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betreffend das européische Patent 0 652 810
(= DE 594 05 272)

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mtnd-
lichen Verhandlung vom 1. April 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Meinhardt sowie der Richter Gutermuth, Dipl.-Phys. Ph.D./M.1.T. Cambridge
Skribanowitz, Dipl.-Ing. P. Harrer und Dipl.-Ing. Schmitz

fur Recht erkannt:

|. Das europdische Patent 0 652 810 wird mit Wirkung fur das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland teilweise fur
nichtig erklart, soweit es tber folgende Fassung der Patentan-

spruche hinausgeht:

1. Vorrichtung zum Sieben, Klassieren, Sichten, Filtern oder
Sortieren trockener fester Stoffe oder fester Stoffe in Flus-
sigkeiten mit in einem Siebrahmen vorgesehener Siebfla-
che und dieser zugeordnetem Ultraschallwandler, durch
welchen der Siebflache Schwingungen zuleitbar sind,
dadurch gekennzeichnet, dass dem Ultraschallwandler
(10) wenigstens ein an der Siebflache (18) anliegender
Resonator (14) zugeordnet ist, der auf die Resonanz des
Ultraschallwandlers abgestimmt und von letzterem in
Schwingungen, insbesondere in Biegeschwingungen, ver-
setzbar ist, und dass der Resonator Stabresonatoren (16;
16k; 44; 48; 46) oder wenigstens einen Kreisstab (68) auf-
weist, die bzw. der im Abstand zum Siebrahmen endet

bzw. enden oder von diesem entkoppelt sind bzw. ist.



23. Verfahren zum Sieben, Klassieren, Sichten, Filtern oder
Sortieren trockener fester Stoffe oder fester Stoffe in Flus-
sigkeiten mit in einem Siebrahmen vorgesehener Siebfla-
che und diesem zugeordnetem Ultraschallwandler, durch
welchen der Siebflache Schwingungen zugeleitet werden,
insbesondere mit einer Siebvorrichtung nach wenigstens
einem der vorangehenden Patentanspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass von einem ausserhalb ei-
ner Siebflache festliegenden Ultraschallwandler Ultra-
schall Uber wenigstens einen mit der Siebflache verbunde-
nen Resonator der Siebflache zugefuhrt und radial zum
Resonator an dieser entlang geleitet wird, welcher Reso-
nator in Resonanz schwingt und wenigstens einen im Ab-
stand zum Siebrahmen endenden oder von diesem ent-
koppelten Kreisstab (68) oder im Abstand zum Siebrah-
men endenden oder von diesem entkoppelte Stabresona-
toren (16; 16k; 44; 48; 46) aufweist.

Hieran schliel3en sich die erteilten Unteransprtiche 2, 4 bis 22
sowie 24 bis 27 an, wobei in Ansehung der Anspriche 1
und 23 die Riuckbezige auf die vorgenannte Fassung erfolgen
und Anspruch 4 auf die Anspriche 1 oder 2 sowie Anspruch 5

auf Anspruch 1 rickbezogen ist.

[I. Im Gbrigen wird die Klage abgewiesen.

[ll. Von den Kosten des Rechtsstreits tragt die Klagerin 2/3, die
Beklagte 1/3.

IV. Das Urteil ist fur die Parteien im Kostenpunkt gegen Si-
cherheitsleistung von 120% des jeweils zu vollstreckenden
Betrages vorlaufig vollstreckbar.



Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 25. Mai 1994 unter Inanspruch-
nahme einer deutschen Prioritat vom 26. Mai 1993 (DE 43 17 525) unter anderem
fur die Bundesrepublik Deutschland angemeldeten Patents EP 0 652 810 (Streit-
patent), dessen Erteilung am 18. Februar 1998 veroffentlicht worden ist und wel-

Tatbestand

ches nach Einspruch beschrankt aufrecht erhalten worden ist.

Das in der Verfahrenssprache Deutsch veréffentlichte und beim Deutschen Pa-
tent- und Markenamt unter der Nummer DE 594 05 272 gefiuihrte Streitpatent be-
trifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Sieben, Klassieren, Sichten, Filtern
oder Sortieren von Stoffen. Es umfasst 27 Anspriche, wovon die nebengeordne-

ten Anspriche 1 und 23 in der deutschen Fassung nach der Patentschrift

EP 0 652 810 B2 [K1] folgenden Wortlaut besitzen:

23.

Vorrichtung zum Sieben, Klassieren, Sichten, Filtern oder
Sortieren trockener fester Stoffe oder fester Stoffe in Flus-
sigkeiten mit in einem Siebrahmen vorgesehener Siebfla-
che und dieser zugeordnetem Ultraschallwandler, durch
welchen der Siebflache Schwingungen zuleitbar sind,

dadurch gekennzeichnet, dass dem Ultraschallwandler (10)
wenigstens ein an der Siebflache (18) anliegender Resona-
tor (14) zugeordnet ist, der auf die Resonanz des Ultra-
schallwandlers abgestimmt und von letzterem in Schwin-
gungen, insbesondere in Biegeschwingungen, versetzbar
ist, und dass der Resonator Stabresonatoren (16; 16k; 44;

48; 46) oder wenigstens einen Kreisstab (68) aufweist.

Verfahren zum Sieben, Klassieren, Sichten, Filtern oder
Sortieren trockener fester Stoffe oder fester Stoffe in Flus-
sigkeiten mit in einem Siebrahmen vorgesehener Siebfla-
che und diesem zugeordneten Ultraschallwandler, durch
welchen der Siebflache Schwingungen zugeleitet werden,



insbesondere mit einer Siebvorrichtung nach wenigstens ei-
nem der vorangehenden Patentanspriche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass von einem ausserhalb einer Siebflache
festliegenden Ultraschallwandler Ultraschall tber wenigs-
tens einen mit der Siebflache verbundenen Resonator der
Siebflache zugefuhrt und radial zum Resonator an dieser
entlang geleitet wird, welcher Resonator wenigstens einen
Kreisstab (68) oder Stabresonatoren (16; 16k; 44; 48; 46)

aufweist.

Beziiglich der weiteren Anspriiche wird auf die Patentschrift EP 0 652 810 B2 [K1]

verwiesen.

Mit ihrer Nichtigkeitsklage macht die Klagerin geltend, die Gegenstande der An-
spruche 1 und 23 des Streitpatents seien gegentber dem Stand der Technik zum
Prioritatszeitpunkt nicht neu, zumindest aber wie die der Anspriiche 2 bis 22 sowie
24 bis 27 mangels erfinderischer Téatigkeit nicht patentfahig. Der Verfahrensan-
spruch 23 enthalte nur dann eine vollstandige Lehre zum technischen Handeln,
wenn der im Kennzeichen angegebene Resonator ebenso definiert werde wie im
Vorrichtungsanspruch 1 ("auf die Resonanz des Ultraschallwandlers abgestimmt”).

Sie stitzt ihre Ausfihrungen auf folgende Dokumente:

K1 EP 0652 810 B2 (Streitpatentschrift)

K2 FR 2671743
mit K2a EP-Anm. 92 904 057.4 in deutscher Ubersetzung
= DE 692 02 452 T2

K3 FR 2682 050

K4 US 4620121

K5 Prospekt: Taumelsiebmaschinen, Fa Allgaier,
Druckvermerk 04/92

K6 US 3027690



Die Klagerin beantragt,

das europdische Patent 0652 810 mit Wirkung fur das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem

Umfang fir nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie tritt den Ausfiihrungen der Klagerin in allen Punkten entgegen, halt das Streit-
patent fir patentfahig und ist der Auffassung, eine nahere Definition des Resona-
tors im Verfahrensanspruch 23 sei nicht erforderlich, gegebenenfalls kénne ein
Relativsatz ("welcher Resonator in Resonanz schwingt und wenigstens ...") im
kennzeichnenden Teil eingefiigt werden.

Hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent mit einer Fassung der Patentanspriiche 1
und 23 gemalf den uberreichten Hilfsantragen | und Il mit nachfolgendem Wortlaut

(Anlage zum Protokoll, Anderungen gegeniiber erteilter Fassung kursiv):

Hilfsantrag |

"1. Vorrichtung zum Sieben, Klassieren, Sichten, Filtern oder
Sortieren trockener fester Stoffe oder fester Stoffe in Flus-
sigkeiten mit in einem Siebrahmen vorgesehener Siebfla-
che und dieser zugeordnetem Ultraschallwandler, durch
welchen der Siebflache Schwingungen zuleitbar sind,
dadurch gekennzeichnet, dass dem Ultraschallwandler (10)
wenigstens ein innerhalb des Siebrahmens an der Siebfla-
che (18) anliegender Resonator (14) zugeordnet ist, der auf
die Resonanz des Ultraschallwandlers abgestimmt und von
letzterem in Schwingungen, insbesondere in Biegeschwin-

gungen, versetzbar ist, und dass der Resonator Stabreso-



natoren (16; 16k; 44; 48; 46) oder wenigstens einen Kreis-
stab (68) aufweist.

23. Verfahren zum Sieben, Klassieren, Sichten, Filtern oder Sortie-
ren trockener fester Stoffe oder fester Stoffe in Flussigkeiten mit
in einem Siebrahmen vorgesehener Siebflache und diesem zu-
geordneten Ultraschallwandler, durch welchen der Siebflache
Schwingungen zugeleitet werden, insbesondere mit einer Sieb-
vorrichtung nach wenigstens einem der vorangehenden Patent-
anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass von einem ausserhalb
einer Siebflache festliegenden Ultraschallwandler Ultraschall
Uber wenigstens einen mit der Siebflache verbundenen, inner-
halb des Siebrahmens angeordneten Resonator der Siebflache
zugefihrt und radial zum Resonator an dieser entlang geleitet
wird, welcher Resonator wenigstens einen Kreisstab (68) oder
Stabresonatoren (16; 16k; 44; 48; 46) aufweist."”

Anspriiche 2 bis 22 und 24 bis 27 wie erteilt, riickbezogen auf Anspriche 1
bzw 23 nach Hilfsantrag |

Hilfsantrag Il

"1. Vorrichtung zum Sieben, Klassieren, Sichten, Filtern oder
Sortieren trockener fester Stoffe oder fester Stoffe in Flus-
sigkeiten mit in einem Siebrahmen vorgesehener Siebfla-
che und dieser zugeordnetem Ultraschallwandler, durch
welchen der Siebflache Schwingungen zuleitbar sind,
dadurch gekennzeichnet, dass dem Ultraschallwandler (10)
wenigstens ein an der Siebflache (18) anliegender Resona-
tor (14) zugeordnet ist, der auf die Resonanz des Ultra-
schallwandlers abgestimmt und von letzterem in Schwin-

gungen, insbesondere in Biegeschwingungen, versetzbar



ist, und dass der Resonator Stabresonatoren (16; 16k; 44;
48; 46) oder wenigstens einen Kreisstab (68) aufweist, die
bzw. der im Abstand zum Siebrahmen endet bzw. enden

oder von diesem entkoppelt sind bzw. ist.

23. Verfahren zum Sieben, Klassieren, Sichten, Filtern oder
Sortieren trockener fester Stoffe oder fester Stoffe in Flus-
sigkeiten mit in einem Siebrahmen vorgesehener Siebfla-
che und diesem zugeordneten Ultraschallwandler, durch
welchen der Siebflache Schwingungen zugeleitet werden,
insbesondere mit einer Siebvorrichtung nach wenigstens ei-
nem der vorangehenden Patentanspriche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass von einem ausserhalb einer Siebflache
festliegenden Ultraschallwandler Ultraschall tber wenigs-
tens einen mit der Siebflache verbundenen Resonator der
Siebflache zugefiuhrt und radial zum Resonator an dieser
entlang geleitet wird, welcher Resonator wenigstens einen
im Abstand zum Siebrahmen endenden oder von diesem
entkoppelten Kreisstab (68) oder im Abstand zum Siebrah-
men endenden oder von diesem entkoppelte Stabresona-
toren (16; 16k; 44; 48; 46) aufweist.

Anspriiche 2, 5 bis 22, 24 bis 27 rickbezogen auf Anspruch 1 bzw 23 nach Hilfs-
antrag 1l, Anspruch 3 entfallt, Anspruch 4 rickbezogen auf Anspruch 1 oder 2

nach Hilfsantrag Il (vgl Protokoll der miindlichen Verhandlung).

Um ihr Vorbringen zu stltzen, hat die Beklagte in der Verhandlung ein patenge-
males Ultraschallsieb vorgefiihrt und legt folgende Unterlagen vor:

NB1 Merkmalsanalyse Anspruch 1
NB2 Merkmalsanalyse Anspruch 23
NB3 Urteil LG Disseldorf vom 18. November 2003



Die Klagerin halt ihren Klageantrag auch gegeniber den Hilfsantragen aufrecht.

Entscheidungsgrinde

Die Klage ist zulassig und teilweise begriindet, soweit der in Artikel Il § 6 Absatz 1
Nr. 1 IntPatUG, Artikel 138 Absatz 1 lit a EPU iVm Artikel 54 Absatz 1, 2 und Arti-
kel 56 EPU vorgesehene Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfahigkeit gel-
tend gemacht wird. Fehlende Ausfihrbarkeit des Verfahrens im Sinne des Arti-
kel 138 Absatz lit b EPU, gegen Anspruch 23 erstmals in der Verhandlung geltend

gemacht, liegt hingegen nicht vor.

Das Streitpatent betrifft eine Vorrichtung sowie ein Verfahren zum Sieben, Klassie-
ren, Sichten, Filtern oder Sortieren trockener fester Stoffe oder fester Stoffe in

Flissigkeiten.

Der Beschreibung des Streitpatents gemal haben bisher bekannte Verfahren den
Nachteil, dass die Schallverteilung Uber das ganze aktive Siebgewebe, das in den
meisten Féllen aus einem Drahtgewebe besteht, sehr schlecht ist. Die Ursache
dieses Verhaltens liegt darin, dass das meist straff in einem runden oder recht-
eckigen Stahlrahmen montierte Siebgewebe nicht in Resonanz mit der Arbeitsfre-
quenz erregt werden kann. Dazu fehlen die physikalischen Voraussetzungen. Das
Siebgewebe kann nur als relativ schlechter Ultraschalleiter dienen. Liegt zudem
Siebgut auf dem Gewebe, fuhrt die dadurch entstehende Dampfung zu einer

weiteren Reduzierung der Schallleitfahigkeit.

Diese Zusammenhange fuhren nach Ansicht der Patentinhaberin dazu, dass
schon nach wenigen Zentimetern Distanz von der Schallquelle die Schallintensitét

- und damit auch der Fordereffekt - stark reduziert ist.
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Das technische Problem (die Aufgabe) wird deshalb darin gesehen, durch eine ge-
eignete Konstruktion die Nachteile aus dem Stand der Technik weitgehend zu be-
seitigen. Es sollen Sieb- und Klassiervorgdnge sowie Maschinen daflr verbessert
sowie das Sieben im Trocken- und Nassbereich mit Hilfe von Ultraschall begins-
tigt werden. Des weiteren sollen speziell Resonatoren so ausgebildet werden,
dass sich das Sieb moglichst tber die ganze Flache in ungedampfte schwingende
Bewegung versetzt (K1: Sp 2, Z 3 - 5).

Die Lésung vorstehender Aufgabe wird in einer Vorrichtung nach dem Anspruch 1
sowie einem Verfahren nach dem Anspruch 23 gesehen, wobei die Anspriiche 1
und 23 gemald dem Hauptantrag nach einem Vorschlag der Klagerin wie folgt auf-
gegliedert sein kbnnen:
Anspruch 1
01) Es handelt sich um eine Vorrichtung zum Sieben, Klassieren, Sichten, Fil-
tern oder Sortieren trockener fester Stoffe oder fester Stoffe in Flussigkei-
ten.
02) Die Vorrichtung umfasst
02a) einen Siebrahmen (20),
02b) eine Siebflache (18) und
02c) einen Ultraschallwandler (10).
03) Die Siebflache (18) ist in dem Siebrahmen (20) vorgesehen.
04) Der Siebflache (18) ist ein Ultraschallwandler (10) zugeordnet.
05) Durch den Ultraschallwandler (10) sind der Siebflache (18) Schwingungen
zuleitbar.
06) Dem Ultraschallwandler (10) ist wenigstens ein Resonator (14) zugeordnet.
07) Der Resonator (14)
07a) liegt an der Siebflache (18) an,
07b) ist auf die Resonanz des Ultraschallwandlers (10) abgestimmt,
07c) ist vom Ultraschallwandler (10) in Schwingungen, insbesondere in
Biegeschwingungen, versetzbar und
07d) weist Stabresonatoren (16; 16k; 44; 48; 46) oder wenigstens einen Kreis-
stab (68) auf.
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Anspruch 23:

037)

038)

039)
040)
041)

042)
043)

044)

045)

Es handelt sich um ein Verfahren zum Sieben, Klassieren, Sichten, Filtern
oder Sortieren trockener fester Stoffe oder fester Stoffe in Flissigkeiten.
Das Verfahren verwendet

038a) einen Siebrahmen (20),

038b) eine Siebflache (18) und

038c) einen Ultraschallwandler (10).

Die Siebflache (18) ist in dem Siebrahmen (20) vorgesehen.

Dem Siebrahmen (20) ist ein Ultraschallwandler (10) zugeordnet.

Durch den Ultraschallwandler (10) sind der Siebflache (18) Schwingungen
zuleitbar.

Der Ultraschallwandler (10) liegt aul3erhalb einer Siebflache (18) fest.

Der Ultraschallwandler (10) fuhrt Ultraschall tGber wenigstens einen mit der
Siebflache (18) verbundenen Resonator (14) der Siebflache (18)

Der Ultraschall wird radial zum Resonator (14) an der Siebflache (18) ent-
langgeleitet.

Der Resonator (14) weist wenigstens einen Kreisstab (68) oder Stabreso-
natoren (16; 16k; 44; 48; 46) auf.

Die Beklagte sieht eine Merkmalsgliederung der Anspriche 1 und 23 des Haupt-

antrags folgendermalf3en, wobei die eckigen Klammern auf die Nummerierung der

entsprechenden Merkmale in den Gliederungen der Klagerin verweisen:

Anspruch 1:

1

Eine Vorrichtung zum Sieben, Klassieren, Sichten, Filtern oder Sortieren
trockener fester Stoffe oder fester Stoffe in Flussigkeiten. [01]

mit einem Siebrahmen [02a],

mit einer Siebflache, die in dem Siebrahmen vorgesehen ist [03],

mit einem Ultraschallwandler, welcher der Siebflache zugeordnet ist [04],
wobei

der Siebflache durch den Ultraschallwandler Schwingungen zuleitbar sind
[03],



10.
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mit wenigstens einem Resonator (14), der dem Ultraschallwandler (10) zu-
geordnet ist [06], wobei

der Resonator (14) an der Siebflache (18) anliegt [07a],

der Resonator (14) auf die Resonanz des Ultraschallwandlers (10) abge-
stimmt ist [07D],

der Resonator (14) vom Ultraschallwandler (10) in Schwingungen, insbe-
sondere in Biegeschwingungen, versetzbar ist [07c], und

der Resonator Stabresonatoren (16; 16k; 44; 48; 46) oder wenigstens einen
Kreisstab (68) aufweist [07d].

Anspruch 23:

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Verfahren zum Sieben, Klassieren, Sichten, Filtern oder Sortieren trockener
fester Stoffe oder fester Stoffe in Fllssigkeiten [037]

mit einem Siebrahmen [038a],

mit einer Siebflache, die in dem Siebrahmen vorgesehen ist [039],

mit einem Ultraschallwandler, welcher dem Siebrahmen zugeordnet ist
[040], wobei

der Siebflache durch den Ultraschallwandler Schwingungen zugeleitet wer-
den [041],

insbesondere mit einer Siebvorrichtung nach wenigstens einem der voran-
gehenden Anspriche,

wobei der Ultraschallwandler auRerhalb der Siebflache festliegt [042],

mit wenigstens einem Resonator, welcher mit der Siebflache verbunden ist,
uber den der Ultraschallwandler der Siebflache Ultraschall zufuhrt wird
[043],-

der Ultraschall radial zum Resonator an der Siebflache entlang geleitet wird
[044],

der Resonator wenigstens einen Kreisstab (68) oder Stabresonatoren (16;
16k; 44; 48; 46) aufweist [045].
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1. Die Erfindung des Streitpatents ist gem. Art. 83 EPU so deutlich und vollstandig
offenbart, dass ein Fachmann sie ausfuhren kann. Nach BGH Kupplungsvorrich-
tung Il - GRUR 2003,378 (Leitsatz) mussen die Angaben, die der Fachmann zur
Ausfuhrung der geschitzten Erfindung bendtigt, nicht im Patentanspruch enthalten
sein; es genugt, wenn sie sich aus dem Inhalt der Patentschrift insgesamt erge-
ben. Dies ist vorliegend beziglich des Anspruchs 23 der Fall, auch wenn dies von
der Klagerin in Abrede gestellt wird. Zwar ist in Anspruch 23 nicht explizit angege-
ben, dass der Resonator auf die Resonanz des Ultraschallwandlers abgestimmt
ist. Dies aber findet sich in der Beschreibung (vgl zB K1: Sp 6, Abs 0034, Z 11:
"...Stabresonatoren...mussen auf die Betriebsfrequenz abgestimmt werden.").
Darliber hinaus kennt der Fachmann diese Abstimmung als eine grundlegende
Bedingung des Resonators eines Ultraschallsystems. Der Resonator, der als
Schallmittler die vom Schallwandler erzeugten Schallwellen aufnimmt und weiter-
leitet, arbeitet, wie der Fachmann weil3, dann optimal, wenn der Schallwandler und
der Resonator hinsichtlich ihrer Resonanz aufeinander abgestimmt sind.

2. Hauptantrag und Hilfsantrag |

Die Neuheit der gewerblich anwendbaren Vorrichtung sowie des Verfahrens zum

Sieben, Klassieren, Sichten, Filtern oder Sortieren von Stoffen nach dem An-
spruch 1 in der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung sowie auch in der mit
dem Hilfsantrag | hilfsweise verteidigten Fassung kann dahinstehen, da es ihnen

jedenfalls an der zu fordernden erfinderischen Tétigkeit mangelt.

Aus der franzosischen Patentanmeldung 2 682 050 [K3] ist eine Vorrichtung sowie
ein Verfahren zum Sieben, Klassieren, Sichten, Filtern oder Sortieren von Stoffen
bekannt. Aus der dortigen Figur 4 in Verbindung mit der ihm durch den zugehori-
gen Patentanspruch 7 an die Hand gegebenen Lehre entnimmt der Fachmann fol-

genden Gegenstand:
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Vorrichtung zum Sieben, Klassieren, Sichten, Filtern oder Sortieren trockener fes-
ter Stoffe oder fester Stoffe in Flissigkeiten mit in einem Siebrahmen vorgesehe-
ner Siebflache (toile) 11 und dieser zugeordneten Ultraschallwandler (convertiseur
élektro-acoustique) 14, durch welchen der Siebflache Schwingungen zuleitbar
sind. Dem Ultraschallwandler ist ein an der Siebflache anliegendes Ringelement
(élément annulaire) 10b zugeordnet, das von letzterem in Schwingungen, versetz-
bar ist. Das Ringelement ist mit der Siebflache tber eine Klebung verbunden, wel-
che u.a. die Aufgabe hat, die hochfrequente Schwingung vom Ringelement zur
Siebflache zu tbertragen.

Wie beim Anspruch 1 des Hilfsantrages | ist der Schallwandler bei der K3 erkenn-
bar innerhalb des Siebrahmens angeordnet.

Die Beklagte meint, bei diesem Stand der Technik nach der K3 gegenuber ihrer
streitpatentgemaflen Vorrichtung gem. Anspruch 1 Unterschiede darin zu sehen,
dass das Ringelement der Ausgestaltung gemald Figur der K3 zum Siebrahmen
gehort, jedoch kein Resonator in patentgeméaflRem Sinn ist, welcher zudem nicht
auf die Resonanz des Ultraschallwandlers abgestimmt ist, und dass der Schall-
wandler anders, namlich parallel zur Siebflache orientiert ist und das Ringelement
nicht zu Biegeschwingungen anregt. Wiirde das System der K3 im Resonanzbe-
trieb arbeiten, traten thermische Probleme auf, die zum Zerstéren von elastome-
ren Randdichtungen fihren kénnten. Ferner weist sie noch auf die Dimensionen
patentgemalRer Siebvorrichtungen hin.

Es fehlen jedoch im Streitpatent ebenso wie in der K3 GrdélRenangaben. Im
Weiteren sind die Biegeschwingungen des Streitgegenstandes im Anspruch 1 nur
fakultativ und regt der Schallwandler 14 der bekannten Vorrichtung das Ringele-
ment 10b ebenfalls - wenn auch im Ausfuhrungsbeispiel zu horizontal orientier-
ten - zu Biegeschwingungen an, wobei auch die Orientierung der Biegeschwin-
gung im Anspruch 1 nicht bestimmt ist. Das Ringelement 10b von K3 arbeitet wie
dort beschrieben (K3: S 5, Z 24 - 26) als ein Schallmittler, indem es die Schwin-
gungen vom Schallwandler auf die Siebflache Ubertragt; es stellt somit einen
Resonator wie bei der Vorrichtung nach Anspruch 1 des Streitpatents dar. Weil fur
den Fachmann ein Stab lediglich eine grol3e Langserstreckung im Verhaltnis zu
seinem Querschnitt aufweist, er aber keine anderen Kriterien fir die Definition ei-
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nes Stabes kennt, ein Stab zudem als Profilstab auch eine Querschnittskontur
aufweisen kann, besitzt auch das Ringelement der K3 als Resonator die Gestalt
eines Kreisstabes wie eine Alternative des Streitgegenstands nach Anspruch 1.
Da im Weiteren auch beim Streitgegenstand nach diesem Anspruch, wie auch
nach allen weiteren darauf riickbezogenen Anspriichen, eine Verklebung des Re-
sonators mit der Siebflache nicht ausgeschlossen und bei dem vorgefiihrten, nach
Darstellung der Beklagten streitpatentgemafRen Modell ebenso der Fall war, be-
steht baulich kein Unterschied zwischen der aus Figur 4 der K3 bekannten Vor-
richtung und der nach Anspruchl des Streitpatents.

Die Ausbildung des schallibertragenden Bauteils als Ringelement, wie in der Fi-
gur 4 der K3 dargestellt, ist eine besondere Ausgestaltung der in Anspruch 7 der
K3 dargelegten Lehre, nach welcher ein durch wenigstens eine Querstrebe unter-
teilter Rahmen vorgesehen ist und der Ultraschallwandler an dieser Querstrebe
angeordnet ist. Fur den Fachmann liegt es auf der Hand, dass diese wenigstens
eine Querstrebe nicht nur kreisringférmig, wie im Ausfiihrungsbeispiel nach Fi-
gur 4, sondern auch geradlinig gebildet sein kann, weshalb er in der K3 ebenfalls
das Vorbild fur die weitere alternative Ausgestaltung der Vorrichtung nach An-
spruch 1 des Streitpatents mit Stabresonatoren findet.

Offen muss wohl bleiben, ob der wenigstens eine Stabresonator nach Anspruch 7
bzw. der Kreisstabresonator nach Figur 4 der K3 und der Ultraschallwandler be-
zuglich ihrer Resonanz aufeinander abgestimmt sind. Doch ist der Stand der
Technik, von dem bei der K3 ausgegangen worden ist, derselbe, wie der des
Streitpatents, namlich eine Vorrichtung, entsprechend der in der Beschreibung des
Streitpatents abgehandelten EP 0 369 572 A2, bei welcher der Ultraschallwandler
direkt an der Siebflache angeordnet ist und letztere unmittelbar zu Schwingungen
anregt (K3: S 2). Dazu findet der Fachmann in der K3, dass dort der Ultraschall-
wandler auf die Eigenfrequenz (=Resonanzfrequenz) der Siebflache abgestimmt
ist (K3: S 2, Z 25). Weiterhin entnimmt er der K3, dass thermischen Problemen
des Gesamtsystems durch eine entsprechende Werkstoffwahl (zB Titan, S 6, Z 9
bis 12) begegnet werden kann. Da er aber weil3, dass solche thermischen Proble-
me gerade im Resonanzbetrieb zu erwarten sind und der in jenem Stand der

Technik, von dem bei der K3 ausgegangen worden ist, als zu bertcksichtigend be-
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schriebene Betrieb der Anlage in Resonanz wohl auch bei der K3 nicht aufgege-
ben werden soll, veranlassen ihn diese Angaben in Verbindung mit seinem Fach-
wissen Uber die grundséatzlichen Vorteile des Resonanzbetriebs dazu, wenn er
dies in der K3 nicht ohnehin mitliest, auch bei ihr eine Abstimmung des Resona-
tors und des Schallwandlers untereinander bezlglich ihrer Resonanz vorzuneh-
men. Aus der K3 erhalt der Fachmann somit alle wesentlichen Informationen, die
er zum Auffinden der streitpatentgemaf3en Lésung braucht. Auch dazu, die Reso-
nanz der zur Schalliibertragung benutzten Bauteile mit der Resonanz des Schall-
wandlers abzustimmen, findet er in der K3 die entsprechende Anregung. Einer er-
finderischen Tatigkeit bedurfte es somit zum Auffinden der streitpatentgemalen
Losung, bei welcher dem Ultraschallwandler wenigstens ein Resonator zugeord-
net ist, dessen Resonanz auf die des Ultraschallwandlers abgestimmt ist, gemaf
Anspruch 1 nach Hauptantrag bzw. bei welchem dartber hinaus der Resonator in-
nerhalb des Siebrahmens angeordnet ist, nach Hilfsantrag | nicht.

In der K3 findet der Fachmann auch ein Verfahren zum Sieben, Klassieren, Sich-
ten, Filtern oder Sortieren mit in einem Siebrahmen vorgesehener Siebflache und
diesem zugeordneten Ultraschallwandler, durch welchen der Siebflache Schwin-
gungen zugeleitet werden. Dort wird, wie oben schon im Einzelnen erlautert wor-
den ist, der Siebflache von einem aul3erhalb einer Siebflache festliegenden, je-
doch innerhalb des Siebrahmens angeordneten Ultraschallwandler Ultraschall
Uber wenigstens eine mit der Siebflache verbundene Querstrebe (Anspruch 7 der
K3) zugefihrt, die im Ausfihrungsbeispiel gemaf Figur 4 als Ringelement ausge-
bildet ist, und radial dazu an dieser entlang geleitet. Die wenigstens eine Querstre-
be bzw. das Ringelement dient jeweils als Schallmittler, bildet also einen Resona-
tor in Form wenigstens eines Stabes oder Kreisstabes. Insoweit nimmt die K3 das
streitpatentgeméale Verfahren gemaf Anspruch 23 nach dem Hauptantrag, eben-
so wie nach dem Hilfsantrag I, vorweg.

Aus den oben fir die Vorrichtung erlauterten Grinden, setzt der Fachmann bei
dem ihm durch die K3 an die Hand gegebenen Verfahren einen Schallwandler und
einen Resonator ein, die hinsichtlich ihrer Resonanz aufeinander abgestimmt sind,
was Anspruch 23 zwar nicht explizit verlangt, was dennoch als im streitpatentge-
mafen Sinn als vorgegeben gelten kann. Somit findet er in der K3 auch in Bezug
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auf das streitpatentgemafle Verfahren gem. Anspruch 23 nach Hauptantrag, bei
welchem einer Siebflache von einem aul3erhalb der Siebflache festgelegten Ultra-
schallwandler Ultraschall Gber wenigstens einen Resonator zugefuhrt und radial
zum Resonator an dieser entlanggeleitet wird, und auch nach dem Hilfsantrag |,
bei welchem dariber hinaus der Ultraschallwandler innerhalb des Siebrahmens
angeordnet ist, alle Hinweise zur Aufgabenlosung, weshalb auch das jeweilige
Verfahren nicht auf erfinderischer Tatigkeit beruht.

Die Anspriiche 1 und 23 in den Fassungen nach Hauptantrag und Hilfsantrag | er-
weisen sich aus den vorstehend dargelegten Grinden somit nicht als bestandsfa-
hig.

Von der Beklagten nicht als selbstandig erfinderisch verteidigt, erweisen sich als
ebenso wenig bestandsfahig der Anspruch 2, soweit er auf den Anspruch 1 des
Hauptantrages bzw. des Hilfsantrages | zurickbezogen ist, die Anspriche 7
bis 22, soweit diese nicht auf einen der Anspriche 3 bis 6 zuriickbezogen sind,
sowie die Anspriche 24 bis 27, soweit sie auf Anspruch 23 des Hauptantrages
bzw. des Hilfsantrages | zurlickbezogen sind. Diese Anspriiche haben fir sich ge-
sehen nur solche MalRnahmen zum Inhalt, die im Bereich einfachen fachméanni-
schen Konnens anzusiedeln sind. Eine eigenstandige erfinderische Qualitat ist in
ihnen nicht zu erkennen. Sie missen deshalb das Schicksal des jeweiligen An-

spruchs teilen, auf welchen sie riickbezogen sind.

Anspruch 3 geht vollstandig im Anspruch 1 des Hilfsantrags Il auf. Die tbergeord-
nete Lehre der Anspriiche 4 bis 6 geht in einer allgemeinen Form ebenfalls im An-
spruch 1 des Hilfsantrag Il auf. Somit ertibrigen sich Ausfihrungen zu den Anspri-

chen 3 bis 6 im Zusammenhang mit dem Hauptantrag und dem Hilfsantrag I.
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3. Hilfsantrag Il

Die Anspriiche 1 und 23 nach Hilfsantrag Il sind zuléassig, da deren gegenuber der
erteilten Fassung hinzutretenden Merkmale urspriinglich und gemaf B1-Schrift in
Anspruch 4 sowie im Weiteren dem Sinne nach, jedoch in speziellerer Form in den
Anspriichen 5 bis 7 offenbart sind, welche den Ansprichen 3 und 4 bis 6 der
B2-Schrift [K1] entsprechen.

In der Fassung des Hilfsantrages Il ist beim Streitpatent vorgesehen, dass der we-
nigstens eine an der Siebflache anliegende Resonator (also der Kreisresonator
bzw. die Stabresonatoren) im Abstand zum Siebrahmen endet (wodurch schon ei-
ne Entkoppelung durch eine bauliche MalRnhahmen erreicht ist) oder von diesem
(in sonstiger Weise) entkoppelt ist. Der Kern der Erfindung liegt somit nunmehr
darin, durch entsprechende bauliche oder andere z.B. physikalische MalRnahmen
dafiir zu sorgen, dass eine Ubertragung der Schwingungen vom Resonator auf

den Siebrahmen unterbleibt.

Die gewerblich anwendbare Vorrichtung nach Anspruch 1 sowie das Verfahren

nach Anspruch 23 jeweils in der Fassung nach Hilfsantrag Il haben als neu zu gel-
ten, da keine der im Verfahren bericksichtigten Entgegenhaltungen entsprechen-
de Vorrichtungen zeigen, bei welchen MalRnahmen ergriffen sind, die ein Unterbin-
den der Schwingungsubertragung vom Schallerzeuger zum Siebrahmen bewirken.
Somit unterscheidet sich die Vorrichtung nach Anspruch 1, wie auch das Verfah-
ren des Anspruchs 23 jeweils in der Fassung des Hilfsantrages Il von allen in Be-
tracht gezogenen Druckschriften dadurch, dass der wenigstens eine Resonator im

Abstand zum Siebrahmen endet oder von diesem entkoppelt ist.

Sowohl diese Vorrichtung nach Anspruch 1 wie auch das Verfahren nach An-

spruch 23 beruhen aber auch auf erfinderischer Téatigkeit, weil fur den Fachmann

aus den Entgegenhaltungen keine Hinweise auf eine solche Entkopplung zwi-

schen Resonator und Siebrahmen zu entnehmen sind.
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Bei der K3, die, wie oben dargelegt worden ist, dem Streitpatent am Nachsten
kommt, ist es offenkundiges Ziel, neben wenigstens einer Querstrebe oder dem
Ringelement, den gesamten Rahmenkomplex mit den Schwingungen des Schall-
wandlers zu versorgen (K3: S 5, Z 25, 26, "Les vibrations ultrasoniques se
transmettent a I'ensemble du cadre...”). Eine Entkopplung durch bauliche oder
physikalische Malinahmen kommt deshalb weder in Frage, noch findet der Fach-
mann dafur dort einen Anhalt. Es mag zwar denkbar sein, dass in irgendeiner Aus-
gestaltung der Vorrichtung nach der K3, rein zuféallig eine mit dem vorgefiihrten
Modell der streitpatentgemélen Vorrichtung Gbereinstimmende Variante geschaf-
fen wird, bei welcher auch noch eine solche Abstimmung der Geometrie auf die
Frequenz des Schallwandlers erreicht ist, dass auch dort eine physikalische Ent-
kopplung zwischen dem Ringelement 10b und dem aufReren Siebrahmen stattfin-
det. Eine solche liegt aber weder im Offenbarungsgehalt der K3, noch vermag sie
der Fachmann ohne Kenntnis des Erfindungsgegenstandes aus dieser abzuleiten.
Entsprechende Hinweise findet er auch nicht in der franzésischen Patentmeldung
2 671 743 [K2]. Dort erfolgt die Ubertragung der von einem Schallwandler erzeug-
ten Schwingungen auf die Siebflache Uber den Siebrahmen, der auch mehrfach
unterteilt sowie mehrstéckig ausgebildet sein kann, weshalb auch der Siebrahmen
dort als Resonator wirkt. In jedem Fall sind aber in erster Linie als Resonatoren
Massen (barreaux de couplage) 14 vorgesehen, an welchen die Rahmenteile je-
weils am Ort der héchsten Amplitude (ventre d’amplitude = Schwingungsbauch)
angeordnet sind. Daraus entnimmt der Fachmann, dass es dort ausschlief3lich
darum geht, die Rahmenteile mit maximaler Schwingung anzuregen, eine Ent-

kopplung also ebenso wenig wie bei der K3 in Frage kommit.

Eine Anregung dazu, bei einer Siebvorrichtung den Siebrahmen von der Ultra-
schallquelle zu entkoppeln, findet der Fachmann auch nicht in der US-Patent-
schrift 4 620 121 [K4], auf deren Figur 8 die Klagerin Bezug nimmt. Dort findet der
Fachmann zwar einen in den Schwingungsknoten eingespannten Werkzeughalter
(tool holder) 8. Doch steht die K4 in keinem ndheren Zusammenhang mit Siebvor-
richtungen der streitpatentgemal3en Art. Obgleich der Fachmann sicherlich grund-

satzlich weil3, wie er mit Bauchen und Knoten von Schwingungen umzugehen hat,
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worauf die Klagerin zu Recht verweist, findet er in der K4 doch keinen unmittelba-
ren Hinweis darauf, bei Siebvorrichtungen nach der K2 oder K3 schwingungsver-
mittelnde Bauteile zur Problemlésung - abweichend von dem dort vorgegebenen
Weg - derart anzuordnen, dass deren Schwingungen nicht auf den Siebrahmen

Ubertragen werden.

Die weiteren von der Klagerin genannten Druckschriften sind in der mindlichen
Verhandlung nicht mehr aufgegriffen worden. Sie liegen erkennbar weiter ab und
kénnen deshalb weder einzeln, noch in Verbindung mit dem vorstehend abgehan-
delten Material dem Fachmann Vorbilder oder Hinweise auf die erfindungsgemalie
Losung gemaf Hilfsantrag Il geben.

Nach alledem war fir den Fachmann erfinderische Tatigkeit erforderlich, um zu ei-
ner Vorrichtung nach dem Anspruch 1 und einem Verfahren nach Anspruch 23, je-
weils des Hilfsantrages Il zu gelangen, bei welchen vorgesehen ist, dass beim Sie-
ben, Klassieren, Sichten, Filtern oder Sortieren trockener fester Stoffe oder fester
Stoffe in Flussigkeiten mit in einem Siebrahmen vorgesehener Siebflache und die-
ser zugeordnetem Ultraschallwandler, durch welchen der Siebflache Schwingun-
gen zuleitbar sind, der wenigstens eine Resonator im Abstand zum Siebrahmen

endet oder von diesem entkoppelt ist.

Deshalb erweisen sich die Anspriche 1 und 23 des Hilfsantrages Il als bestands-
fahig und mit ihnen die verbliebenen Unteranspriche 2, 4 bis 22 und 24 bis 27, in
ihren unmittelbaren oder mittelbaren Rickbezigen auf die bestandsfahigen An-
spriche 1 bzw. 23 des Hilfsantrages Il, welche Anspriiche weitere sinnvolle Aus-
gestaltungen der Vorrichtung bzw. des Verfahrens zum Sieben, Klassieren, Sich-
ten, Filtern oder Sortieren trockener fester Stoffe oder fester Stoffe in Flussigkeiten

zum Inhalt haben.
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Die Kostenfolge ergibt sich aus § 84 Abs.2 PatG iVm § 92 Abs.1 S.1 ZPO, wobei
der Senat die Verringerung des gemeinen Werts des Patents durch den Umfang
der Nichtigerklarung mit einem Drittel veranschlagt hat. Das Streitpatent ist inso-
weit in seinem "Kern" erhalten geblieben, wurde andererseits in seinem Schutzbe-
reich wesentlich eingeschréankt.

Die Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1
PatG ivm § 709 S. 1 ZPO.

Meinhardt Gutermuth Skribanowitz Harrer Schmitz
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