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Sachverhalt und Antrage

AV
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Die Beschwerdefuhrerin (Patentinhaberin) hat am 28. Mai
2009 gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom
24_. Marz 2009 das Patent zu widerrufen, Beschwerde
eingelegt, am 3. Juni 2009 die Beschwerdegebihr
entrichtet, und am 3. August 2009 eine
Beschwerdebegrindung eingereicht.

Der Einspruch ist auf die Einspruchsgrinde nach
Artikel 100(a), (b) und (c) EPU 1973 gestitzt worden.
Das Patent wurde aufgrund unzulassiger Erweiterung

widerrufen.

Anspruch 1 des Patents wie erteilt lautet wie folgt:

1. Windenergieanlage mit einem Rotor mit wenigstens
einem eine Langsachse aufweisenden Rotorblatt und einer
Verstelleinrichtung zur Einstellung des Pitchwinkels des
Rotorblattes, wobeil der innere Bereich des Rotorblattes
eine Rotorblattwurzel (10) bildet, die zur
Pitchwinkelverstellung um die Langsachse des
Rotorblattes drehbar ist und wobei die
Verstelleinrichtung wenigstens zwei Antriebe aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass die Antriebe (12) derart
angeordnet sind, dass durch sie jeweils ein Drehmoment
um die Langsachse des Rotorblattes an verschiedenen
Stellen der Rotorblattwurzel (10) in das Rotorblatt
eingeleitet werden kann."

Am 7. April 2011 fand eine mundliche Verhandlung vor der
Beschwerdekammer statt.
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Die Beschwerdefihrerin beantragte, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und die Sache an die
Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung Uber den
Hauptantrag zuriuckzuverweisen, soweilt diesem keine
Einwendungen nach Artikel 100 (c) EPU mehr
entgegenstehen, hilfsweise die angefochtene Entscheidung
aufzuheben und die Sache an die Einspruchsabteilung zur
weilteren Erdrterung der Hilfsantrage A bis C,
eingereicht mit der Beschwerdebegrindung, weiter
hilfsweise im Umfang der Hilfsantrage D bis O,
eingereicht mit Schriftsatz vom 7. Marz 2011, soweit
einem dieser Hilfsantrage keine Einwendungen nach
Artikel 100 (c) EPU mehr entgegenstehen.

Sie hat 1m Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

Es seil standige Rechtsprechung, dass die Patentinhaberin
als einzige Beschwerdefiuhrerin stets zur erteilten
Fassung zuriuckkehren konne. Somit seil der in der
Beschwerdebegrindung gestellte Antrag zulédssig. Die
Dokumente D26 bis D36 seien eingereicht worden, um zu
zeigen, dass "der innere Bereich des Rotorblattes™ ein
fur den Fachmann stets anerkannter Fachbegriff sei. FUr
einen Fachmann kdnne der Ausdruck "'wobei der innere
Bereich des Rotorblattes eine Rotorblattwurzel (10)
bildet” nur "zum Achszapfen hin" bedeuten, es gebe keine
andere technisch sinnvolle Auslegung.

Auch die Begriffe 'Langsachse'™, ''Drehmoment', sowie der
Ausdruck "ein Drehmoment um die Langsachse des
Rotorblattes" einleiten, wirde der Fachmann den
ursprunglichen Unterlagen implizit entnehmen. Aus dem
ursprunglichen Anspruch 1 sei klar, dass die Drehmomente
auch nicht "gleichzeitig” in die Rotorblattwurzel

eingeleitet werden missten.
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Die Beschwerdegegnerinnen 1, 11 und 111 (Einsprechende 1,
Il und I11) haben dem widersprochen und 1m Wesentlichen
Folgendes vorgetragen:

Der im Beschwerdeverfahren gestellte Antrag auf
Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung
seil nicht zulassig, weil die Patentinhaberin 1hr Patent
Im Einspruchsverfahren nur in beschranktem Umfang
verteidigt habe.

Die Dokumente D26 bis D36 seien verspatet, zum Teil
nachveroffentlicht und sollten daher nicht in das
Verfahren aufgenommen werden.

Dem Merkmal *‘wobei der innere Bereich des Rotorblattes
eine Rotorblattwurzel (10) bildet" konne die Bedeutung
"die Rotorblattwurzel wird im Innenraum des Rotorblattes
gebildet” zukommen. Diese Auslegung sei aber nicht
ursprunglich offenbart.

Auch die Begriffe "Langsachse’™, ‘Drehmoment', sowie der
Ausdruck "ein Drehmoment um die Langsachse des
Rotorblatte .. eingeleitet werden kann', seien nicht
ursprunglich offenbart. Des Weiteren sei den
ursprunglichen Unterlagen lediglich zu entnehmen, dass
die Kraft zum Verstellen des Rotorblattes an mehreren
Stellen gleichzeitig in die Blattwurzel eingeleitet
werde. GemalR dem erteilten Anspruch 1 brauchten die
jeweiligen Drehmomente nicht mehr "gleichzeitig”
eingeleitet zu werden. Somit sei Anspruch 1 gemal

Hauptantrag unzuldssig erweitert worden.

Die Beschwerdegegnerinnen 1, Il und 11l haben beantragt,
die Beschwerde zurickzuweisen.

Die Beschwerdegegnerin 111 hat zusatzlich beantragt
folgende Rechtsfrage der GrolRen Beschwerdekammer

vorzulegen:
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"Kann ein Patentinhaber den Gegenstand eilnes
Hauptantrags, den er vor der Einspruchsabteilung aus dem
Verfahren gezogen hat, (vorliegend: Antrag auf
Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung)
Im Beschwerdeverfahren weiterverfolgen?"

Da diese Rechtsfrage von den Beschwerdekammern
unterschiedlich beurteilt worden sei, seil eine Vorlage

an die Grosse Beschwerdekammer gerechtfertigt.

Entscheidungsgrinde
1. Vorlage an die Grosse Beschwerdekammer:
Die Beschwerdegegnerin 111 hat vorliegend beantragt, die

Frage der Zulassigkeit der Beschwerde im Wege einer
Vorlage nach Art. 112(1)(a) EPU durch die GroRe
Beschwerdekammer priufen zu lassen. Diesem Antrag kann
die Kammer aus den sich nachstehend unter Punkt 2.

ergebenden Griunden nicht stattgeben.

2. Zulassigkeit der Beschwerde:

2.1 Die Beschwerdegegnerinnen stitzen sich fur ihre Ansicht,
die Beschwerde sei unzulédssig, darauf, dass der von der
Patentinhaberin Im Einspruchsverfahren verteidigte
Anspruchssatz gegeniuber dem erteilten Patent eine
Beschrankung dargestellt habe. Uber den Anspruchssatz
des Patents wie erteilt habe die Einspruchsabteilung
nicht entschieden, und der Patentinhaber konne, nachdem
er Im Einspruchsverfahren eine beschréankte Fassung
vorgelegt habe, 1m Beschwerdeverfahren nicht mehr das
Patent In einer breiteren Fassung, namlich der erteilten,

verteidigen.
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Nach gefestigter Rechtsprechung der Beschwerdekammern
kann der Patentinhaber im Einspruchsverfahren nicht
durch Erklarung teilweise auf sein Patent verzichten und
mit der Erklarung eines solchen Verzichts seinem Patent
unwiderruflich einen beschrankten Inhalt geben
(Entscheidung T 123/85, ABI. 1989, 336, Punkt 3.1.1 der
Grinde). Aus diesem Grundsatz hat die Rechtsprechung
weiter hergeleitet, dass es dem beschwerdefihrenden
Patentinhaber, dessen im Einspruchsverfahren nur in
beschrankter Fassung verteidigtes Patent widerrufen
wurde, nicht verwehrt sein koénne, in der Beschwerde
dessen Aufrechterhaltung in der erteilten Fassung
anzustreben. So heilt es in Punkt 1.2 der Entscheidung
T 407/02 vom 12. November 2003:

"Umgekehrt ist es nach herrschender Meinung selbst dem
Patentinhaber, der sein Patent im Einspruchsverfahren
nur beschrankt verteidigt hat, grundsatzlich (d. h.
soweit nicht im Einzelfall das Verbot der reformatio in
peius eingreift oder ein Verfahrensmissbrauch vorliegt)
nicht verboten, Im Beschwerdeverfahren wieder zu einer
breiteren einschlielllich der erteilten Fassung seines
Patentbegehrens zuriuckzukehren, weil zwischenzeitliche
Einschrankungen des Patentbegehrens keinen Verzicht auf
Teile des Patents bedeuten, sondern nur als
Formulierungsversuche anzusehen sind, die das Patent
gegenuber Einwanden abgrenzen sollen (Benkard/Glnzel,
EPU, Minchen 2002, Artikel 107, Rdnr. 17). Die
Einsprechenden mussen also iIn jedem Fall damit rechnen,
dass der Patentinhaber, dessen Patent durch die
Einspruchsabteilung widerrufen wurde, sein Patent im

Beschwerdeverfahren im erteilten Umfang verteidigt.”



2.3

C5959.D

_6 - T 1188709

Die kurz danach ergangene Entscheidung T 1018/02 vom

9. Dezember 2003 i1st dem ausdricklich gefolgt (Punkt 2.4
der Grinde). Die Entscheidung T 386/04 vom 9. Januar
2007 hat diese Auffassung nochmals bekraftigt und
dargelegt, dass vermeintlich entgegenstehende
Entscheidungen stets Sachverhalte betrafen, bei denen
die Anspruchsanderung einem Verfahrensmif3brauch
gleichgekommen war (Punkt 1 der Grunde). Die Kammer
nimmt dort auch zu der vermeintlich abweichenden und von
den Beschwerdegegnerinnen vorliegend angezogenen
Entscheidung T 528/93 vom 23. Oktober 1996 Stellung. Die
von den Beschwerdegegnerinnen vorliegend ebenfalls
zitierte Entscheidung T 420/03 vom 10. Mai 2005 befasst
sich mit der Frage, ob es nach Ablauf der
Beschwerdebegrindung noch zulassig sein soll, die zuvor
nicht angegriffene abweichende Kostenverteilung durch
die Einspruchsabteilung zu rigen, also eine ganz andere

Frage.

Vorliegend sieht die Kammer weder einen Grund von dieser
gefestigten Rechtsprechung abzuweichen, noch eine
Divergenz zwischen den Entscheidungen der
Beschwerdekammern in dieser Sache, die eine Vorlage an
die Grolle Beschwerdekammer erforderlich machte.

Die Beschwerde ist damit zulassig.

Unzulassige Erweilterung:

Anspruch 1 gemall Hauptantrag enthalt, unter anderen,
folgende Ausdricke und Begriffe:

"wobel der innere Bereich des Rotorblattes eine
Rotorblattwurzel (10) bildet™, "Langsachse",
"Drehmoment'™, sowie "ein Drehmoment um die L&ngsachse

des Rotorblattes .. eingeleitet werden kann'.
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In der angefochtenen Entscheidung erkannte die
Einspruchsabteilung im Begriff "der innere Bereich des
Rotorblattes'™ keine etablierte Begrifflichkeit auf dem
Gebiet der Windenergieanlagen und stellte fest
(Hervorhebungen hinzugefugt): "Nunmehr iIm Rahmen des
Gegenstandes des Patents erscheint der Ausdruck, dass
"der innere Bereich des Rotorblattes eine
Rotorblattwurzel (10) bildet”™ im Zusammenhang mit der
Tatsache, dass Rotorblatter sehr oft insbesondere in
threm nabennahen Bereich hohl ausgebildet sind, am
ehesten zu bedeuten, dass im (hohlen) Innenraum des
Rotorblattes eine Rotorblattwurzel gebildet ist™.

Die angefochtene Entscheidung bewertet das Merkmal, dass
"der innere Bereich des Rotorblattes eine
Rotorblattwurzel (10) bildet”™ als explizit nicht
offenbart und mindestens eine ""technisch logische™
Auslegung umfassend, die weder explizit in der
ursprunglichen Offenbarung enthalten, noch implizit aus
thr zu entnehmen sei, so dass die Einfuhrung dieses

Merkmals eine unzuléssige Erweiterung darstelle.

Die Kammer kann sich dieser Argumentation nicht
anschlielen. Im erteilten Anspruch 1 wird nicht das
Merkmal, dass "im Inneren des Rotorblattes eine
Rotorblattwurzel gebildet ist” sondern das Merkmal, dass
"der Innere Bereich des Rotorblattes eine
Rotorblattwurzel (10) bildet"™ beansprucht.

Die Kammer geht daher von der eindeutigen, wortlichen
Bedeutung des beanspruchten Ausdrucks aus, dass der
innere Bereich des Rotorblattes die Rotorblattwurzel
bildet, nicht jedoch, dass im Inneren des Rotorblattes
eine Rotorblattwurzel gebildet ist. Daher scheidet nach

Ansicht der Kammer die vorstehend genannte alternative
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Auslegung der Einspruchsabteilung bzw. der

Beschwerdegegnerinnen aus rein sprachlicher Sicht aus.

3.4 Des Weiteren sollte der Fachmann ber der Priufung eines
Anspruchs unlogische oder technisch unsinnige
Auslegungen ausschlielen. Er sollte versuchen zu einer
Auslegung des Anspruchs zu gelangen, die technisch
sinnvoll ist und bei der die gesamte Offenbarung des
Patents berucksichtigt wird (T 190/99, Orientierungssatz;
T 218/07, Abschnitt 3.2.3).

Es i1st unbestritten, dass ein Fachmann mit dem Begriff
"Rotorblattwurzel™ vertraut ist. Die Rotorblattwurzel
wird als der von der Rotorblattspitze ausgehend am
gegenuberliegenden Ende des Rotorblattes liegende

Bereich verstanden.

Im vorliegenden Fall macht die Auslegung des Begriffs
"der die Rotorblattwurzel bildende innere Bereich™ als
"Rotorblattinneres™”™ technisch keinen Sinn, weil
einerseits fur einen Fachmann das Innere eines
Rotorblatts keine Rotorblattwurzel bilden kann, und
andererseits das Innere eines Rotorblatts weder das der
Rotorblattspitze gegenuberliegende Ende des Rotorblattes
noch den am gegenuberliegenden Ende der Rotorblattspitze
liegenden Bereich des Rotorblatts bilden kann.

Es wurde auch vorgetragen, dass sich In D25 der in
Figur 7.7 gezeigte innere Bereich des Rotorblatts
zwischen Blattspitze und Nabensektion befinde. Diese
Druckschrift macht jedoch auch deutlich, dass unter dem
Innenbereich eines Rotorblatts niemals der innere
Hohlraum verstanden wird, sondern der Teil des
Rotorblatts, der relativ nah zur Drehachse liegt, wobei

die Rotorblattspitze den auflleren Bereich des Rotorblatts

C5959.D
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bildet. Die dort nicht dargestellte Blattwurzel gehort
offensichtlich zu dem i1nneren Bereich des Rotorblatts,
weil sie sich am gegenuberliegenden Ende der
Rotorblattspitze befindet und mithin der innerste
Abschnitt des Rotorblatts bildet.

Es i1st weiter ausgefuhrt worden, dass es vorstellbar sei,
dass ein an der Nabe angebrachtes Teil in das Rotorblatt
hineinrage und im Innenraum dieses befestigt sei. In
diesem Fall ware dann die Rotorblattwurzel im inneren
Hohlraum gebildet. Eine solche Interpretation ist jedoch
weder durch die urspringliche Offenbarung gestitzt noch
realistisch, da in diesem Fall die Wurzel eigentlich
nicht mehr ein Teil des Rotorblatts, sondern der Nabe

ware.

Aus alldem folgt, dass der Fachmann die Begriffe "der
innere Bereich des Rotorblattes, der die
Rotorblattwurzel bildet” und "der &ul3ere Bereich des
Rotorblatts™ ausschlielllich im Bezug auf die Drehachse
versteht.

Der Fachmann schlie3t mithin die theoretisch in Betracht
kommende Interpretationsmoglichkeit des Begriffs "der
die Rotorblattwurzel bildende innere Bereich des
Rotorblattes™ als "Rotorblattinneres™ aus, weil sie
aufgrund seines Wissens und seines Verstandnisses nicht
in Betracht kommen kann und auch wegen der Tatsache,
dass, wie von der Einspruchsabteilung bestatigt, keine
explizite oder implizite Stiutze fur eine solche
Interpretationsmoglichkeit in der urspringlichen
Offenbarung vorliegt.
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Es wurde weiter vorgetragen, dass

- die Erfindung nicht auf einen besondern Typ von
Windenergieanlagen beschrankt sei, und

- i1n den ursprunglichen Unterlagen keine Langsachse des
Rotorblattes vorkomme, so dass das Profil des
Rotorblattes vollig unbestimmt sei und daher nicht
zwanglaufig eine Langsachse besitze.

Die urspriungliche Beschreibungseinleitung (W0O-A-02/40862)
lautet jedoch wie folgt "Die vorliegende Erfindung
betrifft eine Windenergieanlage mit einem Rotor mit
wenigstens einem Rotorblatt und einer
Verstelleinrichtung fur das Rotorblatt.

Solche Windenergieanlagen sind im Stand der Technik seit
langem bekannt und werden auch in der Fachliteratur
beschrieben. So z. B. bei Erich Hau in
"Windkraftanlagen'."

Die genannte Verdffentlichung entspricht D25.

D25 offenbart also fiur die Erfindung gattungsgemale
Windenergieanlagen.

D25 beschreibt Windenergieanlagen mit einem am Ende
eines Mastes befindlichen Generator, der von einem Rotor
mit einer Nabe mit wagerechter Drehachse, angetrieben
wird und mindestens ein Rotorblatt tragt.

Somit wird die Art von Windenergieanlagen, die
gattungsgemadll fur die Erfindung sind, klar definiert.
Dass die Rotorblatter einer solchen Windenergieanlage
eine Langsachse haben, steht fur den Fachmann zweifellos
fest.

Die Beschwerdegegnerinnen haben weiter vorgetragen, dass
der Ausdruck "Drehmoment'™ in den urspringlichen

Anmeldungsunterlagen nicht vorkomme.
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Es i1st jedoch der urspringlichen Anmeldung (WO-A-
02/40862), Figur 1 und der Seite 3, letzter Absatz, zu
entnehmen, dass die Verstellantriebe (12) Uber Zahnrader
die Rotorblattwurzel (10) antreiben. Es wird daher
zwanglaufig auch ein Drehmoment in die Rotorblattwurzel
eingeleitet.

3.7 Es ist auch bemadngelt worden, dass in den
Anmeldungsunterlagen nicht offenbart und es auch nicht
selbstverstandlich sei, wie durch D16, Figur 6 belegt,
dass zur Pitchwinkelverstellung das Drehmoment um die
Langsachse des Rotorblattes eingeleitet werde.

Obwohl Figur 1 der Anmeldung eine stark vereinfachte
Darstellung der Rotorblattwurzel ist, kann daraus
entnommen werden, dass diese Im Schnitt kreisrund ist
und die Rotorblattwurzel um i1hre Achse gedreht wird. Die
Rotorblattwurzel muss rund sein, weil ansonsten wahrend
der Rotation die Antriebe (12) nicht mit der Verzahnung
(14) in Eingriff bleiben kénnten. Entsprechend wird auf
Seite 3, vorletzter Abschnitt angegeben: "Die
Rotorblattwurzel selbst weist eine Aullenverzahnung 14 an
threm auleren Umfang auf"” und weiter '"'Die
Verstellantriebe greifen Uber eine Verzahnung bevorzugt
an einer Kugeldrehverbindung, die als Drehlager fir das
Rotorblatt eingebaut ist, an und verstellen hieruber das
Rotorblatt™. Da die Rotorblattwurzel also das Drehlager
tragt, besteht fur den Fachmann kein Zweifel, dass die
besagte Drehachse der Rotorblattwurzel mit der
Langsachse des Rotorblattes Ubereinstimmt.

Es 1st vorgetragen worden, die Rotationsachse miusse
nicht mit der La&ngsachse des Rotorblattes Ubereinstimmen,
wie zum Beispiel aus D16: WO-A-99/23384 ersichtlich.

In D16 (Figur 6; Anspruch 19) tragt jedoch nicht die

Rotorblattwurzel, wie in der vorliegenden Erfindung, das

C5959.D
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Drehlager, dieses wird durch die Nabe getragen, wobei
das Rotorblatt an einer um einen Winkel geneigten
Stirnflache des Drehlagers angebracht ist. Es handelt
sich somit um eine mit der vorliegenden Erfindung nicht

vergleichbare Ausfuhrungsform.

Ferner ist beanstandet worden, dass iIn der urspringlich
eingereichten Beschreibung, auf Seite 2, Absatz 2
angegeben wird, dass "'die erforderliche Kraft zum
Verstellen des Rotorblattes bzw. der Rotorblatter an
mehreren Stellen gleichzeitig in die Blattwurzel
eingeleitet werden', der erteilte Anspruch 1 jedoch
nicht fordere, dass die Antriebe "gleichzeitig"” ein
Drehmoment in das Rotorblatt einleiten.

Der urspringlich eingereichte Anspruch 1 lautet jedoch
wie Folgt: ""Windenergieanlage mit einem Rotor mit
wenigstens einem Rotorblatt und einer
Verstelleinrichtung fur das Rotorblatt, dadurch
gekennzeichnet, dass die Verstelleinrichtung mehr als
einen Antrieb (12) aufweist'. Dieser Anspruch bildet
somit eine Grundlage, um im Anspruch 1 wie erteilt
mehrere Antriebe zu beanspruchen, ohne dass diese

"gleichzeitig” wirken mussten.

Folglich enthalt der Patentanspruch 1 wie erteilt keine
unzulassige Erweiterung und entspricht somit
Artikel 123(2) bzw. 100(c) EPU.

Zulassung der Dokumente D26 bis D33:

Diese Dokumente sind einen Monat vor der mundlichen
Verhandlung eingereicht worden und stellen somit eine
Anderung des Vorbringens im Sinn des Artikels 13 der

Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) dar.
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Da diese Druckschriften fur die vorliegend zu
entscheidende Frage keine besondere Relevanz haben, hat
die Kammer von ithrem Ermessen gemdfR Artikel 13 (1) VOBK
Gebrauch gemacht, um diese Druckschriften nicht iIn das

Verfahren aufzunehmen.

Zuruckverweisung:

Das Beschwerdeverfahren dient in erster Linie dazu, die
angefochtene Entscheidung auf ithre sachliche Richtigkeit
zu Uberpriufen. Da die angefochtene Entscheidung
ausschlielllich den Einspruchsgrund gemall Artikel 100 c)
EPU behandelt, ohne lber die weiteren erhobenen
Einspruchsgrinde gemaR Artikel 100 a) und 100 b) EPU zu
entscheiden und aufgrund der Tatsache, dass samtliche
Parteien sich fur eine Zurickverweisung an die erste
Instanz ausgesprochen haben, halt die Kammer es fiur
geboten von ihrem Befugnis nach Artikel 111(1) EPU
Gebrauch zu machen und die Sache an die erste Instanz
zur weiteren Prufung insbesondere der Patentfahigkeit
des Gegenstands des Anspruchs 1 wie erteilt

zuriuckzuverweisen.
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Entscheidungsftormel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Der Antrag auf Vorlage an die Grosse Beschwerdekammer

wird zuriuckgewiesen.

2. Die Beschwerde ist zuléssig.
3. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
4. Die Sache wird zur weiteren Entscheidung an die erste

Instanz zuruckverwiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

G. Magouliotis M. Ceyte

C5959.D



