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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Die Einsprechende (Beschwerdefithrerin) hat form- und
fristgerecht gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung betreffend das Patent Nr. 2 573 258

Beschwerde eingelegt.

Wahrend des Einspruchsverfahrens hat die Einsprechende

u.a. auf folgende Entgegenhaltungen Bezug genommen:

DO: EP 2 573 258 Al (veroffentlichte Patentanmeldung

des Streitpatents);

Dl: WO 97/28305 Al;

D2: Hans-Joachim Deppe, Kurt Ernst - Fachbuch MDF -
Mitteldichte Faserplatten, DRW-Verlag; angeblich
verdffentlicht 1996; Seiten 46 bis 75;

D3: Hansgert Soiné - Fachbuch Holzwerkstoffe;
DRW-Verlag, 1995; Seiten 27 bis 29.

Mit ihrer Beschwerdebegriindung reichte die

Einsprechende folgende Entgegenhaltungen ein

D8: Thoemen et al. "Wood-Based Panels - An Introduction
for Specialists", 2010;
D9: Meyers Enzyklopadisches Lexikon, 1972.

Mit dem Einspruch war das gesamte Patent im Hinblick
auf Artikel 100 a), b) und c) EPU (mangelnde Neuheit
und mangelnde erfinderische Tatigkeit, mangelnde

Ausfihrbarkeit und unzuldssige Anderung) angegriffen

worden.

Die Einspruchsabteilung befand in der angefochtenen

Entscheidung, dass:
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- die Einspruchsgrinde gemaB Artikel 100 b) und c)
EPU nicht greifen,

- die Gegenstande der Anspriche 1 und 7 des Patents
in der erteilten Fassung neu gegeniiber der
Offenbarung der D2 seien,

- die Gegenstande der Anspriche 1 und 7 des Patents
in der erteilten Fassung eine erfinderische
Tatigkeit gegeniiber der Kombination
der Lehre der D2 mit der Lehre der D1 oder
mit dem allgemeinen technischen Fachwissen

aufweisen.

In einer Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK 2020

teilte die Kammer den Parteien ihre vorlaufige Meinung

mit, wonach sie keine Erfolgsaussichten fir die

Beschwerde sah.

Am 12. Marz 2021 fand eine miindliche Verhandlung vor
der Kammer statt, an deren Ende der Tenor der
vorliegenden Entscheidung verkiindet wurde. Wegen der
Einzelheiten deren Verlaufs, insbesondere zum
Gegenstand der Erdrterungen und zu den
Verfahrenserklarungen der Parteien, wird auf das

Protokoll Bezug genommen.

VerfahrensabschlielBend beantragten

die Einsprechende

die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und

den Widerruf des Streitpatents;

die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin)
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die Zurickweisung der Beschwerde.

Der unabhangige Anspruch 1 des Patents in der erteilten
Fassung (Hauptantrag) lautet gemal der im
Einspruchsschriftsatz vorgenommenen Merkmalsanalyse wie

folgt:

"a) Verfahren zum Aufbereiten von Hackschnitzeln fir
die Herstellung von holzhaltigem Faserstoff mit den
Schritten

b) Waschen der Hackschnitzel

c) Erhitzen der Hackschnitzel und

d) Transportieren der Hackschnitzel wvon dem
Waschbehdlter (1) zu einer Ubergabevorrichtung (3)

e) Transportieren der Hackschnitzel zu einer
Zerfaserungsvorrichtung (8),

dadurch gekennzeichnet, dass

f) das Waschen und das Erhitzen der Hackschnitzel bis
auf rund 90°C mit auf bis zu 98°C aufgeheiztem Wasser
und

g) der Transport der Hackschnitzel zu der
Ubergabevorrichtung (3) in dem heiRen Wasser erfolgt
und

h) in der Ubergabevorrichtung die Hackschnitzel von dem
heiBen Wasser getrennt und an Vorrichtungen (4, 6) zum

weiteren Erhitzen mit Dampf ibergeben werden."

Der unabhangige Anspruch 7 des Patents in der erteilten
Fassung (Hauptantrag) lautet gemal der im
Einspruchsschriftsatz vorgenommenen Merkmalsanalyse wie

folgt:

"A) Vorrichtung zum Aufbereiten von Hackschnitzeln zum
Herstellen von holzhaltigem Faserstoff, aufweisend
B) einen Waschbehdlter (1) fir Hackschnitzel

C) eine Transportleitung zum Transportieren der
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Hackschnitzel von dem Waschbehdlter zu einer

D) Ubergabevorrichtung (3) fir auf bis zu 90°C erhitzte
Hackschnitzel,

dadurch gekennzeichnet, dass

E) die Transportleitung zum Transport der Hackschnitzel
in bis zu 98°C erhitztem Wasser ausgebildet ist und

F) die Ubergabevorrichtung (3) dazu ausgebildet ist,
die Hackschnitzel vom Wasser zu trennen und

die Hackschnitzel an Vorrichtungen (4, 6) zum weiteren
Erhitzen der Hackschnitzel mit Dampf zu iUbergeben und
G) der Waschbehalter (1) fir Hackschnitzel und die
Ubergabevorrichtung (3) fir auf bis zu 90°C erhitzte
Hackschnitzel durch einen geschlossenen Wasserkreislauf
(9, 10, 12) fir auf bis zu 98°C erhitztes Wasser

miteinander verbunden sind".

Das wesentliche Vorbringen der Parteien wird in den

Grinden im Detail diskutiert.

Entscheidungsgriunde

Anderungen, Artikel 100 c¢) EPU - Anspruch 1

Die Einsprechende tragt vor, dass sich Absatz 8 der DO
durch die einleitende Formulierung "Erfindungsgeméal
erfolgt...”" auf den Absatz 7 der DO und den
urspringlich eingereichten Anspruch 1 beziehe, welche
explizit ein "gleichzeitiges" Waschen und Erhitzen
fordern. Im Absatz 8 werde also kein anderes
Ausfihrungsbeispiel, sondern lediglich das im Absatz 7
der DO und im urspringlich eingereichten Anspruch 1
bereits als "gleichzeitig" spezifizierte,
erfindungsgemafBe Waschen und Erhitzen der Hackschnitzel
naher erlautert. Durch die Streichung des Wortes
"gleichzeitige" im Anspruch 1 gehe daher der Gegenstand

des Anspruchs 1 des Patents in der erteilten Fassung
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Uber den Inhalt der DO hinaus.

Die Kammer ist mit der o.g. Argumentation nicht
einverstanden und folgt diesbeziiglich der Argumentation
der Patentinhaberin wonach im ersten Satz des Absatzes
8 der DO ohne jeglichen Bezug auf den vorangestellten
Absatz 7 das Wesen der vorliegenden Erfindung definiert
wird. Es ist darin angegeben, dass erfindungsgemdl das
Waschen und das Erhitzen der Hackschnitzel bis auf rund
90°C mit bis auf 98°C erhitztem heiRem Wasser erfolge.
Von einem gleichzeitigen Waschen und Erhitzen ist darin
nicht die Rede.

Es wird daher nach der Uberzeugung der Kammer durch die
0.g. Textstelle das Waschen und das Erhitzen der
Hackschnitzel bis auf rund 90°C mit auf bis zu 98°C
erhitztem heiBRem Wasser, ohne jegliche Einschrankung
betreffend die zeitliche Abfolge dieser

Behandlungsvorgange der Hackschnitzel in DO offenbart.

Der von der Einsprechenden vorgeschlagene Test, ob
namlich die urspringliche Offenbarung (D0O) ein "nicht-
gleichzeitiges" Waschen und Erhitzen offenbart geht ins
Leere. Im vorliegenden Fall ist die zu beantwortende
Frage, ob ein Waschen und Erhitzen der Hackschnitzel
ohne die "gleichzeitige"-Einschrankung urspriinglich
offenbart ist oder nicht. Das ist nach der Uberzeugung

der Kammer wegen den Absatz 8 offensichtlich der Fall.

Aus der o.g. Grinden erachtet die Kammer, dass der
Gegenstand des Anspruchs 1 des Patents in der erteilten
Fassung nicht Uber den Inhalt der Anmeldung in der
urspringlich eingereichten Fassung (DO) hinausgeht und
dass daher der Einspruchsgrund gemidB Artikel 100 c) EPU
nicht greift.
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Ausfiithrbarkeit - Artikel 100 b) EPU

Betreffend das Merkmal f) des Anspruchs 1 argumentiert
die Einsprechende, dass im Verfahren nach Anspruch 1
eine Unsicherheit hinsichtlich der Frage bestehe, wann
der Fachmann im Schutzbereich des Streitpatentes
arbeite und wann nicht, da die Bedeutung von
Hackschnitzeltemperaturen von "rund 90°C", durch das
Einstellen eines Temperaturgradients zwischen der
Oberflache und dem Kern eines Hackschnitzels beim

Erhitzen mit Wasser, dem Fachmann unklar sei.

Die Kammer schlielt sich der derzeitigen
vorherrschenden Meinung in den Beschwerdekammern an,
wonach die Frage, ob der Fachmann feststellen kann, ob
ein Gegenstand in den beanspruchten Bereich fallt oder
nicht, ein Erfordernis der Klarheit und nicht der
Ausfiihrbarkeit darstellt, siehe hiezu Rechtsprechung
der Beschwerdekammern, 9. Auflage 2019, II.C.8.2. Der
0.9. Einwand fallt daher nicht unter den Erfordernissen
des Artikel 100 b) EPU.

AuBerdem, in Bezug auf das o.g. Merkmal des Anspruchs 1
folgt die Kammer der Argumentation der Patentinhaberin,
wonach die Hackschnitzeltemperatur im Anspruch 1 nicht
allein flr sich steht sondern sie ist mit der Anweisung
verkniipft, die Hackschnitzel mit bis zu 98°C heiBem
Wasser zu waschen. Eine Erfindung ist ausfihrbar, wenn
der Fachmann in der Patentschrift (Beschreibung und
Patentanspriiche) die wesentlichen technischen Lehren an
die Hand gegeben werden, die erforderlich sind, um die

Erfindung nachzuarbeiten. Dies ist hier der Fall.

Die Einsprechende argumentiert weiter, dass dem
Fachmann durch das Streitpatent keine Information

vermittelt werde, wie gemd&R Merkmal E des Anspruchs 7
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eine erfindungsgemale "Transportleitung zum Transport
der Hackschnitzel in bis zu 98° C erhitztem Wasser...",
ggf. inklusive Verunreinigungen, gemal Merkmal E des

Anspruchs 7, ausgebildet sein misse.

Die Kammer ist diesbeziiglich der Auffassung, der
entsprechenden Argumentation der Patentinhaberin
folgend, dass die Auswahl einer geeigneter
Transportleitung zur Erfillung eines definierten
technischen Anforderungsprofils im Rahmen der
Fahigkeiten des Fachmannes liegt. Anspruch 7 beinhaltet
daher eine fir den Fachmann nacharbeitbare Anleitung

zur Ausfiihrung der im Anspruch 7 definierten Erfindung.

Die Einsprechende argumentiert anschlieRend, dass der
geschlossene Wasserkreislauf gemal Merkmal G des
Anspruchs 7 verlange, dass kein Austausch von Wasser im
Wasserkreislauf stattfande, im Widerspruch zu Absatz 20
des Streitpatents stehe, wonach bevorzugt ein
kontinuierlicher Zu- und Abfluss von Wasser zu dem
Wasserkreislauf zwischen der Ubergabevorrichtung und
dem Waschbehalter stattfande. Der Fachmann kdnne somit
nicht erkennen, wann er einen Wasserkreislauf innerhalb

des Schutzumfanges von Anspruch 7 betreibe.

Die Kammer folgt der entsprechenden Argumentation der
Patentinhaberin, wonach gemé&R Absatz 15, letzter Satz,
des Streitpatents das Wasser zwischen Waschbehdlter und
Ubergabevorrichtung zirkuliert und gemidB Absatz 20,
Satze 3 bis 5, das heiRe Wasser diskontinuierlich oder
kontinuierlich aus dem Wasserkreislauf ausgeschleust
bzw. ausgetauscht werden soll. Dies bedeutet, dass der
Begriff "geschlossener Wasserkreislauf" im Sinne des
Streitpatents keinen hermetisch geschlossenen
Wasserkreislauf darstellen muss. Dieser Umstand ist fir

den Fachmann ohne Weiteres aus der Beschreibung
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erkennbar und stellt nach Ansicht der Kammer eine fir
den Fachmann nacharbeitbare Lehre zur Ausfihrung der im

Anspruch 7 definierten Erfindung dar.

Aus den o.g. Grinden gelangt die Kammer zur Auffassung,
dass der Einspruchsgrund gemidB Artikel 100 b) EPU nicht
greift.

Zulassung der Entgegenhaltungen D8 und D9 ins
Beschwerdeverfahren - Artikel 12 (4) VOBK 2007

Die Einsprechende hat erstmals mit der
Beschwerdebegriindung die Entgegenhaltungen D8 und DO
vorgelegt und hierzu im Hinblick auf die Neuheit und

die erfinderische Tatigkeit vorgetragen.

Die Zulassung dieses neuen Vortrags richtet sich im
vorliegenden Verfahren gemal Artikel 25 (2) VOBK 2020
nach Artikel 12 (4) VOBK 2007. Nach der Rechtsprechung
der Beschwerdekammern zu Artikel 12 (4) VOBK 2007 steht
es im Ermessen einer Beschwerdekammer, neues Vorbringen
vom Beschwerdeverfahren auszuschlielen, wenn dieses
schon im vorhergehenden Einspruchsverfahren hatte

vorgebracht werden kodnnen und sollen.

Vorliegend hat die Einspruchsabteilung bereits in ihrer
Mitteilung vom 13. Juli 2015 verdeutlicht, dass der
Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPU in Verbindung
mit Artikeln 52 (1), 54 und 56 EPU auf der Grundlage
der bis zu diesem Zeitpunkt von der Einsprechenden
vorgelegten Entgegenhaltungen keinen Erfolg haben
wlirde. Spéadtestens dann hadtte fir die Einsprechende
Veranlassung bestanden, eine zusadtzliche Recherche

durchzufihren und weitere Entgegenhaltungen vorzulegen.
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Vor diesem Hintergrund sind im vorliegenden Fall
Grinde, die die verspatete Vorlage rechtfertigen
konnten, nicht ersichtlich, zumal es sich bei den
vorgelegten Entgegenhaltungen um eines im Jahr 2010
verdffentlichtes Buch handelt (D8) und D9 eine Kopie

aus einem Lexikon aus dem Jahr 1972 ist.

Die Einsprechende hat dabei argumentiert, dass die
Entgegenhaltungen D8 und D9 prima facie relevant seien,
sodass ihre Zulassung in das Beschwerdeverfahren
gerechtfertigt sei. Die Erfordernisse der Artikel 12
(2) und (4) VOBK 2007 seien jedenfalls durch die
frihest mogliche Einreichung der Dokumente D8 und D9 =zu
Beginn des Beschwerdeverfahrens sowie die zugehdrigen
Erlauterungen in der Beschwerdebegriindung erfillt.
Insbesondere miisse die Komplexitat (vorliegend keine)
des neuen Vorbringens, der Verfahrensstand sowie die
gebotene Verfahrensdkonomie (keine Verlegung der
mindlichen Verhandlung erforderlich) beriicksichtigt
werden. Die Ausiibung ihrer Befugnis habe die Kammer
unter Beriicksichtigung des Grundsatzes eines fairen

Verfahrens flir beide Parteien anzuwenden.

Betreffend die o.g. Argumentation der Einsprechenden
verweist die Kammer auf die Rechtsprechung der
Beschwerdekammern, siehe Rechtsprechung der
Beschwerdekammern, 9. Auflage 2019, V.A.4.11.3 a) und
z.B. T 62/15, wonach die prima facie Relevanz einer
Entgegenhaltung nicht zwingend dazu fiuhrt, dass die
Kammer ihr Ermessen dahingehend ausibt, diese in das
Verfahren zuzulassen. Wenn - wie vorliegend - keinerlei
Grinde flir die verspédtete Vorlage ersichtlich sind und
aufgrund der Mitteilung der Einspruchsabteilung zudem
frihzeitig erkennbar war, dass die Patentfahigkeit des
Streitpatents durch die im Verfahren befindlichen

Entgegenhaltungen nicht in Frage gestellt wird, kann
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eine Kammer diese Entgegenhaltungen ungeachtet ihrer
Relevanz vom Verfahren ausschlieRen. Entgegen der
Ansicht der Einsprechenden widerspricht dieses Ergebnis
einem fairen Verfahren nicht. Vielmehr dient es diesem,
indem gewdhrleistet wird, dass die Parteien ihrer
Beibringungspflicht im Einspruchsverfahren rechtzeitig
nachkommen, so dass das Vorbringen in zwei Instanzen
geprift werden kann. Vor diesem Hintergrund ist es
entgegen der Auffassung der Einsprechenden fir die
Ermessensentscheidung nach Artikel 12 (4) VOBK 2007
auch irrelevant, dass die Entgegenhaltungen bereits zu
Beginn des Beschwerdeverfahrens mit der
Beschwerdebegrindung vorgelegt wurden. Artikel 12 (4)
VOBK 2007 soll namlich in erster Linie die Funktion des
Beschwerdeverfahrens als Uberprifungsverfahren
absichern und betrifft daher gerade auch solches neues
Vorbringen, das bereits mit der Beschwerdebegriindung

bzw. Beschwerdeerwiderung eingereicht wird.

Die Einsprechende hat weiter argumentiert, dass die
Einspruchsabteilung durch das Erachten der D2, sowohl
in ihrer vorlaufigen Meinung als auch bei der
angefochtenen Entscheidung als nicht neuheitsschadlich
gegenliber den Gegenstanden der unabhangigen Anspriiche 1
und 7, den Offenbarungsgehalt der D2 beide Male falsch
interpretiert habe. Dies sei Anlass genug fir die
Einsprechende gewesen nach neuen Entgegenhaltungen zu
suchen, welche ihr wahrend des Einspruchsverfahrens
nicht nur nicht bekannt waren sondern auch schwierig zu
recherchieren waren, da es sich bei der D8 um ein Buch
handele. Sie konnte daher diese erst zusammen mit der

Beschwerdebegriindung einreichen.

Die Kammer merkt diesbeziiglich an, dass einem
Einspruchsverfahren (inter-partes Verfahren) vor dem

EPA immanent ist, dass die Einspruchsabteilung den
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Argumenten der einen Partei nicht folgt, im
vorliegenden Fall den Argumenten der Einsprechenden,
und entsprechend gegen sie entscheidet. Dies bedeutet
aber keinen Freibrief flr die Einsprechende, in jedem
beliebigen Zeitpunkt des Verfahrens neue Beweismittel
vorzulegen. Zum diesen Zweck ist die Einspruchsfrist
vorgesehen. Die im EPU vorgesehene Einspruchsfrist
raumt der Einsprechenden eine Zeit von 9 Monaten ein um
Beweismittel jeglicher Art, d.h. nicht nur
Patentliteratur sonder auch Biicher oder
Vorbenutzungsunterlagen zu recherchieren und
vorzulegen. Zudem stiitze sich die Einsprechenden von
Anfang an auf Nicht-Patentliteratur, namlich auf die D2
als Fachliteratur. Der Recherchenaufwand zum ermitteln
von Fachliteratur wurde also bereits bei der
Vorbereitung des Einspruchs geleistet. Die Tatsache,
dass die Einsprechende nicht nur wahrend der
Einspruchsfrist sondern auch wahrend des gesamten
Einspruchsverfahrens nach den Entgegenhaltungen D8 und
D9 nicht gesucht, eventuell diese nicht gefunden und
auf jeden Fall diese der Einspruchsabteilung nicht
vorgelegt hat, kann nicht eine Zulassung dieser
Entgegenhaltungen ins Verfahren zum Nachteil der

Patentinhaberin begriinden.

Aus den o.g. Grinden iUbt die Kammer ihr Ermessen
dahingehend aus, D8 und D9 gemal Artikel 12 (4) VOBK
2007 und Artikel 25 (2) VOBK 2020 ins

Beschwerdeverfahren nicht zuzulassen.

Anspruch 1 - Neuheit, Artikel 100 a) und 54 EPU

Die zu klarende Frage betreffend die Neuheit des
Gegenstands des Anspruchs 1 ist, ob der
Verfahrensschritt gemal Merkmal f, namlich das Waschen

und das Erhitzen der Hackschnitzel bis auf rund 90°C
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mit auf bis zu 98°C aufgeheiztem Wasser, in D2

offenbart ist.

Die Einsprechende argumentiert, dass im
Vordampfbehdlter der Abbildung 4.1/45 der D2 der Dampf
an den aufzuheizenden Hackschnitzeln kondensiere,
weshalb bis zu 98°C heiBes Wasser an den Hackschnitzeln
nach unten laufe, das die Hackschnitzel dabei erhitze
und sich unten im Vordampfbehdlter sammele, so dass die
Hackschnitzel in heiBem Wasser zur Ubergabevorrichtung
in Form der Stopfschnecke transportiere und dort vom
heiRen Wasser getrennt werden. Es seien also am unteren
Ende des Vorwadrmbehdlters bis zu 98°C heiBes Wasser
(kondensierter Dampf) und bis auf rund 90°C erwiarmte
Hackschnitzel vorhanden. Mithin kdnne der
Vorwarmbehalter als Waschbehdlter im Sinne des
Streitpatents angesehen werden, in dem die
Hackschnitzel gleichzeitig gewaschen und erhitzt

werden.

Die Kammer, in Ubereinstimmung mit der entsprechenden
Argumentation der Patentinhaberin, erachtet, dass der
Vordampfbehdlter in der Abbildung 4.1/45 keinen
Waschbehdlter im Sinne von Anspruch 1 darstellt. Ein
Waschbehdlter dient in einschlagigen Verfahren, namlich
jenen zur Aufbereitung von Hackschnitzeln, dem Zweck
der Abscheidung von Verunreinigungen. Diese Funktion
kann dem Vordampfbehdlter in Abbildung 4.1/45 nicht
zugeordnet werden. Vielmehr ist in einem Verfahren nach
Abbildung 4.1/45 der Einspeisungsbehdalter vom Holzplatz
als Waschbehédlter zu bezeichnen, der mit dem Reject
Container in Verbindung steht und somit erkennbar dem

Abscheiden von Verunreinigungen dient.

Dabei wird in der Abbildung 4.1/45 ein Ablaufschema

vorgestellt, bei dem dem Bereich der
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Hackschnitzelwdsche der Waschtrog, der
Hackschnitzelzyklon, die Entwasserungsschnecke, das
Bogensieb und der Waschwassertank zugeordnet sind. Dem
Bereich der Druckzerfaserung sind andererseits der
Vordampfbehadalter, der Vibrationsaustrag, die
Stopfschnecke, der Kocher, die Band-Einspeiseschnecke,
der Kocheraustrag, der Druckrefeiner und der
Druckzyklon zugeordnet. Beim Erreichen des
Vorwarmebehdlters, bzw. Vordampfbehdlters in der
Abbildung 4.1/45 ist das Verfahren gemdaR Anspruch 1

bereits abgeschlossen.

Die Kammer folgert daraus, dass gemdB Abbildung 4.1/45
kein erstes Erhitzen mit heiBem (bis zu 98°C erhitztem
und somit mit nicht schon verdampftem) Wasser sondern
nur das Erhitzen der Hackschnitzel mit Dampf erfolge,
und dass der darin abgebildete Vordampfbehalter keinen

Waschbehdlter im Sinne von Anspruch 1 darstellt.

Daraus folgert die Kammer, dass das kennzeichnende
Merkmal f des Anspruchs 1 aus D2 nicht bekannt ist. Da
die kennzeichnenden Merkmale g und h des Anspruchs 1
festlegen, dass "der Transport der Hackschnitzel zu der
Ubergabevorrichtung in dem heiRen Wasser erfolgt und in
der Ubergabevorrichtung die Hackschnitzel von dem
heiBen Wasser getrennt und an Vorrichtungen zum
weiteren Erhitzen mit Dampf Ulbergeben werden", sind

ebenfalls diese Merkmale aus D2 nicht bekannt.
Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist daher neu.
Anspruch 7 - Neuheit, Artikel 100 a) und 54 EPU
Die zu klarende Frage betreffend die Neuheit des

Gegenstands des Anspruchs 7 ist, ob zumindest das

Vorrichtungsmerkmal G, wonach der Waschebehalter flr
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Hackschnitzel und die Ubergabevorrichtung fiir auf bis
zu 90°C erhitzte Hackschnitzel durch einen
geschlossenen Wasserkreislauf fiir auf bis zu 98°C
erhitztes Wasser miteinander verbunden sind, in D2

offenbart ist.

Die Einsprechende argumentiert, dass anhand der
Tatsache, dass die zylindrischen Rohrstiicke von
Waschbehadalter und Hackschnitzelzyklon der Abbildung
4.1/45 der D2 mit Pfeilen und mit sich an einer Spitze
berithrenden Dreiecken versehen seien, diese Abbildung
einen geschlossenen Wasserkreislauf zwischen der
Ubergabevorrichtung an der Entwidsserungsschnecke und

dem Waschbehadalter am Aufgabepunkt vom Holzplatz zeige.

Die Kammer, in Ubereinstimmung mit der entsprechenden
Argumentation der Patentinhaberin, erachtet, dass in D2
ein Verfahren zum Aufbereiten von Hackschnitzeln
offenbart ist, bei dem die Hackschnitzel zundchst mit
kaltem Wasser gewaschen und anschlieBend mit Dampf
erhitzt werden. Die entsprechende Vorrichtung sieht
Mittel zum Waschen mit kaltem Wasser und anschlieRend
Mittel zum Einleiten von Dampf in die durch die

Entwasserungsschnecke entwasserten Hackschnitzel vor.

Ausgehend von der Umwalzpumpe unterhalb des Wassertanks
zeigen in der Abbildung 4.1/45 Pfeile hin zu
verschiedenen Vorrichtungsteilen: zum Waschbehalter,
zum Hackschnitzelzyklon und zum Bogensieb. Welchen Weg
das Wasser von dort nimmt, ist nur fir das Bogensieb
verdeutlicht. Das Wasser wird dort vom Bogensieb zum

Waschwassertank zurickgefihrt.

Die von der Einsprechenden behauptete Verzweigung der
Leitungen zwischen der Umwéalzpumpe und dem

Waschbehdlter kann der schematischen Abbildung 4.1/45
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nicht zweifelsfrei entnommen werden. Ein in den
einander kreuzenden Linien zwischen dem Waschbehalter
und dem Bogensieb angeblich in bestimmter Art gefithrter
Wasserverlauf wird von der Einsprechenden willkiirlich
festgelegt, ohne dass es in der schematischen
Darstellung der Abbildung 4.1/45 selbst oder in der
Beschreibung der D2 Hinweise hierfiir gibt. Das Argument
der Einsprechenden, dass die D2 einen geschlossenen
Wasserkreislauf zeige, beruht daher nach Meinung der
Kammer auf einer reiner Vermutung, welche die Kammer

nicht dberzeugt.

Daraus folgert die Kammer, dass weder der schematischen
Abbildung 4.1/45 noch der Beschreibung der D2 zu
entnehmen ist, dass das von der Entwasserungsschnecke
abgezogene Prozesswasser vom Waschwassertank weiter zum
Waschbehdlter zur geschlossener Wasserkreislaufbildung
zurlickgefilhrt wird und dass daher zumindest das
kennzeichnende Merkmal G des Anspruchs 7 aus D2 nicht
bekannt ist. Der Gegenstand des Anspruchs 7 ist

deswegen ebenfalls neu.

Anspruch 1 - Erfinderische Tidtigkeit, Artikel 100 a)
und 56 EPU

Wie unter Punkt 4.6 oben angegeben, sind die
kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 aus D2 nicht
bekannt.

Ausgehend aus D2, welche ein Verfahren gemal dem
Oberbegriff des Anspruchs 1 offenbart, ist die
Wasserdampfmengereduktion als die zu ldsende Aufgabe zu

sehen, siehe hierzu Absatz 7 des Streitpatents.

D2 in Kombination mit DI
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Die Einsprechende argumentiert, dass ausgehend von dem
aus D2 bekannten Verfahren der sich um die Lésung der
0.g9. Aufgabe bemiihende Fachmann die Vorteile der
beheizten Hackschnitzelwasche fiur die Verringerung der
bendtigten Dampfmenge zur Aufheizung der Hackschnitzel
und des dabei entstehenden Kondensats aus der D1
erkennen konne. Somit gabe die D1 eine konkrete
Anregung zur Losung des zugrundeliegenden technischen
Problems der Wasserdampfmengenreduktion zur Anwendung
von heilem Wasser bei der Hackschnitzelwadsche im
Verfahren gemadB D2. Der Fachmann gelange daher in

naheliegender Weise zum Gegenstand des Anspruchs 1.

Die Kammer folgt diesbeziiglich die Argumentation der
Patentinhaberin, wonach D1 das Erstellen von
Faserstoff, in dem Hackschnitzel mit heiller Flissigkeit
gekocht und anschlieBend zerfasert werden, betrifft.
Dabei wird das Entfernen von Lignin angestrebt. Das
gesamte Verfahren zur Herstellung von Faserstoff nach
D1 findet ohne Einsatz von Dampf statt. Weder die in D1
gelehrte Technik noch die Aufgabenstellung der D1 haben

Bezug zur Lehre des Streitpatents.

D1 kann daher keinerlei Anregungen zur LO&sung der im
Streitpatent in Absatz 7 dargestellten technischen
Aufgabe der Erfindung, namlich die Verringerung der zum
Erhitzen von Hackschnitzeln notwendigen Menge an
Wasserdampf, geben, da im Verfahren nach der D1 die
Hackschnitzel ohne Verwendung von Dampf erwdrmt werden.
Eine Berilcksichtigung der Lehre der D1 zur LOsung der
der Erfindung zugrundeliegenden technischen Aufgabe
beruht daher ausgehend von der D2, Abbildung 4.1/45,
auf einer unzulédssigen rickschauenden

Betrachtungsweise.

D2 in Kombination mit dem allgemeinen technischen
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Fachwissen

Die Einsprechende argumentiert, dass der Fachmann, wenn
das Streitpatent im Absatz 5 einen anderen LdOsungsweg
als unvorteilhaft benennt, zwingend zum Gegenstand des
Anspruchs 1 kommen misse. Sie zeigt aber dabei nicht
auf, welche Uberlegungen, die dem Fachmann aus seinem
allgemeinen technischen Fachwissen vertraut sind, ihn
zu der erfindungsgemalen Losung fiihren. Sie legt auch
keine Beweismittel als Beleg fiir ihre o.g. Behauptung

vVOr.

Tatsdchlich, wie von der Patentinhaberin iberzeugend
argumentiert wurde, stehen dem Fachmann sehr wohl
alternative Lo&sungen zur Verfligung, um eventuell das
aus D2 bekannte Verfahren zu optimieren: zum einen die
in der D2 beschriebene Verwendung von Mikroorganismen,
zum anderen der Einsatz von Chemikalien, die ein
Erweichen der Hackschnitzel fordern, auch konstruktive
MaBnahmen, die ein besseres Ausnutzen der Warmeenergie

des Dampfes zur Folge haben kodnnten.

Aus den o.g. Grinden erachtet die Kammer die o.g.
Argumentation der Einsprechenden als eine auf einer
unzulédssiger rickschauenden Betrachtungsweise

basierende Behauptung.
Die Kammer ist daher der vorlaufigen Meinung, dass der
Gegenstand des Anspruchs 1 eine erfinderische Tatigkeit

aufweist.

Anspruch 7 - Erfinderische Tidtigkeit, Artikel 100 a)
und 56 EPU

D2 in Kombination mit dem allgemeinen technischen



- 18 - T 1445/16

Fachwissen

Wie unter Punkt 5.6 oben angegeben ist, ist zumindest
das kennzeichnende Merkmal G des Anspruchs 7, wonach
"der Waschbehalter fir Hackschnitzel und die
Ubergabevorrichtung fir auf bis zu 90°C erhitzte
Hackschnitzel durch einen geschlossenen Wasserkreislauf
fur auf bis zu 98°C erhitztes Wasser miteinander

verbunden sind" aus D2 nicht bekannt.

Die Einsprechende argumentiert, dass ausgehend aus der
aus D2 bekannten Vorrichtung die zu ldsende Aufgabe,
anders als im Absatz 7 des Streitpatents angegebene
Wasserdampfmengereduktion, in der Frischwasserreduktion
zu sehen sei und dass daher der Fachmann das Merkmal G
des Anspruchs 7 als naheliegendes Merkmal erachten

wirde.

GemaR der Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist bei
der objektiven Ermittlung der erfindungsgemal geldsten
Aufgabe zunachst von der im Streitpatent formulierten
Aufgabe auszugehen. Erst wenn die Prifung ergibt, dass
die dort gestellte Aufgabe nicht geldst ist, oder wenn
ein unzutreffender Stand der Technik zur Definition der
Aufgabe herangezogen werde, muss untersucht werden,
welche andere Aufgabe objektiv bestand, siehe
Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 9. Auflage 2019,
I.D.4.3.2. Die Kammer sieht im vorliegenden Fall keinen
von den o.g. AusschlieBungsgriinden als gegeben und es
wurde auch kein solcher Grund seitens der
Einsprechenden vorgetragen. Die Kammer geht daher
weiterhin von der im Streitpatent formulierten Aufgabe,

namlich der Wasserdampfmengereduktion aus.

Die Einsprechende hat dabei keine Beweismittel als

Beleg flir ihre Behauptung vorgelegt, dass dem Fachmann,
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bei seinem Bestreben die aus D2 bekannte Vorrichtung
eine Wasserdampfreduktion zu erreicht, durch sein
allgemeines technisches Fachwissen das o.g.
Unterscheidungsmerkmal G gegeniiber der Offenbarung der

D2 nahegelegt sei.

Die Kammer erachtet die o.g. Behauptung der
Einsprechenden als eine unsubstantiierte Behauptung,
welche bei der Bewertung der erfinderischen Tatigkeit

auBer Acht zu lassen ist.

Da das o.g. Unterscheidungsmerkmal dem Fachmann, durch
sein allgemeines technisches Wissen nicht offenbart
ist, kdénnte auch eine hypothetische Kombination der
Lehre der D2 mit dem allgemeinen technischen Fachwissen
mangels Vorbilds den Fachmann nicht zum Gegenstand des

Anspruchs 7 fihren.

Der Gegenstand des Anspruchs 7 weist daher ebenfalls

eine erfinderische Tatigkeit auf.

Ergebnis

Weil es der Einsprechenden nicht gelungen ist, zu einem
der vorgetragenen Einspruchsgriinden die Unrichtigkeit
der angefochtenen Entscheidung darzulegen, ist die

Beschwerde zurickzuweisen.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlckgewiesen.
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Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



