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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

VI.

VII.

Die Einsprechende (Beschwerdefiihrerin) hat gegen die
Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, dass das
Patent unter Berlcksichtigung der von der
Patentinhaberin im Einspruchsverfahren vorgenommenen
Anderungen den Erfordernissen des Ubereinkommens

geniigt, Beschwerde eingelegt.

Die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) hat mit ihrer
Beschwerdeerwiderung vom 23. Oktober 2018 Anspriiche

gemal Hilfsantrdge 1 oder 2 eingereicht.

Mit Schreiben vom 20. Marz 2019 hat die Einsprechende
zur Erwiderung der Patentinhaberin Stellung genommen
und weitere Dokumente (D13 bis D16, siehe Punkt VII.)

eingereicht.

Mit der Ladung zur mindlichen Verhandlung hat die
Kammer den Beteiligten in einer Mitteilung gemal
Artikel 15 VOBK 2020 ihre vorlaufige Meinung
mitgeteilt.

Mit Schreiben vom 4. Dezember 2020 hat die
Patentinhaberin Anspriiche gemal einem geanderten

Hilfsantrag 2 eingereicht.

Am 18. Mai 2021 fand eine miindliche Verhandlung vor der

Kammer statt.

In dieser Entscheidung wird auf folgende Dokumente

Bezug genommen:
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D1 L.A. Johnson: "Sex Preselection by Flow Cytometric
Separation of X and Y Chromosome-nearing Sperm
Based on DNA Difference: a Review", Reproduction
Fertility and Development, Band 7, Nr. 4,

1. Januar 1995, Seiten 893-903

D3 EP 0 288 029 A2

D7 V. Kachel, et al: "UNIFORM LATERAL ORIENTATION,
CAUSED BY FLOW FORCES, OF FLAT PARTICLES IN FLOW-
THROUGH SYSTEMS", Journal of Histochemistry and
Cytochemistry, Band 25, Nr. 7, 1. Januar 1977,
Seiten 774-780

D9 US 2004/0050186 Al

D10 WO 94/08223 Al

D12 EP 0 526 131 A2

D13 Us 4,660,971

D14 US 2006/0170912 Al

D15 DE 10 2005 044 530 Al

D16 USs 5,135,759

Die Schlussantrdge der Beteiligten lauten wie folgt:

Die Beschwerdefiihrerin (Einsprechende) beantragt die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den

Widerruf des Patents.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragt als
Hauptantrag die Zurlckweisung der Beschwerde sowie
hilfsweise, die angefochtene Entscheidung aufzuheben
und das Patent in gedndertem Umfang auf der Grundlage
der Anspriiche gemaRl dem ersten Hilfsantrag, eingereicht
mit Schriftsatz vom 23. Oktober 2018, oder gemal dem
zweiten Hilfsantrag, eingereicht mit Schriftsatz wvom

4. Dezember 2020, aufrechtzuerhalten.
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Die unabhangigen Anspriche 1 und 14 des Hauptantrags

lauten wie folgt:

"l. Diise zur Partikelausrichtung fiir ein
Durchflusszytometer mit einem ersten Ende (10) und
einem gegeniliberliegenden zweiten Ende (11) und einem
mit seiner Miindung (12) im Innenvolumen der Dise
angeordneten Zufihrungsrohrchen (5) fur
Kernstromfliissigkeit, das in einem an seine Mindung
(12) angrenzenden Abschnitt auf einer gemeinsamen Achse
mit der Diise angeordnet ist, wobeili das
Zufiihrungsrohrchen (5) eine erste Einlasséffnung (1)
fiir Kernstromflissigkeit aufweist und seine Mindung
(12) zu einer am zweiten Ende (11) der Diise
angeordneten Auslasséffnung (7) beabstandet ist und die
Diise eine zweite Einlassoffnung (4) fir
Hillstromfliissigkeit aufweist, wobel sich der an die
Mindung des Zufiuhrungsrohrchens (5) angrenzende
Abschnitt iliber die vollstdndige Ldnge des
Zufihrungsrohrchens (5) erstreckt, die innerhalb der
Diise angeordnet ist und der Innenquerschnitt (5A) des
Zufihrungsrohrchens (5) filir Kernstromfliissigkeit
senkrecht zur Langsachse des Zufihrungsrdhrchens (5)
ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Innenquerschnitt
(5A) des Zufiihrungsrbhrchens (5) zumindest in dem an
seine Miindung (12) angrenzenden Abschnitt in einer
ersten Dimension um zumindest den Faktor 0,3 kleiner
ist als in einer zweiten Dimension und dass der
Innenquerschnitt des Zufiihrungsrbhrchens (5) rechteckig
oder elliptisch ist und in der ersten Dimension 50um
bis 200um und in der zweiten Dimension 75um bis 300um
betrdgt und wobei der Innenquerschnitt (5A) des
Zufiihrungsrohrchens (5) vom ersten Ende (10) bis zum

zwelten Ende (11) der Diise konstant bleibt."
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"14. Verfahren zur Ausrichtung von Partikeln, die
senkrecht zu ihrer Ldngsachse einen Querschnitt
aufweisen, der in einer ersten Dimension kleiner 1ist
als in einer zweiten Dimension, in einer von
Hiillstromfliissigkeit ummantelten partikelhaltigen
Kernstromfliissigkeit mit den Schritten: Bereitstellen
einer Kernstromfliissigkeit und einer
Hillstromfliissigkeit, Pumpen der Kernstromfliissigkeit
durch eine erste Einlasséffnung (1) in ein
Zufiihrungsrohrchen (5) und Pumpen der Hiillfliissigkeit
durch eine zweite Einlassoffnung (4) und
Austretenlassen einer von Hiillstromfliissigkeit
ummantelten Kernstromfliissigkeit an dem dem ersten Ende
(10) der Diise gegeniliberliegenden zweiten Ende (11)
einer Diise durch eine Auslasséffnung (7), wobei die
Kernstromfliissigkeit in dem ZufiihrungsrShrchen (5)
gefiihrt wird, das in einem an seine Miindung (12)
angrenzenden Abschnitt auf einer gemeinsamen Achse mit
der Dilise angeordnet ist und der Innenquerschnitt (5A4)
des Zufuhrungsrohrchens (5) senkrecht zur Ldngsachse
des Zufiihrungsréhrchens (5) ist, wobel sich der an die
Mindung des Zufiuhrungsrohrchens (5) angrenzende
Abschnitt iliber die vollstdndige Ldnge des
Zufiihrungsrohrchens (5) erstreckt, die innerhalb der
Diise angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass der
Innenquerschnitt (5A) des Zufilihrungsrohrchens (5)
zumindest in dem an seine Miindung (12) angrenzenden
Abschnitt in einer ersten Dimension um zumindest den
Faktor 0,3 kleiner ist als in einer zwelten Dimension
und dass der Innenquerschnitt des Zufiihrungsrdhrchens
(5) rechteckig oder elliptisch ist und in der ersten
Dimension 50um bis 200um und in der zweiten Dimension
75um bis 300um betrdgt und wobel der Innenquerschnitt
(5A) des Zufiihrungsrbhrchens (5) vom ersten Ende (10)

bis zum zweiten Ende (11) der Dilise konstant bleibt."
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Entscheidungsgrunde

1. Hauptantrag - Anderungen (Artikel 123 (2) EPU)

1.1 Die Einsprechende argumentiert, dass die Kombination
der Merkmale des Patentanspruchs 1 nicht klar und
eindeutig in der urspringlich eingereichten Anmeldung
offenbart sei, da sie auf einer mehrfachen Auswahl aus

mehreren Listen beruhe.

Die diesbezigliche Argumentation der Einsprechenden ist

aus folgenden Grinden nicht iUberzeugend:

Es ist unstrittig, dass alle Merkmale des Anspruchs 1
einzeln in den urspringlichen Unterlagen explizit

offenbart sind.

Das Merkmal, dass sich der an die Mindung des
Zufihrungsrdhrchens angrenzende Abschnitt itber die
vollstandige Lange des Zufihrungsrohrchens erstreckt,
die innerhalb der Dise angeordnet ist, ist explizit im
allgemeinen Teil der Beschreibung offenbart (siehe
Seite 3, Zeilen 18 bis 22).

Die Merkmale im Kennzeichenteil des Anspruchs 1
beziglich der elliptischen bzw. rechteckigen Form des
Innenquerschnitts des Zufihrungsrohrchens waren bereits
in den urspringlich eingereichten abhdngigen Anspriuchen
vorhanden (siehe Anspriiche 2 bis 4) und sind auch in
den Figuren (siehe Figuren 2 bis 5) und den zugehdrigen
Beschreibungsstellen (siehe Seite 8, zweiter Absatz und
Seite 19, letzter Absatz bis Seite 20, vorletzter

Absatz) unmittelbar und eindeutig offenbart.
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Das das GroBenverhdltnis der Innenquerschnitte
definierende Merkmal "zumindest um den Faktor 0,3
kleiner" ist in der Beschreibung als bevorzugt
offenbart (siehe Seite 5, Zeilen 16 bis 17 und Seite 8,
Zeilen 21 bis 25) und wird auch in den gezeigten
Ausfihrungsbeispielen verwendet (siehe Seite 19,
letzter Absatz bis Seite 20 vorletzter Absatz).

Die beanspruchten Dimensionen der Innenquerschnitte
ergeben sich nicht aus der beliebigen Auswahl von zwei
unabhédngigen Listen, sondern betreffen die jeweils
zuerst angegebenen Einschrankungen von zwei
zusammenhdangenden und konvergierenden Auswahlbereichen

(siehe Seite 9, zweiter Absatz).

Die Einsprechende argumentiert zudem, dass durch das
Merkmal "zumindest um den Faktor 0,3 kleiner'" ein
GroBteil der urspringlich offenbarten Bereiche fir die
Dimensionen der Innerquerschnitte wegfalle. Dies sei
ein weiterer Hinweis, dass die Kombination der Merkmale

nicht urspringlich offenbart sei.

Die Kammer ist von diesem Argument nicht idberzeugt. Wie
oben dargelegt, ist die Kammer der Meinung, dass sowohl
der Faktor 0,3, als auch die beanspruchten Dimensionen
der Innenquerschnitte fur den Fachmann urspringlich
offenbart sind. Dass bei dem beanspruchten
GroRenverhdltnis der Innenquerschnitte nicht alle
beanspruchten Dimensionen moglich sind, ist allenfalls
ein Klarheitsproblem, welches jedoch kein

Einspruchsgrund ist.

Das Merkmal, dass der Innenquerschnitt des
Zufihrungsrdhrchens von ersten Ende bis zum zweiten
Ende der Dise konstant bleibt, ist in der Beschreibung

ebenfalls explizit als bevorzugt offenbart (siehe Seite
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9, letzter Absatz) und in den Figuren gezeigt (siehe

Figuren 1, 6 und 8).

Die Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass die
Kombination der diskutierten Merkmale nicht auf einer
unzulassigen Auswahl aus mehreren Listen beruht,
sondern dass die betroffenen Merkmale jeweils entweder
fur die gesamte Erfindung oder als bevorzugt offenbart
sind und dass sich damit die beanspruchte Kombination
der Merkmale fiir den Fachmann unmittelbar und eindeutig

aus der urspringlichen Offenbarung ergibt.

Das Argument der Einsprechenden, dass aus den
Ansprichen die Definition des Innendurchmessers
gestrichen wurde, ist nicht lberzeugend, da beide
unabhédngigen Anspriiche explizit definieren, dass 'der
Innenquerschnitt (5A) des Zufilihrungsrohrchens (5) fir
Kernstromfliissigkeit senkrecht zur Lidngsachse des

Zufiihrungsrbhrchens (5) ist".

Das in den Anspruch 14 zusdtzlich aufgenommene Merkmal
beziglich der Partikel basiert auf der bevorzugten
Ausfihrungsform des urspringlich eingereichten
abhdngigen Anspruchs 17 und stellt daher, entgegen der
Argumentation der Einsprechenden, keine weitere, dem

Fachmann nicht urspringlich offenbarte, Auswahl dar.

Die Kammer ist daher der Auffassung, dass das Patent
wie gedndert die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU
erfullt.
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Hauptantrag - Ausfilhrbarkeit - Artikel 83 EPU

Die Einsprechende argumentiert, dass das Verfahren zum
Ausrichten von Partikeln gemadl Anspruch 14 nicht

ausreichend offenbart sei.

Die Einsprechende argumentiert insbesondere, dass mit
dem beanspruchten Verfahren ein Hochgeschwindigkeits-
sortieren von Spermazellen, welches unter den
Schutzbereich des Anspruchs falle, nicht zu realisieren

sei.

Dieses Argument ist nicht iberzeugend, da die
Mbglichkeit des Ausrichtens der Partikel mit
anschlieRBender Fraktionierung bei hohen
Geschwindigkeiten nur in der Beschreibung, nicht jedoch
in den Ansprichen, genannt wird (siehe Seite 4, zweiter
Absatz der Patentanmeldung). GemalB standiger
Rechtsprechung der Beschwerdekammern (siehe
"Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europaischen
Patentamtes" (im Folgenden: "Rechtsprechung", 9.
Auflage 2019, Kapitel II.C.3.2), kann ein Einwand wegen
mangelnder Offenbarung gemidl Artikel 83 EPU aber nicht
damit begrindet werden, dass die Anmeldung es dem
Fachmann nicht ermdéglicht, eine nicht beanspruchte
technische Wirkung zu erzielen. Eine solche technische
Wirkung ist damit bei der Beurteilung der in diesen
Ansprichen definierten Erfindung nach Artikel 83 EPU
nicht in Betracht zu ziehen. Das Erfordernis der
ausreichenden Offenbarung bezieht sich auf die in den
Ansprichen definierte Erfindung und insbesondere auf
die Kombination der strukturellen und funktionellen
Merkmale der beanspruchten Erfindung. Es gibt keine
Rechtsgrundlage dafir, dieses Erfordernis auf andere
technische Aspekte auszudehnen, die mdglicherweise mit

der Erfindung zusammenhangen (insbesondere in der
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Beschreibung erwahnte Wirkungen), aber fir den

Anspruchsgegenstand nicht zwingend erforderlich sind.

Die Argumentation der Einsprechenden, dass fir das in
Anspruch 15 beanspruchte Sortieren von
Saugetierspermien zwei Detektoren notwendig seien, ist
allenfalls ein Einwand mangelnder Klarheit (fehlendes
wesentliches Merkmal) und damit kein gliltiger
Einspruchsgrund. Zudem enthdalt die Anmeldung (siehe
Seiten 22 und 23: "Beispiel 1") diesbeziiglich eine
ausreichende Offenbarung, so dass ein Fachmann das in

Anspruch 15 beanspruchte Verfahren ausfihren kann.

Die Einsprechende argumentiert zudem, dass fir den
Fachmann nicht klar sei, wie das Durchflusszytometer zu
betreiben sei, da das Patent kein Beispiel offenbare,
in dem das beanspruchte Zufihrungsrdhrchen verwendet

werde.

Diese Argumentation der Einsprechenden ist aus

folgenden Grinden nicht iUberzeugend:

Die Beschreibung (siehe insbesondere Absatz [0064] des
Patents: "Beispiel 1") gibt dem Fachmann ausreichend
Anweisungen, wie er das beanspruchte Verfahren und die
dabeil verwendete Dluse realisieren kann. Die Kammer ist
der Meinung, dass sich das Beispiel auf die Erfindung
bezieht und dass daher, obwohl auf "Durchflusszytometer
gemdB US 5125759 [gemeint: US 5135759] oder der DE 10
2005 044 530" Bezug genommen wird, darin ein
erfindungsgemalbes Zufihrungsrdhrchen verwendet wird.
Das Einstellen von Betriebsparametern (Temperatur,
Durchflussraten flir Kern- und Hullstromflissigkeit),
die zur Ausrichtung der Partikel fihren, ist zwar eine
schwierige Aufgabe, die jedoch in den Bereich der

fachmannischen Routine beim Betrieb wvon
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Durchflusszytometern fallt. Damit offenbart das Patent
ein Beispiel und der Fachmann erhalt ausreichend
Anleitung dazu, wie das erfindungsgemale Verfahren

durchzufihren ist.

Die Einsprechende argumentiert weiter, dass ein
Nachweis sowie eine Erklarung fehle, dass bzw. wie die
beanspruchte Ausrichtung der Partikel durch das
beanspruchte Zufihrungsrohrchen, insbesondere durch den
elliptischen bzw. rechteckigen Innenquerschnitt,

erfolge.

Diese Argument ist ebenfalls nicht Uberzeugend.

Das Patent (siehe Absatz [0014]) erklart die
Ausrichtung der Partikel im Kernstrom, d.h. im Inneren
des Zufihrungsrohrchens, mit einer "mechanischen
Ausrichtung" auf Grund des gestreckten
Innenquerschnitts und eines dadurch bedingten
Geschwindigkeitsgradienten. Diese Erklarung ist nach
Meinung der Kammer plausibel, so dass es an der
Einsprechenden liegt, einen gegenteiligen Beweis
anzutreten. Die Einsprechende hat jedoch keine Daten
vorgelegt, die die von ihr behauptete mangelnde

Ausfiihrbarkeit belegen wirden.

Die Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass die
Erfindung so deutlich und vollstandig offenbart ist,

dass ein Fachmann sie ausfithren kann (Artikel 83 EPU).
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Hauptantrag - Erfinderische Tatigkeit - Artikel 56 EPU

D9 in Kombination mit dem Fachwissen oder Dokument D7

Die Einsprechende argumentiert, dass der Gegenstand des
Anspruchs 1 aus dem Dokument D9 alleine, in Kombination
mit dem Fachwissen bzw. in Kombination mit dem Dokument
D7 fir den Fachmann nahegelegt ist.

Das Dokument D9 und das Patent liegen beide auf dem
Gebiet der Durchflusszytometrie und beschaftigen sich
beide mit der Aufgabe der raumlichen Ausrichtung wvon

Saugetierspermien.

Die Einspruchsabteilung kam zu dem Schluss, dass das
Dokument D9 eine Diise zur Partikelausrichtung
offenbare, wobei die folgenden Merkmale des Anspruchs 1
nicht aus D9 bekannt seien (Merkmalsbezeichnung wie in

Punkt 39 der angefochtenen Entscheidung) :

(c) Der Innenquerschnitt des Zufihrungsrdhrchens ist
zumindest in dem an seine Mundung angrenzenden
Abschnitt in einer ersten Dimension um zumindest
den Faktor 0,3 kleiner als in einer zweiten
Dimension.

(d) Der Innenqguerschnitt des Zufihrungsrdhrchens ist
rechteckig oder elliptisch.

(e) Der Innenquerschnitt des Zufihrungsrdhrchens ist
zumindest in dem an seine Mundung angrenzenden
Abschnitt in der ersten Dimension 50um bis 200um.

(f) Der Innenquerschnitt des Zufihrungsrdhrchens bleibt
vom ersten Ende der Dise bis zum zweiten Ende der

Dise konstant.

Der Einschatzung der Einsprechende, dass das Merkmal
(f) ebenfalls aus D9 bekannt sei, kann die Kammer nicht

zustimmen, da der von der Einsprechenden genannte
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Absatz [0005] des Dokuments D9 keinen Hinweis darauf
liefert, den Innenquerschnitt des Zufihrungsrdhrchens
vom ersten Ende der Dise bis zum zweiten Ende der Duse
mit einem konstanten und elliptischen Innenquerschnitt

auszubilden.

Die Kammer folgt beziglich des Vorliegens einer
erfinderischen Tatigkeit der Argumentation der
Patentinhaberin und ist der Meinung, dass die
Kombination der Merkmale (c), (d), (e) und (f) weder
aus Dokument D9 alleine noch in Verbindung mit dem
Dokument D7 nahegelegt ist.

Das Argument der Einsprechenden, dass es fir den
Fachmann kraft der Naturgesetze vollig offensichtlich
sei, ein Zufihrungsrohrchen mit gestauchtem
Innenquerschnitt zu verwenden, ist nicht iberzeugend,
da dies eine bloRe Behauptung ohne weiteren Nachweis
darstellt.

Die Einsprechende argumentierte zudem mit Verweis auf
die Entscheidungen T 2044/09 und T 20/81, ABl. EPA
1982, 217, sowie die Rechtsprechung (vgl. insofern
Rechtsprechung, I.D.4.2, I.D.9.5 und I.D.10.9), dass
die Unterscheidungsmerkmale keinen technischen Effekt
bewirkten und daher nicht zur Begrindung der
erfinderischen Tatigkeit beitragen koénnten. Daher sei
der Gegenstand des Anspruchs 1 lediglich eine nicht
erfinderische Alternative, die der Fachmann in Betracht

ziehe.

Die Kammer ist hierzu der Meinung, dass die genannten
Unterscheidungsmerkmale lUber eine bloBe Ausgestaltung
("mere design choice") der Diise hinausgehen und einen
technischen Effekt bewirken. Die im Patent gemachten
Ausfihrungen beztglich der technischen Wirkung dieser
Merkmale (siehe Seite 3 bis Seite 5 oben der

urspringlich eingereichten Beschreibung bzw. Absatze
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[0012] bis [0014] der Patentschrift) sind fiur die

Kammer uberzeugend.

In Bezug auf das Dokument D7 argumentiert die
Einsprechende, dass dessen Lehre (siehe Zusammenfassung
und Figuren 2 bis 4) beziglich der Wirkung der
unilateralen Einschrankung einer Dise auch auf das
Zufihrungsrdhrchen aus D9 Ubertragbar sei, da in den
jeweiligen ROhren vergleichbare hydrodynamische Effekte

auftraten.

Die Kammer ist von diesem Argument nicht idberzeugt. Das
Dokument D9 beschaftigt sich mit der Verbesserung von
Disen zur Partikelausrichtung und verwendet dazu einen
elliptischen Innenquerschnitt der Dise sowie eine
duBere Abschragung des Zufihrungsrdhrchens (siehe
Zusammenfassung und Figuren 2 und 2A). Der von der
Einsprechenden zitierte Absatz [0005] beschreibt unter
Verweis auf das Dokument D7 ebenfalls Diisen mit
elliptischem Querschnitt und auch das darin zitierte
Dokument D7 bezieht sich auf rechteckig oder
elliptische Disen mit zulaufenden Querschnitten. Eine
Ubertragung der bekannten Geometrie der Diise auf den
Innenquerschnitt des Zufihrungsrdhrchens, welches
innerhalb der Diise angeordnet sind, ist jedoch aus dem

Dokument D9 nicht nahegelegt.

Zudem beschreibt das Dokument D9 (siehe Absatze [0026]
und [0027]) beziglich des Zufihrungsrohrchens
lediglich, dass ein auBen abgeschragtes Ende ('"beveled
tip") bei der Partikelausrichtung eine Rolle spielt. D9
schlagt jedoch zur verbesserten Ausrichtung
empfindlicher Partikel (wie z.B. Spermien) eine
veranderte Dise ('"single torsional orientation nozzle'")
vor. Die Figur 1 des Dokuments D9 zeigt ein

Zufihrungsrdhrchen 3 mit augenscheinlich konstant
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verlaufendem Innenquerschnitt. Der zugehdrige Teil der
Beschreibung (siehe Absatz [0025]) sowie die Figur 2A
offenbaren jedoch explizit, dass der Innenquerschnitt

kreisfdérmig ist.

Auch der von der Einsprechenden genannte Absatz [0005]
des Dokuments D9 liefert keinen Hinweis darauf, den
Innenquerschnitt des Zufihrungsrdhrchens vom ersten
Ende der Diise bis zum zweiten Ende der Diise mit einem
konstanten und elliptischen Innenquerschnitt
auszubilden. Zudem zeigt auch das in diesem Absatz
zitierte Dokument D7 (siehe Figur 1: '"particle
injection tube") lediglich ein Zufihrungsrohrchen mit
kreisfdérmigem und sich verjingendem Querschnitt.
Damit enthalt das Dokument D9 keinen Hinweis darauf,
dass durch einen verdnderten Innenquerschnitt des
Zufihrungsrdhrchens die Ausrichtung der Partikel
verbessert werden konnte, so dass der Fachmann keine
Veranlassung dazu hat, den Innenguerschnitt des
Zufihrungsrohrchens gemall der Merkmale (c) bis (f)

auszubilden.

Zur Stutzung des Einwandes der mangelnden
erfinderischen Tatigkeit bzw. zum Nachweis, was zum
Anmeldezeitpunkt fachtblich war, verweist die
Einsprechende zudem unter anderem auf die Dokumente DI,
D3 sowie D12.

GemaR standiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern
(siehe Rechtsprechung, Kapitel I.C.2.8.2) lasst sich
das allgemeine Fachwissen in der Regel nicht mit Hilfe
von Patentliteratur oder wissenschaftlichen Artikeln
nachweisen. Die diesbeziiglichen Verweise auf die eben
genannten Dokumente sind daher nicht dazu geeignet, das

Wissen des Fachmanns zu dokumentieren.
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Die Kammer kommt damit zu dem Schluss, dass der
Gegenstand des Anspruchs 1 gegeniilber dem Dokument D9
alleine sowie in Verbindung mit dem allgemeinen
Fachwissen oder dem Dokument D7 auf einer

erfinderischen Tatigkeit beruht.

Die gleichen Argumente gelten fir den
korrespondierenden unabhangigen Verfahrensanspruch 14,
dessen Gegenstand damit gegeniilber dem Dokument D9
alleine sowie in Verbindung mit dem allgemeinen
Fachwissen oder dem Dokument D7 ebenfalls auf einer

erfinderischen Tatigkeit beruht.

Dokument D12 alleine oder in Kombination mit dem

Fachwissen, wie etwa durch D7 belegt

Die Einspruchsabteilung kam zu dem Schluss, dass das
Dokument D12 eine Dise zur Partikelausrichtung
offenbare, wobei die folgenden Merkmale des Anspruchs 1
nicht aus D12 bekannt seien (vgl. angefochtene
Entscheidung, Ziffern 30 bis 36 und 47 bis 49;
Merkmalskennzeichnung durch die Kammer in Anlehnung an

Ziffer 3.1 oben):

(e*) Der Innenquerschnitt des Zufihrungsrohrchens
betragt, zumindest in dem an seine Miindung
angrenzenden Abschnitt, der sich iber die
vollstandige Lange des Zufihrungsrohrchens
erstreckt, welche innerhalb der Diise angeordnet
ist, in der zweiten Dimension 75um bis 300um.

(£) Der Innenquerschnitt des Zufihrungsrohrchens
bleibt vom ersten Ende der Diise bis zum zweiten

Ende der Diise konstant.

Die Einspruchsabteilung war der Meinung (vgl.

angefochtene Entscheidung, Ziffer 50), dass zumindest



- 16 - T 1015/18

das Merkmal (f) aus dem Dokument D12 nicht nahegelegt

sei.

Fir die Kammer ist die Argumentation der

Einspruchsabteilung beziiglich Merkmal (f) Uberzeugend.

Das Dokument D12 (siehe Figuren 5, 6 und 9) offenbart
ein Zufihrungsrohrchen (nozzle 12), welches lediglich
im Bereich der Auslassoffnung (discharge port 24) einen
elliptischen Innenquerschnitt aufweist. Der daran
anschlieRBende Bereich ist bis zur Einlassdffnung
(sample flow inlet 26) kreisfdrmig. Das Dokument
liefert keinen Hinweis darauf, den an die Mindung
angrenzenden elliptischen Innenquerschnitt auf die
gesamte Lange des Zufihrungsrohrchens innerhalb der
Dise zu verladngern. Damit ist das Merkmal (f) aus D12

nicht nahelegt.

Das Argument der Einsprechenden, dass ein konstant
verlaufender Innenquerschnitt bei Zuftuhrungsrdhrchen
iblich und die einfachste L&sung sei und eine solche
Ausgestaltung deshalb im Rahmen des fachmé@nnischen
Handelns liege, ist nicht idberzeugend. D12 wahlt
explizit einen nur im Endbereich veranderten
Innenquerschnitt. Der verbleibende Innenquerschnitt (f)
bleibt unverandert kreisfoérmig. Der Fachmann hat damit
aus seinem Fachwissen, wie etwa durch Dokument D7
belegt, keine Veranlassung dazu, diese Ausgestaltung zu

verandern.

Die Einsprechende argumentierte zudem mit Verweis auf
die Entscheidung T 2044/09, dass ein konstant
verlaufender Innenquerschnitt lediglich eine
Ausgestaltung ("mere design choice") ohne technischen
Effekt sei und daher nicht zur Begrindung der

erfinderischen Tatigkeit beitragen konnte. Daher sei
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der Gegenstand des Anspruchs 1 lediglich eine nicht
erfinderische Alternative, die der Fachmann in Betracht
ziehe.

Dieses Argument ist aus folgenden Grinden nicht
iberzeugend. Die Verwendung eines konstanten
Innenquerschnitts (im Gegensatz zu einem sich
verkleinernden Innenquerschnitts) ist in der Anmeldung
als bevorzugt offenbart (siehe Seite 9, letzter
Absatz) . Zudem sind die in der Anmeldung gemachten
Ausfihrungen beziglich der technischen Wirkung der
beanspruchten Diise (siehe Seite 3 bis Seite 5 oben,
bzw. Absatze [0012] bis [0014] der Patentschrift) fiur

die Kammer iberzeugend.

Die Kammer kommt damit zu dem Schluss, dass der
Gegenstand des Anspruchs 1 gegeniber dem Dokument D12
alleine oder in Kombination mit dem Fachwissen wie etwa
durch D7 belegt auf einer erfinderischen Tatigkeit
beruht.

Die gleichen Argumente geltend fir den
korrespondierenden unabhangigen Verfahrensanspruch 14,
dessen Gegenstand damit gegeniilber dem Dokument D12
alleine sowie in Verbindung mit dem Fachwissen wie etwa
durch Dokument D7 belegt ebenfalls auf einer

erfinderischen Tatigkeit beruht.

Weitere Einwande - Zulassung

Dokument D9 in Kombination mit Dokument D10

Die Einspruchsabteilung hat in ihrer Entscheidung

argumentiert, dass erstmals nach Ablauf der

Einspruchsfrist mangelnde erfinderische Tatigkeit

ausgehend von Dokument D10 begriindet worden und dass
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dieser Einwand daher als verspatet unzuldssig sei. Da
zudem die in Dokument D10 offenbarte Lehre keine Dise
mit einem Zufihrungsrdhrchen offenbare, sei D10 fir die
Beurteilung des Gegenstands des Streitpatents nicht
prima facie relevant. Daher hat die Einspruchsabteilung

diesen Einwand auch nicht von Amts wegen verfolgt.

Die Kammer stimmt der Argumentation der
Einspruchsabteilung zu. Der Einwand mangelnder
erfinderischer Tatigkeit im Zusammenhang mit dem
Dokument D10 wurde - unabhangig von dem Umstand, dass
dieses Dokument bereits in der Einspruchsschrift auf
Seite 2 zitiert wurde - erst nach Ablauf der
Einspruchsfrist vorgebracht. Dieser neue Einwand stellt
auch nicht, entgegen der Argumentation der
Einsprechenden, ein stets zuzulassendes, bloBes "neues
Argument”" dar. Vielmehr wurde der Inhalt des Dokuments
D10 erstmals im Schriftsatz vom 11. Oktober 2017 und
damit verspatet analysiert, so dass es sich hierbei um
einen neuen Tatsachenvortrag handelt (vgl.
Rechtsprechung, Kapitel IV.C. 4.7.1).

Die Kammer kann daher nicht erkennen, dass die
Einspruchsabteilung ihr Ermessen nach MaBgabe der
falschen Kriterien, unter Nichtbeachtung der richtigen
Kriterien oder in willkirlicher bzw. unangemessener
Weise ausgelUbt und damit ihr eingerdumtes Ermessen
iberschritten hat (vgl. Rechtsprechung, Kapitel V.A.
3.5.1 b)). Es besteht somit kein Anlass, diese
Ermessensentscheidung gemal Artikel 12 (4) VOBK 2007,
25 (2) VOBK 2020 aufzuheben. Die Kammer teilt zudem die
Auffassung der Einspruchsabteilung, dass das Dokument
D10 prima facie flir den Gegenstand des Streitpatents

nicht relevant ist.
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Die Kammer sieht daher auch keinen Grund, sich in
Ausiibung ihres eigenen Ermessens gemal Artikel 12 (4)
VOBK 2007, 25 (2) VOBK 2020 iUber die Entscheidung der
Einspruchsabteilung hinwegzusetzen und den Einwand
mangelnder erfinderischer Tatigkeit in Kombination mit

dem Dokument D10 im Beschwerdeverfahren zuzulassen.

Dokument D9 in Kombination mit den Dokumenten D12 oder
D3

Die Einsprechende macht den Einwand mangelnder
erfinderischer Tatigkeit basierend auf dem Dokument DS

in Kombination mit Dokument D12 oder D3 geltend.

Die Patentinhaberin beantragt diesen Einwand nicht
zuzulassen, da er von der Einsprechenden erstmals in
der Verhandlung vor der Beschwerdekammer vorgetragen
wurde und es sich damit um eine Anderung des

Beschwerdevorbringens der Einsprechenden handelt.

Die Kammer folgt der Argumentation der Patentinhaberin.

Das Argument der Einsprechenden, dass die genannten
Einwdnde zwar in der Beschwerdebegriindung nicht
explizit genannt seien, sich jedoch implizit daraus
ergédben (siehe insbesondere Punkte 4.12, 4.16 und 4.23
der Beschwerdebegriindung) ist fiir die Kammer nicht
iberzeugend. Die Einsprechende hat in der
Beschwerdebegriindung zur Stitzung verschiedener
Argumente bzw. zum Nachweis, was zum Anmeldezeitpunkt
fachiblich war, unter anderem auf das Dokument D3
verwiesen. Zudem wurde ausgehend von Dokument D12 in
Verbindung mit dem Fachwissen ein Einwand mangelnder
erfinderischer Tatigkeit vorgebracht. Der Einwand
mangelnder erfinderischer Tatigkeit basierend auf der

Kombination von D9 mit D3 oder D12 ist jedoch nach
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Meinung der Kammer ein Tatsachenvortrag, der erstmals

in der mindlichen Verhandlung vorgetragen wurde.

Nach Artikel 13 (2) VOBK 2020 bleiben Anderungen des
Beschwerdevorbringens eines Beteiligten nach Zustellung
der Ladung zur mindlichen Verhandlung grundsatzlich
unbericksichtigt, es sei denn, der betreffende
Beteiligte hat stichhaltige Grinde dafir aufgezeigt,

dass auBergewdhnliche Umstande vorliegen.

Da die Einsprechende keine solchen stichhaltigen Grinde
aufgezeigt hat, lasst die Kammer, in Ausibung ihres
Ermessens gemal Artikel 13 (2) VOBK 2020, den erstmals
in der mindlichen Verhandlung vorgebrachten Einwand
mangelnder erfinderischen Tatigkeit ausgehend wvon
Dokument D9 in Kombination mit den Dokumenten D12 oder

D3 nicht in das Verfahren zu.

Dokument D9 in Kombination mit den Dokumenten D13 oder
D14

Die Einsprechende macht den Einwand mangelnder
erfinderischer Tatigkeit basierend auf dem Dokument DS

in Kombination mit dem Dokument D13 oder D14 geltend.

Die Patentinhaberin beantragt die Dokumente D13 und D14
nicht in das Verfahren zuzulassen, da sie erstmals in
Antwort auf die Beschwerdeerwiderung der

Patentinhaberin und damit verspatet eingereicht wurden.

Die Kammer folgt der Argumentation der Patentinhaberin.

Bei den Dokumenten D13 und D14 handelt es sich um
Beweismittel, die bereits im erstinstanzlichen
Verfahren hatten vorgebracht werden kodonnen und sollen.

Das Argument der Einsprechenden, dass die Dokumente als
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Reaktion auf die Argumentation der Patentinhaberin in
ihrer Beschwerdeerwiderung eingereicht worden seien,
ist nicht iberzeugend. Bereits im erstinstanzlichen
Verfahren wurden die entsprechenden Einwande
(Nichtzulassung von D10, erfinderische Tatigkeit
gegeniber D9 oder D12) diskutiert. Zudem erscheint die
Einreichung dieser Dokumente zu diesem spaten Zeitpunkt

der Verfahrensdkonomie abtraglich.

In Ausibung ihres Ermessens nach Artikel 13 (1), 25 (1)
VOBK 2020 lasst die Kammer daher den in Reaktion auf
die Beschwerdeerwiderung schriftsatzlich vorgebrachten
Tatsachenvortrag beziehungsweise den Einwand mangelnder
erfinderischen Tatigkeit ausgehend von Dokument D9 in
Kombination mit den Dokumenten D13 oder D14 nicht in

das Beschwerdeverfahren zu.

5. Die Kammer kommt daher zu dem Schuss, dass unter
Beriicksichtigung der von der Patentinhaberin im
Einspruchsverfahren vorgenommenen Anderungen das
europdische Patent und die Erfindung, die es zum

Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPU gentgen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurickgewiesen.
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