar 2019 von der

Beschwerdefilthrerin eingereicht:

2b': wie 2b, aber mit farbigen, lesbaren Abbildungen;
2c': wie 2c, aber mit farbigen, lesbaren Abbildungen;
2i': Ubersetzung von 2i;

4: vierte eidesstattliche Erklarung von Herrn Lars

Klein.

Am 28. Februar 2019 fand eine mindliche Verhandlung vor
der Kammer statt, in der die Sach- und Rechtslage mit
den Parteien erdrtert wurde und wahrend derer die
Beschwerdegegnerin einen neuen Hauptantrag einreichte.
Wegen der weiteren Einzelheiten des Verlaufs der
mundlichen Verhandlung wird auf das Protokoll Bezug

genommen.

Die Beschwerdefiilhrerin beantragte im Verlaufe der

Erdrterung der Sach- und Rechtslage

die Wiedererdffnung der geschlossenen Debatte zur
erfinderischen Tatigkeit unter Berilicksichtigung der
geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzungen
sowie

die Zurickverweisung der Angelegenheit an die
Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung zu

dieser Frage.

Diesem Antrag trat die Beschwerdegegnerin entgegen.
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In der Sache selbst bestatigte die Beschwerdefiithrerin

am Ende der miindlichen Verhandlung ihre Antrage auf

Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und

Widerruf des Streitpatents

als endgiltig.

Die Beschwerdegegnerin beantragte am Ende der
mindlichen Verhandlung, unter Ricknahme ihrer

bisherigen Antrige im Ubrigen,

bei Aufhebung der angefochtenen Entscheidung,
die Aufrechterhaltung des Patents in gednderter
Fassung auf der Basis des wahrend der miindlichen

Verhandlung eingereichten neuen Hauptantrages.

Der neue Hauptantrag entspricht dabei dem mit
Schriftsatz vom 25. Januar 2019 eingereichten (neuen)
Hilfsantrages 2, abgesehen von der Streichung des durch
in Anspruch 1 vorgenommen Anderungen redundanten

Anspruchs 3.

Auf den Antrag der Beschwerdefihrerin auf
Wiedererdffnung der geschlossenen Debatte zur
erfinderischen Tatigkeit unter Berlicksichtigung der
geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzungen und auf
Zurickverweisung der Angelegenheit an die
Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung entschied
die Kammer, die Debatte zu folgender Frage und im

folgenden Umfang wiederzuerdffnen:

erfinderische Tatigkeit des Gegenstandes von
Anspruch 1 gemdaBl dem (neuen) Hilfsantrag 2
(spateren Hauptantrag) ausgehend von der Lehre

eines der Dokumente D3, D4 und D6 in Kombination
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mit den geltend gemachten offenkundigen
Vorbenutzungen, basierend auf den Anlagen 2b und
2c.

Die weiteren zusammen mit dem Wiedereinsetzungsantrag
angekiindigten Angriffslinien der Beschwerdefilthrerin
(entweder ausgehend von der Lehre eines der Dokumente
D3, D4 und D6 in Kombination mit den geltend gemachten
offenkundigen Vorbenutzungen, basierend auf den Anlagen
2a, 2b, 2c, 24, 2e, 29, 2i, 23, 21, 2m, 2n, 20, 2p, 249,
2r, 2s und 4, oder ausgehend von den geltend gemachten
offenkundigen Vorbenutzungen, basierend auf den Anlagen
2a, 2b, 2c, 24, 2e, 29, 2i, 23, 21, 2m, 2n, 20, 2p, 249,
2r, 2s und 4, in Kombination mit der Lehre eines der
Dokumente D3, D4 und D6) wurden gemaR Artikel 12 (4)
und 13 (1) und (3) VOBK nicht in das Verfahren

zugelassen.

Die Entscheidung wurde am Ende der miindlichen

Verhandlung verkundet.

Der unhabhangige Anspruch 1 des Hauptantrags,
eingereicht wahrend der miindlichen Verhandlung, lautet

wie folgt:

"Separator mit einer Schleudertrommel (28), die eine
vertikale Drehachse aufweist und einfach oder doppelt
konisch ausgebildet ist, und die einen Trommelmantel
(1) aufweist, welcher mit wenigstens einer oder
mehreren Feststoff Austrittsdiisen (2) versehen ist,
wobeil die Feststoff-Austrittsdiisen (2) im Bereich des
groBten Durchmessers der Schleudertrommel (19) von

auBen in diese eingesetzt sind,

dadurch gekennzeichnet, dass
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- am TrommelauRenmantel (1) im Bereich der Feststoff-
Austrittsdisen (12) jeweils wenigstens eine
VerschleiBschutzeinrichtung angeordnet und/oder

ausgebildet ist,

- wobei die VerschleiBschutzeinrichtungen als separate

VerschleiBlschutzelemente (12) ausgebildet sind,

- wobei hinter jeder Austrittsdiise (2) - gegen die
Drehrichtung - betrachtet eines der separaten

VerschleiBlschutzelemente (12) angeordnet ist,

- wobeil die VerschleiBschutzelemente (12) aus einem
verschleiBfesten Werkstoff wie einem Stahl oder einem
Hartmetall oder einer Keramik oder einer Kombination
oder einem Verbund dieser Werkstoffe bestehen oder mit

einem derartigen Material beschichtet sind,

- die Austrittsdiisen (2) um einen Winkel (a+B) geneigt
zur Radialrichtung (R) ausgerichtete Austrittsoffnungen
(10) aufweisen und dass der Winkel (o+B) zwischen der
Radialrichtung (R) im Bereich der Austrittsdiisen und
der Ausrichtung der Austrittsoffnungen (10) gleich oder

kleiner als 90° ist,

- wobei die Austrittsdffnungen (10) um eine Strecke
relativ zum grélten AuBenumfang bzw. AuBRendurchmesser
der Schleudertrommel (28) nach innen versetzt
angeordnet sind und daBR jeweils eine Ausnehmung (11) in
Verlangerung der Austrittsdffnungen (10) im
Trommelmantel (1) ausgebildet ist, welche die

VerschleiBschutzelemente (12) aufnehmen,

- wobeil sich die VerschleiBschutzelemente (12) von den
Austrittsoffnungen (10) bis zur AuBenkante des

Trommelmantels (1) erstrecken, und
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- die VerschleiBlschutzelemente (12) an dem
Trommelmantel (1) mit Schrauben (14) und miteinander
korrespondierenden Nut/Federelementen (15, 16) zwischen
Trommelmantel (1) und VerschleiBschutzelement (12)

befestigt sind."

Das entscheidungserhebliche Vorbringen der
Beschwerdefihrerin lasst sich wie folgt zusammenfassen
und wird im Ubrigen im Detail in den Griinden

diskutiert.

Der zunadchst mit Schriftsatz vom 25. Januar 2019 als
(neuer) Hilfsantrag 2 und dann wahrend der miindlichen
Verhandlung erneut nunmehr als Hauptantrag eingereichte
Anspruchssatz sei nicht zuzulassen, weil er verspatet
eingereicht worden und nicht eindeutig gewahrbar ware.
Zu berilicksichtigen sei auch, dass die durchgefihrten
Anderungen eine weitere Recherche seitens der

Beschwerdefihrerin erforderlich machten.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei nicht neu gegeniiber
dem Separator, dessen Vorbenutzung geltend gemacht

wurde.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei nicht als
erfinderisch anzusehen, ausgehend von D3, wenn die

Lehre der D2 in Betracht gezogen werde.

Die nach Diskussion der erfinderischen Tatigkeit unter
Beriicksichtigung des schriftlichen Standes der Technik
geschlossene Debatte sei wiederzuerodffnen, um die
Bericksichtigung der geltend gemachten offenkundigen
Vorbenutzung zu ermdéglichen. Dazu seil die Angelegenheit
an die Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung

zurlckzuverweisen. Sie, die Beschwerdefiihrerin, habe
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die frihere Frage des Vorsitzenden im Kontext mit der
Debatte zur Zulassung ins Verfahren des (neuen)
Hilfsantrages 2 nicht dahin verstanden und ihre darauf
gegebene Antwort nicht so verstanden haben wollen, dass
die weitere Debatte zur erfinderischen Debatte auf der
Basis des druckschriftlichen Standes der Technik nicht
auch noch einen gesonderten Einwand mangelnder
erfinderischer Tatigkeit unter Berlicksichtigung der
geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzungen
erlaubte, d.h. dass ein solcher Einwand nicht noch

spater vorgetragen werden konnte.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei, insbesondere
ausgehend von D3 oder von D6, und unter
Berlicksichtigung der Lehre der Dokumenten 2b und 2c

bzw. 2b' und 2c¢' als nicht erfinderisch anzusehen.

Das entscheidungserhebliche Vorbringen der
Beschwerdegegnerin lasst sich wie folgt zusammenfassen
und wird im Ubrigen im Detail in den Grinden

diskutiert.

Die Dokumente 23j', 2m-2s, 3a, 3b, 2b' und 2c¢' sowie 2i'
und 4 seien nicht ins Verfahren zuzulassen bzw. zu

beriicksichtigen, und die geltend gemachte Vorbenutzung
sei im Einklang mit der angefochtenen Entscheidung als

nicht 6ffentlich anzusehen.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ergebe sich aus der
Kombination von erteilten Anspriichen und sei eine
zuldssige Reaktion zu Einwanden, die erstmals in der

Mitteilung gemaRl Artikel 15 (1) VOBK erhoben wurden.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei neu gegeniiber dem

Gegenstand, dessen Vorbenutzung geltend gemacht wurde.
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Die nach Diskussion des schriftlichen Standes der
Technik geschlossene Debatte zur erfinderischen
Tatigkeit sei nicht wiederzueroffnen, insbesondere weil
dies die Moglichkeit flir die Beschwerdefiihrerin
eroffnete, neue Einwadnde ins Verfahren einzufihren und

dadurch ihr Beschwerdebegehren zu erweitern.

Es sei aus verfahrensdkonomischen Grinden nicht
angebracht, die Angelegenheit an die
Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung

zurlckzuverweisen.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei, ausgehend von D3
oder von D6, und unter Berlicksichtigung der Lehre des
Dokuments D2 sowie der der Dokumenten 2b , 2c bzw. 2b'
und 2c', die die geltend gemachte Vorbenutzung
betreffen, als erfinderisch anzusehen, weil diese keine
Lehre dem Fachmann vermittelten, ein
VerschleiBschutzelement anhand von Schrauben und
miteinander korrespondierenden Nut/Federelementen an

dem Trommelmantel zu verbinden.

Entscheidungsgrunde
1. Zulassung des Hauptantrags

1.1 Die Beschwerdefiihrerin beantragt die Nichtzulassung des
Hauptantrags, weil dieser verspatet eingereicht wurde,
und dessen Anspruch 1 auf einen von ihr noch nicht
recherchierten Gegenstand gerichtet sei, der im Ubrigen
nicht eindeutig gewdahrbar sein konne, weil die dort

durchgefithrten Anderungen die in Punkt 9. der
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Mitteilung gemaRl Artikel 15 (1) VOBK diskutierten

Einwande der erfinderischen Tatigkeit nicht ausradumten.

Diesem Antrag wird nicht gefolgt.

Anspruch 1 des Hauptantrags enthdlt einerseits
Anderungen, die eindeutig als Reaktion auf Einwdnde der
unzulassigen Erweiterung zu werten sind, die erstmals
in der Mitteilung gemaB Artikel 15 (1) VOBK (siehe
Punkt 2.) erhoben wurden, und anderseits eine
Einschrankung darstellen, namlich von "Schrauben (14)
und/oder miteinander korrespondierenden Nut/
Federelementen" zu "Schrauben (14) und miteinander

korrespondierenden Nut/Federelementen".

Diese Einschrankung bewirkt, dass der Einwand, der
unter Punkt 9. der Mitteilung gemaB Artikel 15 (1)
formuliert wurde, nicht mehr unmittelbar durchgreifen

kann.

Grund dafir ist, dass in dieser Mitteilung die
erfinderische Tatigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1
des damaligen Hilfsantrags 5 infrage gestellt wurde,
unter Beriicksichtigung der Lehre der D1,
VerschleiBschutzelemente am Trommelmantel

(ausschlieBlich) durch Schrauben zu befestigen.

Die Kammer kann auch dem Argument nicht folgen, wonach
die Vorlage dieses Hilfsantrags eine zusédtzliche

Recherche erforderlich mache.

Weil der Separator gemal Anspruch 1 des Hauptantrags
einer der drei Moglichkeiten entspricht, die bereits
durch den erteilten Anspruch 10 unter Schutz gestellt
wurden, greift Anspruch 1 einen Gegenstand auf, dessen

erfinderische Tatigkeit bereits in der Einspruchschrift
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(siehe Punkt III., letzten Satz), sowie in der
Beschwerdebegriindung (siehe die Diskussion des
Hilfsantrags 5), u.a. unter Berilicksichtigung der 2b und
2c, die die geltend gemachte Vorbenutzung betreffen,

infrage gestellt wurde.

Die Beschwerdefilhrerin war bereits als damalige
Einsprechende und spatestens bei Einreichung der
Beschwerde zur Durchfihrung einer etwaig notwendigen
Recherche veranlasst, die alle beanspruchten
Gegenstande umfasst, deren Patentfahigkeit sie

angegriffen hat.

Der Hauptantrag wird daher ins Verfahren zugelassen.

Neuheit

Die Beschwerdefiilhrerin macht geltend, dass der
Gegenstand des Anspruchs 1 nicht neu gegeniber dem
Separator sei, dessen Vorbenutzung geltend gemacht

wurde.

Insbesondere sei das Merkmal

"wobeil die Austrittsoffnungen um eine Strecke
relativ zum grélten AuBenumfang bzw.
AuRendurchmesser der Schleudertrommel nach innen

versetzt angeordnet sind"

aus den Abbildungen in Anlagen 3a (Seite 21), sowie aus
den Figuren 2-5 der 2b, 2c, 2b', 2c', aus der 2e und 2p
(Seiten 43 und 61) sowie aus den Erklarungen gemal den

Anlagen 2d und 2g zu entnehmen.

Diese Argumentationslinie iUberzeugt nicht.
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Das vorgenannte Merkmal ist in 3a nicht zu finden. Auf
Seite 21 dieses Dokuments befindet sich eine Ansicht
des TrommelauBenmantels einer Zentrifuge im Bereich der
Feststoff-Austrittsdisen als Draufsicht einer
Verschleilschutzeinrichtung, die als separates
dunkleres VerschleiBschutzelement identifizierbar ist,

und mittig eine Ausnehmung aufweist.

Dieses Bild lasst erkennen, dass die Austrittsoffnung
relativ zur Ausnehmung nach auBen versetzt angeordnet

ist.

Ob die Seitenkanten der VerschleiBschutzeinrichtung
relativ zum groRten AuBenumfang bzw. AuBRendurchmesser
der Schleudertrommel nach innen versetzt, nach auben
versetzt oder biindig angeordnet sind, ladsst diese

Draufsicht nicht eindeutig erkennen.

Das Merkmal

"wobei die Austrittsdffnungen (10) um eine Strecke
relativ zum groBten AuBenumfang bzw.
AuBendurchmesser der Schleudertrommel (28) nach

innen versetzt angeordnet sind"

ist somit in 3a nicht offenbart.

Ahnliches gilt fur die Figuren 2-5 der Dokumente 2b,
2c, sowile der 2b' und 2c¢', die ebenfalls Draufsichten
sind, die nur erkennen lassen kdnnen, dass die
Austrittsdffnung nach auben versetzt ist, relativ zur
Ausnehmung der VerschleibBschutzeinrichtung, ohne dabei
die Lage der Austrittsdoffnungen relativ zum groRten
AuBenumfang bzw. AuBendurchmesser der Schleudertrommel
eindeutig erkennen zu lassen. Grund daflir ist, wie bei

3a, dass die abgebildete Draufsicht nicht eindeutig
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zeigt, ob die Seitenkanten der
Verschleilschutzeinrichtung relativ zum groRten
AuBenumfang bzw. AuBendurchmesser der Schleudertrommel
nach innen versetzt, nach auben versetzt oder bindig

angeordnet sind.

Weil in 2e weder eine Austrittsdiise noch das
Schleudertrommel abgebildet sind, sondern lediglich
eine VerschleiBschutzeinrichtung, kann diese technische

Zeichnung das Merkmal

"wobeil die Austrittsdffnungen um eine Strecke
relativ zum gréBten AuBRenumfang bzw.
AuBendurchmesser der Schleudertrommel nach innen

versetzt angeordnet sind"

auch nicht offenbaren.

Dieses Merkmal ist ebensowenig in 2p gezeigt. Auf Seite
61 sind nur VerschleiBschutzeinrichtungen auf einer
Schleudertrommel sichtbar, und keine Austrittsdiise. Die
Explosionszeichnung einer Austrittsdiise auf Seite 43
lasst die relative Position zum Schleudertrommel im

zusammengebauten Zustand nicht erkennen.

Die eidesstattlichen Erklarungen 2d-1, 2d-2, 2d-3 und
2g enthalten ebenfalls keine Angaben beziliglich der Lage
der Austrittsoffnungen relativ zum groBten Aublenumfang

bzw. AuBendurchmesser der Schleudertrommel.

Die Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 des

Hauptantrags kann somit anhand der geltend gemachten
Vorbenutzung, selbst unter der Annahme zugunsten der
Beschwerdefiithrerin, die insoweit Zeugenbeweis anbot,

dass alle die durch die Beschwerdefilhrerin behaupteten
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Umstande als bestatigt anzusehen sind, nicht infrage

gestellt werden.

Erfinderische Tatigkeit gegeniiber dem
druckschriftlichen Stand der Technik (Kombination D3-
D2)

Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei, so die
Beschwerdefiihrerin, nicht als erfinderisch anzusehen,
ausgehend von D3, wenn die Lehre der D2 in Betracht

gezogen werde.

Unterschiede gegeniiber D3

Es ist zwischen den Parteien unstreitig, dass D3 (siehe

insbesondere die Figur 2) nicht offenbart, dass:

a) am TrommelauBenmantel im Bereich der Feststoff-
Austrittsdiisen jeweils wenigstens eine
VerschleiBschutzeinrichtung angeordnet und/oder

ausgebildet ist,

b) die VerschleiBschutzeinrichtungen als separate

VerschleiBschutzelemente ausgebildet sind,

c) hinter jeder Austrittsdiise - gegen die Drehrichtung

- betrachtet eines der VerschleiBschutzelemente

angeordnet ist,

d) die VerschleiBschutzelemente aus einem
verschleiBfesten Werkstoff wie einem Stahl oder
einem Hartmetall oder einer Keramik oder einer
Kombination oder einem Verbund dieser Werkstoffe
bestehen oder mit einem derartigen Material
beschichtet sind,
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e) Jeweills eine Ausnehmung in Verlangerung der
Austrittsdéffnungen im Trommelmantel ausgebildet

ist, welche die VerschleiRschutzelemente aufnehmen,

f) sich die VerschleiBschutzelemente von den
Austrittsoéffnungen bis zur AuRenkante des

Trommelmantels erstrecken, und

g) die VerschleiBRschutzelemente an dem Trommelmantel
mit Schrauben und miteinander korrespondierenden
Nut/Federelementen zwischen Trommelmantel und

VerschleiBschutzelement (12) befestigt sind.

Wirkung (en)-Aufgabe (n)

Die Beschwerdefilhrerin macht geltend, dass, wahrend die
Unterscheidungsmerkmale a bis f gemeinsam eine erste
Teilaufgabe losten, nédmlich den TrommelauBenmantel
gegen VerschleiBl zu schitzen, Merkmal g gesondert zu
behandeln sei, weil dieses die leichte Montierbarkeit
und Demontierbarkeit der VerschleiBschutzeinrichtungen
ermdgliche und somit eine getrennte Problematik
betreffe (die Verbindung eines Bauteils am
Trommelmantel hinsichtlich der Demontierbarkeit zu
optimieren), die mit dem Verschleill an sich nichts zu
tun habe, so dass keine Wechselwirkung mit den

Merkmalen a-f vorhanden sein konne.

Die Kammer folgt der Beschwerdefilthrerin nicht, dass die
erfinderische Ta&tigkeit anhand von diesen zwei
Teilaufgaben zu diskutieren sei. Grund dafir ist, dass
die zweite Teilaufgabe nicht die Verbindung irgendeines
Bauteils am Trommelmantel betrifft, sondern genau die
Verbindung des Bauteils, welches die erste Aufgabe

1lost, weil es als VerschleiBschutz dient.
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Die zweite Teilaufgabe wurde von der Beschwerdefithrerin
unter der Voraussetzung der Anwesenheit der
Verschleilschutzvorrichtung, d.h. unter unter
Einbeziehung der L&sung der ersten Teilaufgabe,
formuliert, was nicht vereinbar mit der Rechtsprechung
der Beschwerdekammern ist (siehe Rechsprechung der
Beschwerdekammern, 8. Auflage 2016, I.D.4.3.1).

Vielmehr ist die objektive technische Aufgabe, die
gemeinsam durch alle Unterscheidungsmerkmale geldst
wird, einheitlich dahingehend zu formulieren, den im
Stand der Technik bekannten Separator besser gegen

VerschleiR am Trommelmantel zu schiutzen.

Diskussion der erfinderischen Tatigkeit - Lehre der D2

Die Kammer teilt die Auffassung der Beschwerdefihrerin,
dass zur Losung dieser Aufgabe der Fachmann sich der
Verschleilschutzeinrichtung gemal D2 bediente, weil er
die Vorteile davon sofort erkennte und diese ohne
praktischen Schwierigkeiten auf die Vorrichtung gemal

D3 anwenden konnte.

Die Kammer teilt dagegen nicht die Auffassung der
Beschwerdefiihrerin, dass dadurch der Fachmann ohne
Ausiibung einer erfinderischen Tatigkeit zum Gegenstand

des Anspruchs 1 gelangte.

D2 lehrt namlich eindeutig, dass die
VerschleiBschutzeinrichtung am Trommelmantel zu
verschweiBen ist (Seite 4, Zeile 19). Der Fachmann, der
diese Lehre auf den Separator gemal D3 ibertrige,
verschweiBte die VerschleiBRschutzelemente am
Trommelmantel ebenfalls, und befestigte sie nicht mit

Schrauben und miteinander korrespondierenden Nut/
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Federelementen zwischen Trommelmantel und

VerschleiRschutzelement.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit als
erfinderisch gegeniiber der Kombination der Lehren der

D3 und der D2 anzusehen.

Antrag auf Wiedereroffnung der Debatte

GemaR Artikel 15 (5) VOBK konnen nach Beendigung einer
sachlichen Debatte die Beteiligten nichts mehr
vorbringen, es sei denn, die Kammer beschlieRt, diese

wieder zu eroffnen.

Die Debatte wurde im vorliegenden Fall nach Diskussion
der erfinderischen Tatigkeit gegeniliber der Kombination
der Lehren der Schriften D3 und D2 geschlossen, weil
die Beschwerdefilhrerin wahrend der
Zulassigkeitsdiskussion des Hauptantrags auf Nachfrage
des Vorsitzenden erklart hatte, ihren Einwand
mangelnder erfinderischer Tatigkeit auf den
druckschriftlichen Stand der Technik stitzen zu wollen,

ohne dabei die Vorbenutzungen explizit zu erwahnen.

Die Beschwerdegegnerin widersprach dem Antrag der
Beschwerdefiihrerin, die Debatte Uber die erfinderische

Tatigkeit wiederzuerdffnen.

Die Kammer hat die Debatte wiedererdffnet, weil die
Beschwerdefilhrerin in diesem konkreten Fall glaubhaft
gemacht hat, ihre Erklarung nicht so verstanden haben
zu wollen, die weitere Debatte zur erfinderischen
Tatigkeit ausschlieRlich auf der Basis des
druckschriftlichen Standes der Technik fihren zu
wollen. Sie habe dabei nicht ausschlielen wollen, auch

noch einen gesonderten Einwand mangelnder
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erfinderischer Tatigkeit unter Berlicksichtigung der
geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzungen fithren

zu wollen.

Neue Einwande - Zuléassigkeit

Die Beschwerdefiihrerin begehrte, im Rahmen der
wiedereroffneten Debatte die mangelnde erfinderische

Tatigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1

ausgehend von der Lehre eines der Dokumente D3, D4 und
D6 in Kombination mit den geltend gemachten
offenkundigen Vorbenutzungen, basierend auf den Anlagen
2a, 2b, 2c, 24, 2e, 29, 2i, 23, 21, 2m, 2n, 20, 2p, 249,
2r, 2s und 4,

sowilie

ausgehend von den geltend gemachten offenkundigen
Vorbenutzungen, basierend auf den Anlagen 2a, 2b, 2c,
2d, 2e, 2g, 2i, 23, 21, 2m, 2n, 20, 2p, 29, 2r, 2s und
4, in Kombination mit der Lehre eines der Dokumente D3,
D4 und D6

geltend machen zu wollen.

Dieses Begehren, dem die Beschwerdegegnerin
entgegentrat, liefe im Ergebnis darauf hinaus, dass bei
Wiedereroffnung der Debatte unter Zulassung aller
dieser Angriffe de facto die Beschwerdefiithrerin die
uneingeschrankte Moglichkeit erhielte, nach Belieben
ihr Beschwerdebegehren hinsichtlich der erfinderischen

Tatigkeit zu erweitern.

Im schriftlichen Verfahren hatte die Beschwerdefiihrerin

namlich die erfinderische Tatigkeit des Gegenstands des
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Anspruchs 1 des damaligen Hilfsantrags 5, der den jetzt
beanspruchten Gegenstand als eine Alternative enthielt,
spezifisch nur ausgehend von D3, D4 oder D6 und unter
Bertlcksichtigung der Dokumente 2b und 2c, die die
geltend gemachte Vorbenutzung betreffen, angegriffen
(siehe Seite 13, oben, des Schriftsatzes wvom

10. April 2015).

Unter diesen Umstanden beschrankte die Kammer die
wiedereroffnete Debatte in ihrem Umfang auf diesen
bereits schriftlich vorgetragenen Einwand mangelnder
erfinderischer Tatigkeit. Die im Zusammenhang mit dem
Antrag auf Wiedereroffnung der Debatte angekiindigten
weiteren, neuen Angrifflinien (siehe Punkt 5.1 oben)
hat die Kammer, einem entsprechenden Antrag der
Beschwerdegegnerin folgend, in Ausibung ihres Ermessens
nach Artikel 12 (4), 13(1) sowie 13 (3) VOBK nicht ins
Verfahren zugelassen, weil diese erstmals nach bereits
abgeschlossener Diskussion der erfinderischen Tatigkeit
auf der Basis des druckschriftlichen Standes der
Technik in einem so spaten Verfahrensstadium geltend
gemacht wurden, dass ihre Zulassung sowohl der
gebotenen Verfahrensdkonomie als auch der Fairness
gegenliber der Beschwerdegegnerin widersprochen hatte
und nicht mehr im Verhandlungstermin hdtten diskutiert

werden konnen.

Zurlickverweisung

Die Beschwerdefihrerin beantragte, zur Diskussion der
erfinderischen Tatigkeit unter Berlicksichtigung der
geltend gemachten Vorbenutzung die Angelegenheit an die
Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung

zurickzuverweisen sei (Artikel 111 (1) VOBK).
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Die Kammer hdlt eine Zurickverweisung der Angelegenheit
zur Diskussion der erfinderischen Tatigkeit fir nicht
erforderlich. Soweit im Rahmen der Wiedererdffnung der
Debatte bereits im schriftlichen Verfahren geltend
gemachte Angriffslinien zu erdrtern waren, konnte diese
Erdrterung ohne Terminverlegung vor der Kammer
erfolgen. Soweit die Beschwerdefithrerin im Zusammenhang
mit ihrem Wiedererdffnungsantrag neue Angriffslinien
geltend machte, wurden diese unter Anwendung der
Artikel 12 (4), 13(1) sowie 13 (3) VOBK nicht ins

Verfahren zugelassen (siehe Punkt 5.2. oben).

Erfinderische Tatigkeit unter zusatzlicher

Beriicksichtigung der Vorbenutzung

Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei, so die
Beschwerdefiithrerin, ausgehend von D3 (Figur 2) oder von
D6 (Figuren 1-10) oder D4 (Figur 1), und unter
Berlicksichtigung der Lehre der Dokumenten 2b, 2c als

nicht erfinderisch anzusehen.

Unterschiede gegeniiber D3, D4 und gegeniiber D6

Es ist zwischen den Parteien unstreitig, dass D6 (siehe
insbesondere die Figuren 1-10) einen Separator
offenbart, von dem sich der Gegenstand des Anspruchs 1
auch durch dieselben Merkmale a-g (siehe Punkt 3.1
oben) unterscheidet, die bereits als Unterschied
gegenlber dem Separator gemal D3 identifiziert wurden.
D4 offenbart auch einen Disen-Separator umfassend einen
Rotor 10, der mit mehreren am Umfang beabstandeten
Disen 14 (siehe Figur 1) versehen ist, von dem sich der
Gegenstand des Anspruchs 1 auch durch dieselben

Merkmale a-g unterscheidet.
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Wirkung - Aufgabe

Es ist ebenfalls zwischen den Parteien unstreitig
(siehe auch Punkt 3.2 oben), dass alle diese Merkmale
zum VerschleiBschutz des Trommelmantels beitragen, so
dass die zu losende Aufgabe darin besteht, eine
einfache MaBnahme zu finden, den bekannten Separatoren

gegen Verschleil am Trommelmantel zu schiitzen.

Diskussion der erfinderischen Tatigkeit, Lehre der 2b,
2c bzw. 2b', 2c!

Die Beschwerdefiihrerin macht geltend, dass 2b und 2c,
sowie 2b' und 2c¢', deren technischen Inhalt gleich mit
dem der 2b und 2c zu setzen sei, die Lehre enthielten,
alle die Unterscheidungsmerkmale a-g als MaBnahme gegen

Verschlei am Trommelmantel zu verwenden.

Grund dafir sei insbesondere, dass, obwohl in den
Abbildungen dieser Versuchsberichte keine Nut-
Federverbindung erkennbar sei, der Fachmann sofort
verstinde, dass die VerschleiBRschutzelemente, die
wahrend dieser Versuchen vorbenutzt wurden, an dem
Trommelmantel nicht nur mit den dort deutlich
sichtbaren Schrauben, sondern auch zwingend mit
seitlichen miteinander korrespondierenden Nut-
Federelementen zwischen Trommelmantel und
VerschleiBlschutzelement befestigt sein missen, um der

Zentrifugalkraft entgegen zu wirken.
Die Kammer folgt dieser Auffassung nicht.
In den Abbildungen dieser Versuchsberichte ist

lediglich eine Schraube, aber keine Nut-Federverbindung

erkennbar.
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Eine solche nicht sichtbare Nut-Federverbindung ist in
diesen Abbildungen nicht implizit offenbart, weil fir
den Fachmann diese nicht die einzige technisch
sinnvolle Form der Verbindung ist, um der
Zentrifugalkraft entgegen zu wirken, insbesondere bei
den ersten Experimenten mit VerschleiBschutzelementen

an einem Trommelmantel.

Es ware z.B. ebenfalls denkbar, und mit den Abbildungen
kompatibel, dass die VerschleiRschutzelemente an dem
Trommelmantel anhand von nicht sichtbaren Schrauben von

hinten befestigt sind.

Weil auch im Text der 2b und 2c¢, sowie der 2b' und 2c¢',
keine Nut-Federverbindung erwahnt ist, kdnnen diese
Versuchsberichte dem Fachmann nicht die Lehre
vermitteln, miteinander korrespondierende Nut-
Federelemente als Verbindung zwischen Trommelmantel und
VerschleiBlschutzelement bei dem Separatoren gemaB D3,

D4 oder D6 zu verwenden.

Die Kombination der Lehren der Schriften D3, D4 oder D6
mit der der 2b, 2c bzw. 2b', 2c¢' kann somit keine Nut-
Federverbindung umfassen, und kann die erfinderische

Tatigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 nicht infrage

stellen.

Die Beschwerdefihrerin hat keine iber die unter Punkt 2
diskutierten Aspekte hinausgehende Neuheitseinwande und
keine Uber die unter Punkten 3 bis 7 diskutierten
Aspekte hinausgehende Einwdnde mangelnder
erfinderischer Tatigkeit geltend gemacht. Solche sind

im Ubrigen auch nicht offensichtlich.
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Angebotene Beweisaufnahmen

Die oben gefihrte Diskussion zeigt, dass zur Diskussion
der Neuheit und der erfinderischen Tatigkeit die
Klarung der Frage der Offentlichkeit der geltend

gemachte Vorbenutzung nicht erforderlich war.

Die von der Beschwerdefiihrerin angebotenen
Zeugenvernehmungen sind somit nicht

entscheidungserheblich gewesen.

Unteranspruche

Die Beschwerdefilhrerin hat keine Einwande gegen die
Unteranspriiche des Hauptantrages erhoben. Die
Beschwerdekammer hat sich davon iUberzeugt, dass die
Unterspriiche den Erfordernissen des EPU ebenfalls

genugen.

Anpassung der Beschreibung

Die von der Beschwerdegegnerin vorgelegte Anpassung der
Beschreibung wurde von der Beschwerdefithrerin nicht
beanstandet. Die Beschwerdekammer hat sich davon
iberzeugt, dass die von der Beschwerdegegnerin
vorgenommenen Anderungen der Beschreibung zur Anpassung

an den geanderten Anspruchsgegenstand genugen.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung mit der
Anordnung zurickverwiesen, das Patent in geadnderter Fassung

auf der Basis folgender Unterlagen aufrechtzuerhalten:

Beschreibung
Seiten 2 und 3 eingereicht wahrend der miindlichen

Verhandlung
Seiten 4 und 5 der Patentschrift

Anspriiche
1 bis 18 eingereicht als Hauptantrag wahrend der
miindlichen Verhandlung
Zeichnungen
1 bis 8 der Patentschrift.
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