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Sachverhalt und Antréage

I n der mindlichen Verhandl ung vom 23. Cktober 2001 hat
di e Ei nspruchsabtei |l ung das europdi sche Patent

Nr. O 719 585 widerrufen. Die schriftliche Entschei dung
erging am 10. Dezenber 2001 und stutzte sich nur darauf,
dall der Cegenstand des erteilten Anspruchs 3 im Hi nblick

auf

(D1) DE-A-3 245 825

nicht neu sei. Nur imProtokoll der mindlichen
Ver handl ung aber wurde ausgef tdhrt, dall der Gegenstand
des erteilten Anspruchs 1 neu sei.

1. CGegen vorgenannte Ent schei dung der Ei nspruchsabteil ung
hat di e Patentinhaberin - nachfol gend
Beschwerdef threrin - am 5. Februar 2002 unter
gl ei chzeitiger Zahlung der Gebihr Beschwerde eingel egt
und di ese am 26. Marz 2002 dahi ngehend begr indet, dald
(D1) kein neuheitsschéadlicher Stand der Technik sei.

I11. Die Einsprechenden | und Il - nachfol gend
Beschwer degegnerinnen | und 111 - w dersprachen dem
Vor bri ngen der Beschwerdefihrerin. Di e Einsprechende |
- nachfol gend Beschwerdegegnerin Il - ist im
Beschwer deverfahren nicht aktiv geworden

| V. Nach vorbereitender Mtteilung der Kanmer, in der diese
den Parteien ihre vorl aufige Beurteilung der Sachl age
kundtat, fand am 16. Septenber 2003 ei ne mindliche
Ver handl ung statt, die gemaR Regel 71 (2) EPU ohne die
ordnungsgenald gel adene Beschwer degegnerin |
dur chgef hrt wur de.

2582.D
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Di e Beschwerdefihrerin | egte zundchst i m Rahnen eines
Haupt ant rages ei nen Anspruch 3 vor, der fol genden
Wortl aut hat (Tippfehler beziglich "Dadurch” und
"Sichtterrotors" - Hervorhebung hi nzugef gt -
berichtigt):

"3. Riuhrwerksmihle, in deren mt einemEinlall und ei nem
Ausl a3 versehenen und mt einer Ladung von Mhl perlen
beschi ckt en Mahl behalter eine mt Rihrorganen best lckte
Rihrwer kswel | e (Ruhrwerk) drehbar ist, wobei an der

Ausl assseite des Mahl behal ters eine Vorrichtung zur

Zur ickhal tung der Mahl perl en vorgesehen ist, dadurch
gekennzei chnet, dass in einemim Durchnmesser erweiterten
oberen Teil (8) des Mhlbehalters (1) bzw. in einem
erweiterten Gehéuseaufsatz weni gstens ein separat

antrei bbarer Sichterrotor (6) zur Mbhl perl en-Rickhal tung
vor gesehen ist, wobei durch die Schaufeln des
Sichterrotors das Mahl gut zusamren mt den darin

ent hal tenen Mahl perlen in einemoberen R ngraumin

Unf angsri chtung beschl euni gt und al so auf ei ne grolere
Unf angsgeschwi ndi gkeit gebracht und di e Mahl perlen sow e
di e noch zu groben Parti kel des Mhl gutes aufgrund ihrer
gr 6Beren Masse durch die Zentrifugal kraft in dem oberen
Ri ngraum al so i m Mahl beh&l ter zurickgehal ten werden."

I n der mindlichen Verhandl ung vor der Kammer brachten
die vertretenen Partei en zum Hauptantrag und zu ei nem
H | fsantrag der Beschwerdef Uhrerin, bei dem der
Uberrei chte Anspruch 3 des Hauptantrages und der
erteilte Anspruch 4 gestrichen werden sollten, im
wesent | i chen fol gende Argunente vor:
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Haupt ant r ag

Beschwer def Ghreri n:

i m Gegensatz zum Anspruch 3 wie in der mindlichen
Ver handl ung Uberreicht sei (Dl1) auf ein
"Zellenrad" als Trennm ttel von Mahl gut und

Mahl per| en abgestellt;

dem Fachmann sei di e Funktion eines sol chen
Zel | enrades i m Zusamrenhang mt einer

Zel | enrad- Schl euse oder aber als Mttel zum
Dosi eren ei nes Gutes wohl bekannt, wobei diese
Funkti onen bei einer Rihrwerksnihl e aber

irrel evant seien und insgesant ein Zellenrad
nicht als Synonym fir den beanspruchten

"Sichterrotor" anzusehen sei;

ei ne weiterer Unterschied zw schen Beansprucht em
und (D1) ergebe sich auch daraus, dalR bei (Dl)
di e Mahl perl en bevorzugt schon in der

Rihrwer ksmiihl e zur tickgehal t en wiirden und ni cht an
deren Austritt wanderten - ganz im Gegensatz zum
Beanspruchten, bei dem di e Mahl perlen vom

Si chterrotor beschl eunigt und nach auf3en in den
erweiterten oberen Teil des Mahl behélters
abgeschl eudert und dort zurickgehal ten wirden;
di e Trennungsw rkung zw schen Mhl gut und

Mahl perl en erfol ge durch Ausnitzung von
Zentrifugal kraften;

vor st ehendes Wrkprinzip unbertcksichtigt |assend,
interpretierten di e Beschwerdegegneri nnen etwas
in (Dl) hinein, was vom Fachmann so ni cht



2582.D

- 4 - T 0142/ 02

ent nehnbar ware, so dal i hr Neuheitsei nwand in
der Sache unberechtigt sei und Anspruch 3
Recht sbhest and haben konne.

Beschwer degegnerin |

die neu in den Anspruch 3 aufgenomenen Merknmal e
seien nichts anderes als Wrkungsangaben
bekannt er gegenstandl i cher Merknal e ei ner
Ruhrwer ksmihl e; bei der Frage der Neuheit bl eibe
der Zweck des Sicherrotors unbeachtet, vielnehr
sei zu untersuchen, welche Wrkung die aus (D1)
bekannt en gegenstandl i chen Merknmal e, hier des
"Zel | enrades” entfalteten;

es sei unstrittig, dal (D1) in ihrer Figur 10 in
Verbindung mt Seite 18, Zeilen 18 ff., Schaufeln
ei nes Rotors offenbare, die in der Lage seien,
Mahl perl en zu beschl euni gen und nach aul3en gegen
den ebenfalls i moberen Bereich der

Riuhrwer ksmihl e erweiterten Ri ngraum zu schl eudern
und dadurch in der Mihl e zurickzuhalten; w e beim
Gegenstand von Anspruch 3 werde dabei die auf die
ver schi edenen Tei |l chen ei nw r kende

Zentrifugal kraft ausgenit zt;

da (Dl1) alle gegenstandlichen Merknmal e des
Anspruchs 3 offenbare - auch wenn deren

Bezei chnung nicht mt der Wrtwahl des
Anspruchs 3 ubereinstime - und sich fir den
Fachmann di e Wrkungen einstellten, die Inhalt
des Anspruchs 3 sind - sei (Dl) ein
neuhei t sschéadl i cher Stand der Techni k.
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Beschwer degegnerin 111:

die Analyse der (D1) ergebe di e Ubereinstinmung
der gegenstandlichen Merkmale mt Anspruch 3,
nam i ch Rihrwer ksmihl e mt ei nem Mahl behal ter und
ei nem einstel |l baren Rotor mt Rihrorganen sow e
einer Trenneinrichtung mt Schaufeln zur

Zur uckhal tung der Mahl perlen imerweiterten
oberen Bereich des Mahl behdl ters; das vorbekannte
Zel l enrad genmal3 (Dl) habe dabei nichts mt den
Funkti onen Schl eusen/ Dosi eren wi e vorerwahnt zu
tun, sondern ergebe fir den Fachmann bei

Unt er suchung des Kraftegl ei chgew chtes herrthrend
aus Zentrifugal kraft und Schl eppkraft der

ei nzel nen Teil chen eine Trenneinrichtung - ebenso
u. a. auf der Ausnutzung der Zentrifugal kraft

basi erend wi e der beanspruchte Gegenstand; dieser
Interpretation der (Dl) stehe die Nanmensgebung
bei (D1), namich "Zellenrad", nicht entgegen,
wei | di e gegenstéandlichen Merkmal e und deren

W r kprinzipien zwi schen den Gegenst anden von
Anspruch 3 und (Dl) Ubereinstimten und etwai ge
unterschi edli che Otskurven der verschi edenen
Teil chen in der Rihrwerksmihl e nmehr theoretischer
denn praktischer Natur seien und kei nen

pat ent begr tindenden Unt erschi ed zwi schen den
Cegenst anden gemall Anspruch 3 und (Dl) ausnmachen

kénnt en;

zusamenf assend habe der Neuheit sei nwand
gegenuber dem Gegenstand von Anspruch 3 somt
sei ne Berechti gung.
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Hi | fsantrag

a) Beschwerdef Ghrerin:

- die Streichung des Anspruchs 3 geméal3 Hauptantrag
und des erteilten Anspruchs 4 als Basis fiur den
H | fsantrag der Beschwerdef Uhrerin sei erst nach
Di skussi on des Haupt ant rages opportun geworden,
so dal} dieser Antrag nicht als verspatet
angesehen werden konne;

- da damt der erteilte Anspruch 1 w eder im
Vordergrund des Interesses stehe, sei eine
Zur ickver wei sung der Angel egenheit an die erste
| nst anz gebot en.

b) Beschwerdegegnerinnen | und I11:

- der Hlfsantrag sei verspatet vorgel egt worden
und keinesfalls als Reaktion auf die Mtteilung
der Kammer vor der mundlichen Verhandl ung

anzusehen;

- gemalR Hi | fsantrag erlange der erteilte Anspruch 1
wi eder um Bedeut ung, was ei ne Uberraschung von
Seiten der Beschwer degegneri nnen bedeute und
ausdr tckl i ch abzul ehnen sei;

- der Zul assung des Hi |l fsantrages werde aus den

vor genannt en G inden w dersprochen

VII. D e Beschwerdefihrerin beantragte die Auf hebung der
angef ocht enen Ent schei dung und di e Aufrechterhal tung des
Patents, mt dem unabhangi gen Anspruch 3 ihres

2582.D
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Haupt antrags w e dberrei cht wahrend der mindli chen

Ver handl ung. Hi I fsweise hat sie weiter beantragt, das
Patent auf Basis ihres Hilfsantrags (Anspriche 1 bis 6)
wi e Uberreicht wadhrend der mindlichen Verhandl ung

auf recht zuer hal t en

D e Beschwerdegegnerinnen | und |11l beantragten die
Zur ickwei sung der Beschwer de.

Ent schei dungsgr inde

D e Beschwerde ist zul assig.

Haupt ant r ag

2.2

2582.D

Neuhei t

We imerstinstanzlichen Verfahren stand di e Frage der
Neuheit des in der niundlichen Verhandl ung lberreichten
Anspruchs 3 im Mttel punkt der Di skussion.

Zur Neuf assung di eses Anspruchs 3 wurde seitens der
Beschwer degegneri nnen zutreffend benerkt, dalR sich

di eser vomerteilten Anspruch 3 nur durch

W r kungsangaben sei ner gegenstandl i chen Merknal e
unterscheide. Die Priafung der Frage der Neuheit des
beansprucht en Gegenstandes hat somt - unter
AulRer acht | assung der zu | 6senden techni schen Auf gabe -
zu untersuchen, ob (D1) mt den gegenstéandlichen

Mer kmal en des Anspruchs 3 dbereinstimt, wobei als

wei tere Uberl egung zu beriicksichtigen ist, daR gleiche
techni sche Mttel auch gl eiche technische Wrkungen

er geben missen.
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2.3 We schon in der die mindliche Verhandl ung
vorbereitenden Mtteilung zum Ausdruck gebracht wurde,
er6f fnet das Merkmal des Anspruchs 3 "wenigstens ein
separat antrei bbarer Sichterrotor (6) zur
Mahl per| en- Rickhal tung vorgesehen ist” zwei Alternativen
namich die Bereitstellung eines einzigen oder nmehrerer
Sichterrotors(en), wobei nachfol gend die Alternative
"ein einziger Sichterrotor” behandelt wird, weil dies
auch bei m Gegenstand der (Dl) so ist.

2.4 (D1) betrifft eine Ruhrwerksnihle "1" mt einem
Mahl behéal ter "2" der das zu mahl ende Gut und zudem
Mahl perl en " 15" aufnimt, die nachfol gend in einer
Trenneinri chtung, gemalR Seite 17, |etzter Absatz der (Dl)
al s "Ausl al3- Trennei nri chtung” bezei chnet, vom Mhl gut
abgetrennt werden und in der RUhrwerksniihl e verbl ei ben.

2.5 Zur Trenneinrichtung sagt die (Dl1) aus, dal sie von
einem "Zel l enrad 30" gebildet ist, vgl. Seite 17,
| et zter Absatz, und gemdl3 Figur 10 und Seite 45,
Absatz 3, "Zell enradwénde 146" aufweist. Das vorgenannte
Zellenrad ist genald (D1) Seite 18, Zeilen 1 bis 5,
unabhéangi g vom Rotor "3" der RuUhrwerksniihl e antrei bbar,
dergestalt, dall die Mahl perlen "radial nach aul3en”
bewegt werden und zwar in Richtung auf einen oberen im
Durchnesser erweiterten Durchnmesser des Mahl behal ters,
vgl. Seite 18, Zeilen 8 bis 13 und Zeilen 23 bis 26 der
(D1).

2.6 Er kennbar ist dies nur noglich, wenn die Mahl perlen
zusamen mt dem Mahl gut nach oben wandern und in den
Berei ch des "Zell enrades” gel angen, das sie beschl euni gt

und nach auflen schl eudert und i merweiterten oberen

2582.D
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Berei ch der Rihrwerksmihl e zurtckhalt. Der ausdrickliche
Verweis in (Dl) auf einen eigenen Antrieb des

Zel | enrades erof fnet dem Fachmann einen Eingriff in das
G ei chgewi cht von erzeugter Zentrifugal kraft und

Schl eppkraft und somt auf das Trennergebnis sel bst,

wel ches damit einstellbar ist und es erlaubt, eine

gewinscht e Trenngrenze anzustreben bzw. vorzugeben.

Bei di esen Cegebenheiten kann kei ne Rede davon sein, dald
(D1) ein anderes Wrkungsprinzip betrafe als jenes das
in Anspruch 3 herausgestellt ist. Damt ist es im
CGegensat z zum Vor bri ngen der Beschwerdef ihrerin auch
irrelevant, dall in (Dl) fur die Trenneinrichtung der
Begriff "Zellenrad" Verwendung findet, der |inguistisch
gesehen nogli cherwei se auch auf Funktionen wi e Schl eusen
und Dosieren von Gitern hindeutet, diese Interpretation
i m Gesant zusammenhang der (Dl1) aber so eindeutig
auszuschlieBBen ist, daB es keiner unzul dssi gen ex-post -
Betrachtung der (D1) bedarf im Zusamenhang mt dem
bekannten "Zel |l enrad" auf eine Trenneinrichtung zu

schl i eRRen.

W e vor st ehende Ausfihrungen zum Gegenstand der (D1)

bel egen, offenbart diese alle gegenstandlichen Merknal e
von Anspruch 3; daruber hinaus entfalten di ese bekannten
gegenst andl i chen Merkmal e auch die i m Anspruch 3
herausgestel l ten Wrkungen w e Beschl euni gen des(r)

Mahl gut es/ Mahl perl en und Zurickhal ten de(r)ssel ben im
Mahl behéal ter unter Ausnutzung der Zentrifugal kraft, so
daR in (D1l) nichts hineingel esen werden nmu3, um den
Cegenstand des Anspruchs 3 neuheitsschadlich
vorwegzunehmen. Die Wrtwahl der Entgegenhal tung kann
damt nicht dazu Anl a3 geben, Merkmale rein sprachlich

zu beurteilen, vielnehr ist zu untersuchen, was der
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unvor ei ngenonmene Fachmann ei nem gewdhl t en Ausdruck

ei ner Entgegenhaltung - hier (D1) - zum R3t.

Dem Fachmann er 6f f net sich nach Uberzeugung der Kammrer
unm ttel bar, dal das bekannte Zellenrad gl ei chzuset zen
ist mt einemSichterrotor, bei dem Teil chen

beschl euni gt und auf ganz bestinmme Otskurven gebracht
wer den, dem Gesetz des { ei chgewi chts von Kréaften
herruhrend aus der Rotation (Zentrifugal kraft) bzw dem
Vol umenstrom (W der st ands- oder Schl eppkraft) fol gend.
Es kommt hinzu, dal die theoretischen mt den

prakti schen Gegebenheiten nicht deckungsgl eich sind, was
imH nblick auf die Trennlinie der Mihle bzw. die

O tskurve der Partikel gleichermal3en fir die CGegenstéande
von (Dl) wi e von Anspruch 3 gilt.

Bei fehl ender Neuheit einer Alternative (ein
Sichterrotor) des Gegenstandes gemal3 Anspruch 3 im

Hi nblick auf (Dl) kann di eser Anspruch kei nen

Recht shest and haben, Artikel 54 und 100 a) EPU und der
Haupt antrag ni cht gewdhrt werden.

Hi | fsantrag

2582.D

D e Zul assung des Hil fsantrages seitens der Kamer hatte
bedeutet, dalR di eser Antrag entweder von der Kanmer

sel bst behandelt wird oder von ihr an die erste Instanz
zur weiteren Behandl ung zurickverw esen wird. Keine

di eser beiden Alternativen hatte jedoch den vorliegenden
Unrst anden gerecht werden kdnnen:

D e Behandl ung des Fall es seitens der Kanmer hétte eine
Ver schi ebung der nundl i chen Ver handl ung bedi ngt, um den
Beschwer degegneri nnen ausrei chend CGel egenheit zu geben,
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di e verbl ei benden unabhangi gen Anspriche zu priafen, die
bi s dahin i m Beschwerdeverfahren - abgesehen von der
vor | dufi gen negativen Stellungnahne der Kamer zu
Anspruch 7 in der die nundliche Verhandl ung
vorbereitenden Mtteilung - nicht erdrtert wurden.

Di e Zurickverwei sung der Angel egenheit an die erste

| nstanz zur weiteren Prufung hatte die von ihr bereits
getrof fene Entschei dung zur Neuheit des CGegenstandes von
Anspruch 1 - vgl. Protokoll der mindlichen Verhandl ung -
in fragegestellt, obwohl diese Frage - wie die
Beschwer def Uhrerin vorbrachte - bereits von der ersten

| nstanz ent schi eden war.

Vor auszuschi cken ist, dall die Kamrmer in ihrer die
nundl i che Ver handl ung vorbereitenden Mtteilung die
Partei en aufgefordert hat, ihre AuBerungen spéatestens
vier Wbchen (Frist im Abschnitt 7 der Mtteilung
gesperrt gedruckt) vor der nundlichen Verhandl ung

ei nzurei chen. Trotz di eser Aufforderung der Kammer hat
di e Beschwerdefuhrerin ihren Hlfsantrag erst in der
nmindl i chen Ver handl ung, nach beendeter D skussion uber
den Hauptantrag, vorgel egt.

3.1 Unt er di esen Urst anden war daher seitens der Kamer zu
ent schei den, ob dieser Antrag, der auf den erteilten
Ansprichen 1, 2 und 5 bis 8 basiert, zum Verfahren

zuzul assen i st oder nicht.

3.2 D e Rechtsprechung, vgl. T 1105/98 (unveroffentlicht),
Abschnitt 3 "Hilfsantrag - Zul &ssigkeit” und hier
i nsbesondere Seite 15, Absatz 4, hat das Recht,
verspatet Antrage zu stellen an konkrete Ei nschrankungen
geknipft, z. B. den Uberraschungseffekt der jeweils

2582.D
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anderen Partei (en). Waren di e Beschwer degegnerinnen im
anhangi gen Beschwer deverfahren bis zur Stellung des in
Rede stehenden Hilfsantrages mt der Frage des

Recht sbest andes des Anspruchs 3 konfrontiert, so
bedeutete der Hilfsantrag fir sie die Konfrontation u. a.
mt den erteilten Ansprichen 1 und 7 (letzterer ggf.

nach Abstraktion seines "vorzugswei se" als unabhéngi ger
Anspruch zu bewerten, vgl. Mtteilung der Kamrer unter
Abschnitten 5. und 6.)

D e Ausubung des Ernessens Uber die Zul assung/ N cht -

zul assung ei nes verspatet vorgel egten Antrages ist u. a.
in Regel 71 a) EPU und auch in Artikel 114 (2) EPU
geregel t.

| n Abwagung des Fur und Wder der Zul assung des

Hi | f santrages sind auch die Erfol gsaussichten eines

ver spateten Antrages zu beriucksichtigen, die i mHnblick
auf den erteilten Anspruch 7 (geltend 5) als gering

ei nzustufen waren, vgl. die von der Kanmer in den
Abschnitten 5. und 6. ihrer Mtteilung an die Parteien
di esbeziigl i ch herausgestellte Auffassung zumerteilten
Anspruch 7, die seitens der Beschwerdefdhrerin nicht
kommentiert, geschwei ge denn wi derlegt wrde, so dal3 die
Beschwer def threrin gegen sich gelten lassen mul3 trotz
Auf f orderung seitens der Kammer, verspatet und
unvol | standi g reagi ert zu haben - zum all ei ni gen

Nachtei| der Beschwerdegegneri nnen.

SchlielBlich ist auch noch der GCesichtspunkt des
ausr ei chenden rechtlichen Gehdrs seitens der
Beschwer degengeri nnen zu beachten, das unter den
gegebenen Unmst anden nach Auffassung der

Beschwer degegnerinnen | und Il als verw rkt anzusehen
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war, wie sie das folgerichtig auch zum Gegenstand i hres
Antrages, den Hilfsantrag nicht zum Verfahren zuzul assen,
gemacht haben. Di e Kammer erkennt klar an, dalR der

H | fsantrag nicht als Reaktion auf die Mtteilung der

Kammer anzusehen i st.

3.6 Vor st ehende Ausf ihrungen zusanmenfassend gel angt die
Kanmer zu der Schl ul3f ol gerung, dafll der Hilfsantrag nicht

zum Ver f ahren zuzul assen i st.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

D e Beschwerde wi rd zurickgew esen

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

A. Counillon C T. WIson
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