11 W (pat) 308/03 Verkindet am
24. Juni 2004

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 197 51 862

BPatG 154
6.70



hat der 11. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 24. Juni 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dipl.-Ing. Dellinger sowie der Richter Dipl.-Phys. Skribanowitz
Ph.D./M.1.T. Cambridge, Sekretaruk und Dipl.-Ing. Schmitz

beschlossen:

Auf die Einspriche wird das Patent widerrufen.

Grinde

Die am 22. November 1997 beim Patentamt eingereichte Anmeldung mit der Be-
zeichnung ,Verfahren und Vorrichtung zum ldentifizieren und Sortieren von band-
geforderten Objekten® ist am 27. Mai 1999 offengelegt worden. Auf die Anmeldung

wurde ein Patent erteilt und die Erteilung am 19. September 2002 veréffentlicht.

Gegen das Patent ist am 14. November 2002 von der U... GmbH in
L... (Einsprechende |) und am 10. Dezember 2002 von der B...-

... GmbH in R... jeweils gem. § 59 PatG Einspruch erhoben wor
den. Die R... GmbH in B... (Einsprechende ll), ist durch Uber-
nahme des betreffenden Geschaftsbereichs der B...

GmbH in R..., in die Einsprechendenstellung der B...

GmbH in R..., eingetreten.



Die Einsprechende | hat am 12. Marz 2003 ihren Einspruch zuruckgenommen und

ist deshalb am Verfahren nicht mehr beteiligt.

Jeder Einspruch war mit Grinden versehen und auf die Behauptung gestutzt, der

Gegenstand des Patents sei nach §§ 3 und 4 PatG nicht patentfahig.

Die Einsprechende Il hat mit Schriftsatz vom 19. Mai 2004, eingegangen am
21. Mai 2004, angezeigt, dass sie an der mundlichen Verhandlung nicht teilneh-

men werde.

Seitens der Einsprechenden Il liegt schriftsatzlich der Antrag vor,

das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin widerspricht in allen Punkten, sie sieht Neuheit, erfinderische
Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit sowohl bei dem Verfahren nach An-
spruch 1 wie auch der Vorrichtung nach Anspruch 5 jeweils in der erteilten Fas-
sung gegeben. Sie erachtet die Erfindung somit als patentfahig. Auf den Hinweis
des Senats, der Anspruch 1 konnte eine klarungsbedurftige Unstimmigkeit aufwei-
sen, beantragt sie,

das Patent aufrecht zu erhalten, mit der MalRgabe, dass es im Pa-
tentanspruch 1 (Patentschrift, Spalte 6, Zeile 32) wegen eines
Schreibversehens anstatt ,Oberflachenbeschaffenheit” lautet: ,Mate-

rialbeschaffenheit”.

Der geltende Patentanspruch 1:

1. Verfahren zum Identifizieren und Sortieren von bandgeférderten
Objekten, insbesondere zur Mullsortierung, bei dem die Materialbe-
schaffenheit der Objekte mittels eines NIR-MelRgerats (13)
spektroskopisch erfal3t wird und die Sortierung in Abhangigkeit des



Spektroskopieergebnisses durch Entfernen von Objekten vom Foérder-
band (7, 8, 9) erfolgt, dadurch gekennzeichnet, dal® das Forderband
(7, 8, 9) in einem vorbestimmten Bereich (17) Uber seine gesamte
Breite abgetastet wird, um jedes der in diesem Bereich (17) befindli-
chen Objekte nach Lage der Objekte auf dem Forderband (7, 8, 9) und
ihrer Gestalt zu lokalisieren, dafd ausschliellich am Ort der lokalisier-
ten Objekte unter Aussparung von nicht besetzten Stellen des Forder-
bandes (7, 8, 9) die Oberflachenbeschaffenheit (lies: Materialbe-
schaffenheit) erfallt (12) wird, wobei unterschiedliche Objektmateria-
lien durch das NIR-MeRgerat (13) gleichzeitig identifiziert werden, und
dafd die Objekte durch den MeRpunkt (19) des NIR-MeRgerats (13) in
Abhangigkeit von zumindest deren zuvor erfaldter Lage abgetastet und

vom Foérderband (7, 8, 9) entfernt werden.

Der nebengeordnete Anspruch 5 lautet:

5. Vorrichtung zum ldentifizieren und Sortieren von bandgeférder-
ten Objekten mit einem NIR-Mel3gerat (13), das an einem ersten Er-
fassungsbereich (18) Uber einem Forderband (7) angeordnet ist, wel-
chem zumindest eine Trennstelle (10) zum Entfernen von Objekten
vom Forderband (7) nachgeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, daf}
stromaufwarts von dem ersten Erfassungsbereich (18) eine Einrich-
tung (12) zum optischen Erfassen der Objekte in einem zweiten Erfas-
sungsbereich (17) Uber die gesamte Breite des Forderbandes (7) an-
geordnet ist, dal} eine Einrichtung (16) zur Bildverarbeitung bzw. —er-
kennung, welche Melsignale der Einrichtung (12) zum optischen Er-
fassen von Objekten verarbeitet, um Lage und Gestalt der Objekte auf
dem Forderband (7) zu erfassen, vorgesehen ist, um Daten betreffend
die Objektlage und —gestalt mit den Melergebnissen des NIR-Gerats
(13) zu verknupfen, und dall dem NIR-Gerat (13), welches in der Lage
ist, unterschiedliche Objektmaterialien gleichzeitig zu identifizieren,



eine Einrichtung (15) zum abtastenden Bewegen seines MelRpunkts
(19) Uber die Objekte auf dem Forderband (7) nur dort, wo ein Objekt

lokalisiert ist, zugeordnet ist.

In der Patentschrift ist im Anspruch 5 (wie im Anspruch 6) zwar statt NIR teilweise
MR zu finden. Dies ist aber ein offensichtlicher Fehler, der beim Erstellen der Pa-
tentschrift entstanden ist. In den der Erteilung zugrunde gelegten Ansprichen ist

an gleicher Stelle jeweils NIR angegeben.

Wegen der Unteranspriche 2 bis 4 und 6 bis 8 und weiterer Einzelheiten wird auf

den Akteninhalt verwiesen.

Uber den Einspruch ist gemaR § 147 Abs. 3 Satz 1 PatG durch den technischen

Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts zu entscheiden.

Die frist- und formgerecht erhobenen Einspriche sind zuldssig. Sie fuhren aus

den nachfolgend dargelegten Griinden zum Widerruf des Patents.

Die Erfindung bezieht sich auf das ldentifizieren und Sortieren von bandgeforder-
ten Objekten. Solchen bislang bekannten Verfahren wird in der Patentschrift der
Nachteil zugesprochen, dass eine relativ aufwendige Vorsortierung und Vereinze-
lung erforderlich ist, bevor die Objekte dem punktférmigen Messpunkt zugeflhrt
werden. Angesichts dieses Standes der Technik liegt das technische Problem (die
Aufgabe) zugrunde, ein solches Verfahren zu schaffen, mit dem ohne grof3en me-
chanischen Aufwand die sortenreine Trennung verschiedener Gegenstande bei
hoher Massenforderung gelingt. Aulderdem soll eine Vorrichtung zur Durchflihrung

dieses Verfahrens bereitgestellt werden.



Die Lésung dieser Aufgabe wird in einem Verfahren nach Anspruch 1 sowie einer

Vorrichtung nach Anspruch 5 gesehen.

Als zustandiger Fachmann ist hier ein Diplomingenieur mit Fachhochschulab-
schluss im allgemeinen Maschinenbau anzusehen, der Uber entsprechende Be-
rufserfahrung auf dem einschlagigen Gebiet verfugt und wegen der NIR-

Spektroskopie ggf. einen Diplom-Physiker zu Rate zieht.

1. Der erteilte Anspruch 1 ist aus dem ursprunglichen Anspruch 1 entstanden
und um Merkmale erganzt worden, die in der Beschreibung ursprunglich offenbart
sind. Der erteilte Patentanspruch enthalt eine offensichtliche Unrichtigkeit. Wah-
rend im ursprunglichen Anspruch 1 und in der urspringlichen Beschreibung S. 9,
1. Absatz ,vor der Materialbeschaffenheit die ... Oberflachenbeschaffenheit der
Objekte ... erfasst® wird, ist im erteilten Anspruch 1 dagegen zu finden, ,dass aus-
schliel3lich am Ort der lokalisierten Objekte ... die Oberflachenbeschaffenheit er-
fasst wird“. In der Patentschrift (Sp. 4, Z. 30 — 37) ist allerdings nach wie vor an-
gegeben, dass die Erfassung der Oberflachenbeschaffenheit im ersten Erfas-
sungsbereich stattfindet, welcher (Sp. 4, Z. 29, 30) uber die volle Breite des For-
derbandes erstreckt. Das patentierte Verfahren ist demnach gar nicht in der Lage,
die Oberflachenbeschaffenheit lediglich am Ort der lokalisierten Objekte zu erfas-
sen. Dort erlaubt das Verfahren allein die Erfassung der Materialbeschaffenheit,
weshalb ,Oberflachenbeschaffenheit* im Anspruch 1 durch ,Materialbeschaffen-
heit® zu ersetzen ist. Der antragsgemal berichtigte Anspruch 1 sowie die weiteren

Anspruche sind deshalb zulassig.

2. Das ersichtlich gewerblich anwendbare Verfahren gemall Anspruch 1 ist
gegenuber der der europaischen Patentschrift 0 696 236 B1 [im Folgenden kurz
EP-B1] entnehmbaren Lehre nicht neu. Zwar mag das streitpatentgemafe Verfah-
ren, wie die Patentinhaberin vortragen lie}, demgegeniber Vorteile aufweisen,
namlich geringere Anspriche an die Vereinzelung der Objekte stellen, in der Pra-

xis komfortabler in der Anwendung sein und einen hoéheren Durchsatz ermogli-



chen. Aber entsprechende Merkmale, die zwingend zu diesen Vorteilen fuhren,
finden sich im Hauptanspruch jedoch nicht. So ist auch beim streitpatentgemalien
Verfahren eine beruhrungslose Vereinzelung der Objekte, wie sie in der EP-B1
verlangt ist, nicht ausgeschlossen, was die Patentinhaberin in der muindlichen

Verhandlung zugestanden hat.

Aus der EP-B1 ist ein Verfahren zum Identifizieren und Sortieren von Objekten,
die dort Materialteile heiRen, bekannt, welches in vollumfanglicher Ubereinstim-
mung mit dem patengemalien Verfahren gemafl Anspruch 1 folgende Malinah-
men umfasst:

a) Als Stoffsensor 42 kommt dort ein NIR-Spektroskopiesensor zum Einsatz
(Sp. 4, Z. 52, 53), somit wird die Materialbeschaffenheit der Objekte mittels eines
NIR-Messgerats spektroskopisch erfasst.

b) Weil die vom Stofferkennungsrechner 60 gelieferten Stoffsorteninformatio-
nen zu einem Sortierungsrechner 70 geliefert werden und der Sortierrechner die
Sortierung Uber Sortierweichen 32 steuert, die im einfachsten Fall aus pneumati-
schen Ejektoren bestehen kdnnen, welche die Materialteile 14 Uber Rutschen 74
in getrennte Behalter ausblasen, (Sp. 8, Z. 35 - 42), erfolgt dort wie beim Streit-
patent die Sortierung in Abhangigkeit des Spektroskopieergebnisses durch Entfer-
nen von Objekten vom Forderband.

C) Die Materialteile 14 werden beim bekannten Verfahren mittels eines Forder-
bandes einem bildbearbeitenden System 20 zugefiihrt (Sp. 3, Z. 31 — 33). Die
Kameras 22 und 26 sind gem. Fig. 1 in einem definierten Abschnitt 20 auf das
Forderband 12 gerichtet, dabei setzt der Fachmann als selbstverstandlich voraus,
dass jede Stelle des Bandes im Erfassungsbereich abgedeckt ist, damit keine am
Rand liegenden Materialteile unerfasst bleiben. Demzufolge wird schon bei der
EP-B1 wie bei der streitpatentgemalien Lehre das Forderband in einem vorbe-
stimmten Bereich Uber seine gesamte Breite vom Bilderfassungssystem abge-
tastet.

d) Damit die vom Bildrechner 30 ermittelten Farb- und Formmerkmale den

Materialteilen 14 und deren Bestandteilen positionsrichtig zugeordnet werden



konnen, erhalt der Bildrechner Informationen von einem Positionsgeber 32 und
von einem Geschwindigkeitssensor 34 (Sp. 4, Z. 19 — 24). Anhand dieser Informa-
tionen kann der Bildrechner die Position jedes Materialteils 14 berechnen (Sp.4, Z.
34). Das bildverarbeitende System der EP-B1 vermag demzufolge wie das streit-
patentgemale Verfahren nach Anspruch 1 jedes der im vorbestimmten Erfas-
sungsbereich befindlichen Objekte nach Lage der Objekte auf dem Forderband
und ihrer Gestalt zu lokalisieren.

e) Diese Positionsinformationen werden einem dem Stofferkennungssystem
40 zugeordneten Stofferkennungsrechner 60 zugefiihrt und aufgrund der bekann-
ten Fordergeschwindigkeit und des bekannten Abstands zwischen dem bildge-
benden System und dem Stofferkennungssystem 40 auf die Position der Be-
standteile beim Durchgang durch das Stofferkennungssystem 40 umgerechnet
(Sp. 6, Z. 8 — 17). In einer bevorzugten Ausgestaltung des Verfahrens der EP-B1
ist vorgesehen, dass die Bestimmung der Stoffsorte nicht fortlaufend geschieht,
sondern durch den Stofferkennungsrechner immer dann ausgelost wird, wenn sich
das Messfeld auf einer fur die Stoffsortenbestimmung gewinschten Stelle befindet
(Sp. 6, Z. 49 — 55). Obgleich bei dem bekannten Verfahren dafir gesorgt ist, dass
die Messpunkte konkret lokalisiert sind und das Messfeld ausschliel3lich auf defi-
nierte Bestandteile oder Orte der Materialteile ausgerichtet ist, wird die Stoffbe-
stimmung beim bekannten Verfahren auch nur auf die Materialteile selbst be-
schrankt und das Forderband nicht miterfasst. Somit zeichnet sich jenes bekannte
Verfahren ebenfalls schon dadurch aus, dass wie beim streitpatentgemafen Ver-
fahren die Materialbeschaffenheit am Ort der lokalisierten Objekte unter Ausspa-
rung von nicht besetzten Stellen des Forderbandes erfasst wird.

f) Zur Bestimmung der Stoffsorten von Materialteilen, die aus mehreren unter-
schiedlichen Kunststoffen bestehen, kann gemal der EP-B1 die Apertur des
Stoffsensors so aufgeteilt werden, dass mehrere Messfelder entstehen, die dann
gleichzeitig erfasst werden (Sp. 7, Z. 47 — 52). Demzufolge werden auch beim be-
kannten Verfahren wie in Anspruch 1 des Streitpatents unterschiedliche Objekt-

materialien durch das NIR-MeRgerat gleichzeitig identifiziert.



9) Bei dem aus der EP-B1 schon bekannten Verfahren erfolgt die Stofferken-
nung auch dadurch, dass ein Spiegel 62 (Sp.7, Z. 24: oder auch der Stoffsensor
selbst) so gesteuert wird, dass das Messfeld 48 unter Berlcksichtigung der im
Bildrechner ermittelten Farb- und Formmerkmale auf eine bestimmte Stelle des
Materialteils 14 gerichtet wird, deren Position aufgrund der vom Bildrechner 30 ge-
lieferten Positionsinformationen bekannt ist (Sp. 7, Z. 9 — 16). Das Messfeld ver-
mag auch die gewahlte Stelle des Materialteils 14 bei dessen Bewegung eine ge-
wisse Zeit zu verfolgen (Sp. 7, Z. 19 — 21). Somit werden beim bekannten Verfah-
ren wie beim Anspruch 1 des Streitpatents die Objekte durch den Messpunkt des
NIR-MeRgerats zumindest in Abhangigkeit von deren zuvor erfasster Lage (doch
auch der zuvor ermittelten Informationen Uber deren Bestandteile) abgetastet.

h) In der Sortieranlage der Fig. 1 der EP-B1 werden die vom Bildrechner 30
und vom Stofferkennungsrechner 60 gelieferten Informationen in einem Sortie-
rungsrechner 70 verarbeitet, welcher Sortierweichen 72 dazu veranlasst, die Mate-
rialteile 14 auszusondern (Sp. 8, Z. 32 — Sp. 9, Z.4). Auch bei dem bekannten
Verfahren der EP-B1 werden wie in Anspruch 1 des Streitpatents die erfassten

Objekte schlieBlich vom Foérderband entfernt.

Somit offenbart die vorveroffentlichte EP-B1 alle Merkmale des Verfahrens des
Anspruchs 1. Dieser kann demzufolge nicht als neu gelten. Mangels Neuheit kann
Anspruch 1 somit nicht bestehen bleiben. Die auf ihn rickbezogenen Patentan-

spruche 2 bis 4 missen sein Schicksal teilen.

Der auf eine Vorrichtung gerichtete Anspruch 5 ist Bestandteil desselben einzigen
Antrags der Patentinhaberin wie der ein Verfahren betreffende Anspruch 1. Dem-
zufolge bedarf es keiner weitergehenden Wiurdigung, da selbst flir solche Anspri-
che, die sich sachlich als sogenannte Nebenanspriche darstellen, keine Begrun-
dungspflicht fur die Entscheidung besteht (BGH X ZB 18/95, GRUR, 120, 122 -

Elektrisches Speicherheizgerat).
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Anspruch 5 sowie die hierauf zurtickbezogenen Anspriche 6 bis 8 fallen somit mit
dem Anspruch 1.

Nach alledem ist das Patent insgesamt nicht bestandsfahig.

Dellinger Skribanowitz Sekretaruk Schmitz

Bb
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