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Sachverhalt und Antréage

3074.D

Auf di e europdi sche Pat entannel dung Nr. 88 106 189.9
betreffend ein Verfahren und eine Vorrichtung zum
konti nui erlichen Aufbereiten von zu verarbeitenden
kakaobutterhal ti gen oder &hnlichen fetthaltigen Massen
wur de das europai sche Patent Nr. 0 289 849 auf der

G undl age von 14 Ansprichen erteilt. Die Anspriche 1
und 7 lauten wie folgt:

"1. Verfahren zum konti nui erlichen Aufbereiten von zu
ver ar bei t enden kakaobutterhal tigen oder &hnlichen
fetthal ti gen Massen, insbesondere Schokol adenmasse in
ei ner Tenperiermaschine mt mehreren Kuhl etagen mt
Kuhl f1 &chen und nachgeschal t et en War neet agen m t

War nef | &chen, wobei di e Masse Uber ei ne Punpe

nachei nander durch Massekammern der Kihl et agen und der
War neet agen gef ihrt und dabei in den Massekammern unter
Anwendung angetri ebener RiOhrwerkzeuge geridhrt wrd,
wahr end Kuhl kammern an den Kuhl fl &chen von ei nem
Kahl medi um und War nekammer an den Warnefl &chen von ei nem
War menmedi um dur chstr 6nt werden, dadurch gekennzei chnet,
dal3 di e Menge des durch di e Kuhl kamrern stroénmenden

Kiuhl medi uns so gesteigert wird, dalR sich ein turbul enter
St rédmungszustand ergi bt, dal3 die Masse in den
Massekamrern bei m Rihren derart intensiv durchm scht
wird, dalB sich hier Verw rbelung einstellt, und dal3 be
ber ihrungsl oser Abnahne der Masse von den Kuhl - bzw.
War nef | &chen durch di e Rihrwerkzeuge mt ei nem
Schergefalle imSpalt zwi schen den Kihl- bzw.

War nef | &chen ei nerseits und den Rihrwerkzeugen

andererseits zw schen 500 und 4000 sec-' gearbeitet
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wird."

"7. Vorrichtung zur Durchfihrung des Verfahrens nach
Anspruch 1 bis 6, mt einer Tenperiersaule, die nehrere,
ei nen Zylinder bil dende, uberei nander angeordnete und an
ei nem Kuhl krei sl auf fur Kuhl medi um angeschl ossene

Kihl kanmmern (9) und an ei nen War nekrei sl auf far

War menedi um angeschl ossene War nekammern (46) und

zwi schen den Kuhl fl a&chen (10) und den \Warnefl achen (48)
gebi | dete Massekamrern (8, 46) aufweist, wobei in den
Massekamrern (8, 46) Rihrwerkzeuge (11) auf einer

genei nsanen, senkrecht angeordneten Antriebswelle (1)
um aufen und di e einzel nen Massekamrern (8, 46) uber

Dur chl aRof f nungen (14, 16) mtei nander verbunden sind,
mt einer Punpe (12) zum FOordern der Masse durch die
Massekamrern (8, 46), einer weiteren Punpe (22) fur den
Antrieb des Kuihl medi uns durch di e Kihl kammern (9) und

ei ner Punpe (70) fidr den Antrieb des Warnmenedi uns durch
di e Warmekammern (47), dadurch gekennzei chnet, dal die
Dur chl aRof f nungen (14, 16) von je zwei benachbarten
Massekamrern (8, 46) abwechsel nd auf kil ei nem und auf

gr oBem Radi us vorgesehen sind, dal di e RihrwerKk-

zeuge (11) als berudhrungsl ose Abstreif- und M schorgane
ausgebi | det sind, dal die Punpe (22) fur das Kuhl nmedi um
zwecks Erzeugung von Turbul enz auf ei ne hohe

Dur chsat zl ei stung ausgel egt ist, und dal der Krei sl auf
des Kuhl nmediuns mt einer Tenperaturregel einrichtung

versehen ist."

Cegen das erteilte Patent hat die Beschwerdef Uhrerin
(Ei nsprechende) unter Hinweis auf Artikel 100 a) EPU
Ei nspruch ei ngel egt und di esen mt nangel nder Neuheit

und mangel nder erfinderischer Tatigkeit des Gegenstandes
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des Streitpatentes begrindet. Hi erzu hat sie sich neben
ei ner Vi el zahl von Entgegenhal tungen auf die

i ndustrielle Anwendung ei ner Schokol adent enperi er -
maschi ne des al | genei nen Typs DMV Tenperer der Firma
Aast ed- M kroverk Aps gestitzt und im Verl auf des

Ei nspruchsverfahrens Bewei se zur of f enkundi gen

Vor benut zung ei ner Maschi ne des speziellen Typs DMV 3000

vor gel egt.

D e Einspruchsabteilung hat mt der am 27. Januar 1995
zur Post gegebenen Ent schei dung den Ei nspruch zurlck-
gew esen und zur Begrundung u. a. ausgefihrt, dalR weder
di e ei ngereichten Entgegenhal tungen noch di e Maschi ne
DMWV 3000, deren of fenkundi ge Vor benut zung von der
Beschwer degegnerin (Patentinhaberin) nicht bestritten
worden sei, die Cesantheit der beanspruchten Verfahrens-
und Vorrichtungsnerknmal e of fenbarten. Insbesondere kdnne
aufgrund der in der Maschi ne DMN 3000 vorl i egenden
Stronmungsver hal t ni sse nicht von ei ner Turbul enz des

Kihl wassers i n den Kuhl karmern ausgegangen werden. Die
zum Cegenbewei s von der Beschwerdef Uhrerin vorgel egten
Ber echnungen der Reynol dszahl als charakteristische

G 6Re basierten auf hypot heti schen Annahnen, die nicht
dem praxi sgerechten Betrieb der DMN 3000 Maschi ne

ent sprachen. Ferner sei bekannt, dal3 mt Sicherheit erst
bei einer Reynol dszahl gro6Rer 10000 eine turbul ente

Stromung vorl i ege.

3074.D
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Ausgehend von der DMN 3000 Maschi ne al s nachst kommendem
Stand der Techni k kénne sinngenmal3 die dem Streit patent
zugrundel i egende Aufgabe in einer Verbesserung einer
gattungsgl ei chen Tenperi er maschi ne gesehen werden, um
hi erdurch die Menge der in der Masse auftretenden
stabilen b-Kristalle zu vergrofRern. Da nicht bekannt
sei, ob in den Kuhl kamrern der DMW 3000 Maschi ne

| am nare oder turbul ente Stronungsverhal tni sse

vor gel egen hatten, habe der Fachmann hi eraus auch kei ne
Anregung fur die Losung der bestehenden Aufgabe
erhalten. Insbesondere weise die of fenkundi g vorbenut zte
DMW 3000 Maschi ne durch die Angabe in der Betriebs-
anl ei tung, dall das Kihl wasser sparsam zu verwenden sei,
in eine andere Richtung als das beanspruchte Verfahren.
Da auch die ubrigen noch zitierten Entgegenhal tungen

kei ne turbulente Strdmung bei einem dem Streitpatent

ver gl ei chbaren Verfahren of fenbarten, nisse insgesant
die erfinderische Tatigkeit auf der G undl age di eses

Mer kmal s aner kannt wer den.

Da sich die beziglich des Verfahrensanspruches gemachten
Ausf Ghrungen anal ogerwei se auf den Vorrichtungsanspruch
Ubertragen |lielRen, |ege der herangezogene Stand der
Techni k einschliel3lich der vorbenutzten DW 3000
Maschi ne eine Punpe, die - we in Anspruch 7

vor gesehen - zwecks Erzeugung von Turbul enz in den

Kiuhl kanmer n ei ner Tenperi ermaschi ne auf ei ne hohe

Dur chsat zl ei stung ausgel egt sei, ebenfalls nicht nahe.

| m tGbrigen sei auch di e geonetrische Anordnung der

Dur chl a3of f nungen von je zwei benachbarten Massekammern
durch di e DWW 3000 weder bekannt noch nahegel egt, da die

Dur chl a3of f nungen dort ausschlielllich auf grofiem Radi us

3074.D Y A
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vor gesehen sei en. Di e Entgegenhal tung D39 of fenbare zwar
di e geonetri sche Anordnung der Durchl alR6ff nungen, daf ar

aber nicht die in Anspruch 7 noch definierten Abstreif-

und M schor gane.

Di e Beschwerdef dhrerin hat gegen di ese Entschei dung
Beschwer de er hoben und i m wesentlichen vorgetragen, dald
ent gegen der Auffassung der Ei nspruchsabteil ung sehr
wohl turbul ente Strdmungsver hal tni sse bei m bekannt en
Stand der Techni k zu verzei chnen seien, was durch
zuséat zl i che Stromungsnmessungen bel egt sei. Allerdings
sei die im Verfahren vor der Einspruchsabteilung zum
Bewei s der of f enkundi gen Vor benutzung di eses Merknmal es
her angezogene DMW 3000 Maschi ne bei m Betrei ber ungebaut
wor den und habe fur zuséatzliche Messungen nicht mehr zur
Ver f tgung gestanden. Di e neuen Messungen sei en deshal b
andernorts an ei ner DMN 4000 Maschi ne durchgef Ghrt

wor den, di e, abgesehen von einer grof3eren Anzah
Kihl el enmente und einer |angeren vertikalen Wlle, im
grundl egenden Auf bau bezlglich der Geonetrie der

Kihl kammern und der Stronungsverhaltnisse mt der

DMV 3000 Maschi ne voll standig identisch sei. Die im
Beschwer dever fahren ei ngerei chten Unterl agen bel egten
ei ndeuti g, dal die DMW 4000 Maschi ne gl ei chermallen w e
di e DMW 3000 Maschi ne vorbenut zt worden sei.

Di e Entschei dung der Ei nspruchsabteilung sei auch

dahi ngehend sachlich anzufechten, dalR es als all genein
bekannt gelten koénne, dal di e War netber gangszahl "Al pha"
bei turbulenter Stronmung viel groBere Werte annehne als
bei | am narer Stronung und dafll der War nedur chgang durch
Tur bul enz auf der Kuhlwasserseite im Verhaltnis zum

War melbergang mt |am narer Stronmung auf der Kuhl wasser -

3074.D
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seite somt erheblich verbessert werde. Dies sei z. B
aus "Hutte |, 28. Auflage 1955, den Seiten 496 bis 498
bekannt .

Anhand wei t erer nachgew esener off enkundi ger

Vor benut zungen turbul enter Stroénmungsverhal tnisse in
Schokol adent enperi ermaschi nen niisse das i m Streitpatent
beanspruchte Verfahren jedenfalls als die ubliche

Betri ebswei se in sol chen Maschi nen angesehen wer den.

Schliellich offenbare der zitierte Stand der Technik
auch di e geonetrische Anordnung der Durchl aRof f nungen
zwei er benachbarter Massekammern, wie sie in der
Vorrichtung genmal3d Anspruch 7 des Streitpatentes
ausgef uhrt sei, als naheliegende MalRnahne.

D e Beschwerdegegnerin hat dem w dersprochen und u. a.
vorgetragen, dall die bereits im Verfahren vor der

Ei nspruchsabteil ung al s verspatet anzusehende
Substantiierung der offenkundi gen Vorbenutzung der
sogenannt en DMW 3000 Maschine ihrerseits zwar nicht
beanst andet worden sei, jedoch nu3ten die im

Beschwer deverfahren erstmalig geltend gemacht en

of f enkundi gen Vor benut zungen nehrerer Tenperi er maschi nen
al s neue Tatsachen und Beweismttel betrachtet werden,
deren Zul assung auch mangel s Rel evanz | ediglich das

Ver fahren verzdgerten. |nsbesondere entstamten die

Tat sachen und Beweismttel beziglich der DWWV 4000
Maschi ne der Sphére der Einsprechenden und hatten be

ent sprechender Sorgfalt bereits innerhalb der
neunnonat i gen Ei nspruchsfri st vorgetragen werden kdnnen.
Ei ne Zul assung der i m Beschwerdeverfahren erstnalig

gel t endgemacht en of f enkundi gen Vor benut zungen sei

3074.D Y
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keinesfalls imEinklang mt der standi gen Rechtsprechung
der Beschwer dekanmern des Europdi schen Pat ent ant es.
Unabhé&ngi g von der Zul assigkeit der nachgereichten
Unterl agen sei aber imvorliegenden Falle nicht

ent schei dend, ob bei irgendwel chen hypot heti schen
Situationen Turbulenz in den verneintlich vorbenutzten
Tenperi ermaschi ne erzeugt werden kdnne, sondern, ob der
Nachwei s erbracht wirde, dal3 tatsachlich Turbul enz gemald
demim Streitpatent beanspruchten Rahnmen "unter

Pr odukt i onsbedi ngungen” in einer vorbenutzten Maschine
stattgefunden habe. Sel bst wenn besagte Turbul enz als
nachgew esen gelten kénnte, fehle i mer noch der
Nachwei s, dal} di e Konbi nati on des die Turbul enz
betreffenden Merkmals mt den dbrigen Merkmal en von
Anspruch 1 des Streitpatents naheliegend sei.

SchlielBlich sei festzustellen, dal di e nachgereichten
Tur bul enzunt er suchungen, deren Richtigkeit einm

vor ausgeset zt, bel egten, dall es sich bei demim
Streitpatent beanspruchten Merkmal der Turbul enz bei
tberraschend ni edri gen Reynol dszahl en um ein dem
Fachmann vor dem Prioritatstag des Streitpatentes
unbekanntes und erst nachtraglich entdecktes Merknma

handel e.

In Antwort auf einen Bescheid der Beschwerdekanmmer, der
di e Frage der Zul assigkeit und der Rel evanz der
nachgerei chten, als offenkundi g geltend gemachten

Vor benut zungen zum CGegenst and hat, hat di e Beschwerde-
gegnerin mt Schrei ben, datiert 24. April 1998, u. a.
mtgeteilt, daR fir den Fall, daR die Angel egenheit an
die erste Instanz zurickverw esen werden sollte, sie

sich veranl alit sehe, "ihren Antrag auf Durchfihrung

3074.D Y
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ei ner mindl i chen Verhandl ung vor der Beschwer dekanmer

ni cht | anger aufrechtzuerhalten”

Di e Beschwerdefidhrerin beantragte di e Auf hebung der
angef ocht enen Ent schei dung und den Wderruf des

eur opai schen Patents, hilfsweise die Zurickverwei sung
der Angel egenheit an die erste Instanz.

D e Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde als
unbegr indet zurtckzuwei sen und di e Kosten der
Beschwerde, einschliel3lich der durch die Prifung des
Beschwer deschri ftsatzes und der unfangrei chen Anl agen
verursachten Priafung, der Beschwerdefihrerin

auf zuer | egen.

Ent schei dungsgr inde

D e Beschwerde ist zul assig.

Der Ei nwand der Beschwerdef dhrerin, dall di e Beschwerde
unbegr indet sei, da sie sich nur auf neue Tatsachen und
Bewei smttel stitze, die nicht zuzul assen seien, steht
dem ni cht entgegen. Ei ne Begrindung kann im Si nne von
Artikel 108 (2) EPU auch dann als ausrei chend angesehen
wer den, wenn ei n neuer Tatbestand vorgebracht w rd, der
der Entscheidung die rechtliche Gundl age entzieht (vgl.
J 20/ 86, ABI. EPA 1988, 323). Das gilt auch dann, wenn
di e Ei nspruchsgrinde auf ei nen neuen Sachverhalt
gestutzt werden und ei ne Ausei nandersetzung mt den

G Unden der Entschei dung der Ei nspruchsabteil ung

vol I standig fehlt (vgl. T 611/90, ABI. EPA 1993, 50).

3074.D
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D e Kammer sieht auch keinen Gund, die in der

Beschwer debegr tndung von der Beschwer def Ghrerin
erstmalig geltend gemacht e of f enkundi ge Vor benut zung der
sogenannten "DWMW 4000 Gsl o Maschi ne” i m Rahnen von
Artikel 114 (2) als verspatetes Vorbringen fur das

wei tere Verfahren unbertcksichtigt zu | assen.

Bei der Prifung der Frage, ob das neue Sachvorbringen
der Beschwerdefuhrerin in der Beschwerdebegrindung
verspatet ist, sind deren gesanter technischer Vortrag
i m Ei nspruchsverfahren und die G inde in der

angef ocht enen Ent schei dung fur di e Zurickwei sung des

Ei nspruchs zu bericksi chtigen. Nach der technischen
Beurteilung der Einspruchsabteilung soll die unstreitig
of f enkundi g vor benut zte Maschi ne des Typs DMN 3000

ent gegen der Auffassung der Beschwerdef Uhrerin in den
Kihl kanmer n gegeniiber demim Streitpatent beanspruchten
Ver fahren unterschiedliche Strdmungsver hal t ni sse

auf wei sen. Der Vortrag und di e Bewei sfuhrung der
Beschwer def ihrerin i m Ei nspruchsverfahren waren auf eine
Di skussi on di eser Stronungsverhél tnisse in besagten
Kuhl kammrern geri chtet und versuchten, eine Uberein-
stimmung der beanspruchten Stronungsverhaltnisse mt

denen der vorbenutzten Anl age nachzuwei sen.

Di e Beurteilung der Sachl age durch die Einspruchs-
abteilung ist u. a. darauf gestitzt, den Messungen der

Ei nsprechenden héatten praxisfrende Annahnmen zur

Betri ebswei se di eser Maschi ne zugrunde gel egen. Nach dem
Vortrag der Beschwerdefihrerin ergab sich die daraus
resul ti erende Notwendi gkeit, zum Nachwei s des Vorl i egens

turbul enter Stroémungsverhal t ni sse durch erneute

3074.D
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Messungen i m Beschwer dever fahren nunnmehr eine ebenfalls
vor benut zt e Maschi ne des Typs DWWV 4000 heranzuzi ehen,
daraus, dalR die Maschine des Typs 3000, an der die
Messungen i m Ei nspruchsverfahren vorgenomen worden

war en, inzw schen ungebaut worden war. Die DMW 3000 und
di e DMW 4000 Maschi ne unterschi eden sich lediglich durch
di e Anzahl der Kuhl kamern, also in der Form und
Gestalt. Dieser Unterschied ist zum ndest dahi ngehend
uner heblich, dal weder der Verfahrensanspruch 1 noch der
Vorrichtungsanspruch 7 auf eine bestimte Anzah

Kihl kammer n ei ngeschr ankt ist.

D e Beschwerdef dhrerin hat damt nachvol | zi ehbare G lnde
dargel egt, warumin Antwort auf di e Entschei dung der

Ei nspruchsabt ei l ung ei ne Fortfuhrung der Argunmentation
auf Basis der in der ersten Instanz geltendgenmachten
of f enkundi gen Vor benut zung ni cht nbglich war. Sie hat
dar iber hinaus mt dem sogenannten "Gsl o-Report",

ei nschlieB3lich der "Danish Maritime Institute-Studie"
gemald Anl age 4 zur Beschwer debegr indung, unfangreiche
t echni sche I nformati onen vorgel egt, aus denen
hervorgehen soll, warum fir eine weitergehende

Di skussi on der beanspruchten Strodnungsverhal tni sse
Mel3er gebni sse an ei ner als DMV 4000 bezei chnet en
Maschi ne, die sich in den hier mal3geblichen Kriterien
ni cht vom Typ 3000 unterschei den soll, auch als

reprasentativ angesehen werden soll en.

Di ese Verfahrensfihrung durch di e Beschwerdefihrerin

| &3t kei nen Verfahrensm Bbrauch erkennen. Zwar ist der
Ei nsprechende gemalR Artikel 99 (1) Satz 2, Regel 55 c)
EPU i m G undsatz verpflichtet, den Streitstoff, mt dem

3074.D
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er das Patent angreifen wll, innerhalb der Ei nspruchs-
frist und gemaB Artikel 114 EPU jedenfalls so
rechtzeitig wie niglich zu unterbreiten. Das Vorbringen
i nnerhal b der Einspruchsfrist |egt nicht nur den
rechtlichen, sondern auch den faktischen Rahnen fest,

i nnerhal b dessen die materiellrechtliche Priufung des

Ei nspruchs grundsat zlich durchzufidhren ist (G 9 und

G 10/91, ABI. EPA 1993, 408, 414, 6. der Gunde). We
auch di e G ol3e Beschwerdekamrer in den genannten

Ent schei dungen betont hat, berthrt di e Berucksichtigung
von nicht innerhalb der Einspruchsfrist vorgetragenem
Vor bringen i m Gegensatz zu demin di eser Entschei dung
ebenfal | s behandel t en gegenstandl i ch beschr ankten

Ei nspruch jedoch nicht die Konpetenz der entschei denden
| nstanz, sondern die im Ei nspruchsverfahren anzu-
wendenden Verfahrensgrundsatze. D e Regel, dal das
gesante Vorbringen innerhalb der Einspruchsfri st
vorzutragen ist, dient ganz wesentlich dem Zweck, durch
Konzentration des Verfahrens den Rechtsbestand des

Pat ent s gef ahrdende Unst ande in angenessener Zeit prifen
und Uber sie entscheiden zu kdnnen. Sie darf deshalb im
Einzelfall nicht in einer Wise angewandt werden, die
den Sinn dieser Regel in ihr Gegenteil verkehrt, indem
sie den Ei nsprechenden - will er nicht Gefahr | aufen,
mt spaterem Vorbringen ausgeschl ossen zu werden - dazu
zwi ngt, die Einspruchsabteilung und den Verfahrensgegner
mt einer Masse von von di esen zu bewal ti gendem Materi al
zu Uber haufen, selbst wenn sich dies spater als fur die
zu treffende Entschei dung Uber haupt nicht notwendig
erwei st. Deshal b kann es gerade bei offenkundi gen

Vor benut zungen, bei denen vor demPrioritatstag bereits
ei ne Viel zahl von einzel nen Vorbenut zunghandl ungen

stattgefunden hat, auch imlInteresse der Gegenpart ei

3074.D Y A
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sow e der entschei denden Instanzen durchaus sinnvoller
Ver f ahr ensf Uhrung ent sprechen, unter den Vorbenut zungs-
handl ungen besti mte auszuwéhl en und di ese i meinzel nen
zu belegen. Dies schlielst ein, dal3 ein weiterer Vortrag
dann nicht als verspatet zurickgew esen werden darf,
wenn sich spater herausstellt, dalR der urspringliche aus
G inden, die fir die Partei nicht vorhersehbar waren,
nicht zum Erfol g fuhren kann. We die Beschwerdefuhrerin
imvorliegenden Fall vorgetragen hat und hinsichtlich
der Model | vari anten aus dem von i hr eingereichten
Prospekt hervorgeht, hat die BeschwerdefUhrerin die
Tenperi ermaschi ne DMV Tenperer seit einer Reihe von
Jahren vor dem Prioritatstag in einer Mehrzahl von
Model | vari ant en angeboten, die den verschi edenen
verwendet en Typenzahl en entsprechen. ImHi nblick auf die
Konpl exit &t der techni schen Zusammenhange und der

noéti gen Bewei se und techni schen Ero6rterungen, die allein
di e Frage des Vorliegens turbul enter Strdémngs-

ver hal t ni sse bei ei ner konkreten Vorbenutzungshandl ung
betreffen, wie der Unfang der von der Beschwerdefihrerin
dazu fur jeweils eine einzige Vorbenutzungshandl ung i m
Ei nspruchs- und Ei nspruchsbeschwer deverfahren

vor gel egt en Messungs- und Berechnungsunterl agen zei gt,
kann es nach dem oben Gesagten nach Auffassung der
Kammer nicht als eine m RBbrauchliche Verfahrensfihrung
angesehen werden, dal3 sich die Beschwerdef Uhrerin
zundchst auf den Nachwei s des Vorliegens der behaupteten
Ver hal t ni sse bei einer einzigen konkreten Vorbenut zungs-
handl ung beschrankt hat und dal sie ihre Beweisfldhrung
nachtraglich auf eine andere Vorbenut zungshandl ung

ausgedehnt hat.

Baugl ei chheit bzw. ldentitat der Kuihl kamern und
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santlicher Stronmungsparaneter des Kuhl nediuns in
besagt en Kanmern der DWMW 3000 Maschi ne und der DMW 4000
Maschi ne vorausgesetzt und unter der Voraussetzung des
Nachwei ses, dall ent sprechende DMV Maschi nen vor dem
Prioritatstag des Streitpatentes tatsachlich mt den von
der Beschwerdef hrerin geltend gemachten Strodnungs-
paranetern fidr den Fachmann ersichtlich (of fenkundig
benut zt) betri eben wurden, missen die i m Beschwerde-
verfahren erstmalig vorgel egten Ergebni sse besagter
Studi en der Stronmungsverhal t ni sse in Schokol aden-

t enperi ermaschi nen, di e konkrete Durchfl ullmessungen an
besagt er DMV 4000 Maschi ne unfassen, als rel evanter
angesehen werden als alleinig die i mRahnmen der

of f enkundi gen Vor benut zung der DMN 3000 Maschi ne gel t end

gemacht en Stronmungsber echnungen.

Di e Ei nspruchsabteilung hat ihre Entscheidung allein
darauf gestitzt, dall das Merkmal turbul enter

St rdnmungsver hal tni sse in der vorbenutzten DWMW 3000 ni cht
verwi rklicht und, auch von dem sonsti gen druck-
schriftlichen Stand der Techni k, nicht nahegel egt war.
Sie hat weder gepruft, inweweit die sonstigen

kennzei chnenden Merkmal e der Anspriche 1 und 7 des
Streitpatents in der vorbenutzten Tenperi ernaschi ne
verw rklicht waren, noch, welche Bedeutung diese
Merkmal e fur die Lehre des Streitpatents haben, noch, ob
di ese sonstigen Merkmal e und i hre Konbi nati on durch den
Stand der Techni k nahegel egt waren. Zwar fidhrt die

Ei nspruchsabteilung i n der angefochtenen Entschei dung
mt Bezug auf den Vorrichtungsanspruch 7 noch aus, das
Mer kmal , dafl3 di e Durchl alR6f f nungen abwechsel nd auf
grofRem und kl ei nem Radi us vorgesehen sei en, sei aus der

Vor benut zung weder bekannt noch nahegel egt, da die
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Dur chl aRof f nungen dort ausschlielllich auf grof3em Radi us
vor gesehen seien. We diese Ausfihrungen zeigen, die die
Schl uf3f ol gerung mangel nden Nahel i egens schon aus

Recht sgrinden nicht tragen, teilt die Einspruchs-
abteilung hier lediglich ein Ergebnis einer

Recht sansicht mt, dem keine techni sch wertende Prifung
zugrunde liegt, die den G inden der Entscheidung

ent nonmen wer den konnte.

Der von der Beschwerdefihrerin in der Beschwerde-

begr indung vor getragene neue Sachverhalt entzieht der
Ent schei dung der Ei nspruchsabteilung die rechtliche

G undl age. Di ese kann deshal b kei nen Bestand haben.
Bezuglich des Vorrichtungsanspruchs 7 gilt dies auch
deshal b, weil es auf Basis des Wrtlautes von Anspruch 7
in der erteilten Fassung: "Vorrichtung zur Durchfthrung
des Verfahrens nach Anspruch 1 bis 6, ... dadurch
gekennzei chnet, ... dal3 die Punpe (22) fur das

Kihl medi um zwecks Erzeugung von Turbul enz auf eine hohe
Dur chsat zl ei stung ausgelegt ist, ...", fraglich
erscheint, ob dieser Vorrichtungsanspruch zw ngend auf

ei nen Punpbetrieb zur Erzeugung ei nes turbul enten

St r6mungszust andes ausgerichtet ist und somt, ob
besagter Vorrichtungsanspruch beziglich der

Betri ebsweise nicht als "breiter"” angesehen werden nuf
al s Anspruch 1, was dann dazu fihrt, dalR die bezlglich
Anspruch 1 gemacht en Ausf Uhrungen der Ei nspruchs-
abteilung sich nicht ohne weiteres auf den beanspruchten
Vorri chtungsgegenstand ubertragen | assen. Mt dieser

Frage hat sich die Einspruchsabteilung nicht befalit.

Zusamenf assend i st festzustellen, dal fol gende Punkte

von der Ei nspruchsabteil ung noch nicht behandelt worden
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si nd:

i) D e Einspruchsabteilung hat sich in ihrer
Ent schei dung nicht mt dem Argument der
Ei nsprechenden ausei nander gesetzt, dalR es als
al | genei n bekannt gelten kdonne, dalRR die
War neuber gangszahl "Al pha" bei turbul enter
Stromung viel grofRBere Werte annehne al s bei

| am narer Stronung.

ii) Sie hat sich auch nicht mt der Tatsache
ausei nander geset zt, dall der Sachanspruch im
H nblick auf das Merkmal der Turbul enz anders

ausgestaltet ist als der Verfahrensanspruch.

i) Der Gegenstand des Streitpatentes ist sowohl
betreffend das Verfahren als auch die Vorrichtung
i mLichte des gesanten herangezogenen Standes der
Techni k, was die durch die verbl ei benden Merknmal e
zu | 6sende Aufgabe sowi e der Frage einer
erfinderischen Tatigkeit, die den LOsungsnerk-

mal en zugrunde |iegt, neu zu diskutieren.

iv) Gb die von der Beschwerdefihrerin eingereichten
unf angr ei chen Messungs- und Ber echnungser gebni sse
der DMW 4000 den Schl ul3 auf das Vorliegen
turbul enter Stroémungen rechtfertigen, verl angt
ei ne ei ngehende D skussion und Bewertung der
t echni schen Zusammenhénge. I n rechtlicher
Hi nsicht nul3 geprift werden, ob die Urstéande der
Vor benut zung den Schl uR rechtfertigen, dalR damt
die Merkmal e, auf die es ankomt, der

Offentlichkeit zuganglich geworden sind. Das
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unf a3t hinsichtlich des Verfahrensanspruchs des
Streitpatents z. B. die Tat- und Rechtsfrage,
inw eweit die Merkmal e des Verfahrens durch die
Vor benut zung ei ner Vorrichtung 6ffentlich

zugéngl i ch geworden si nd.

Da somt die fur das vorliegende Verfahren mal3geblichen
Fragen in erster Instanz bisher nicht geprift wurden,
sollte den Parteien fir die erstmalige Kl arung der

auf gezei gt en Fragestel |l ungen der Weg zwei er |nstanzen
zur Verfugung stehen. D e Kammer sieht es deshalb als
geboten an, von der ihr in Artikel 111 (1) EPU

ei nger aunt en Miglichkeit Gebrauch zu machen und die
Sache zur Fortsetzung des Einspruchsverfahrens an die

erste I nstanz zuriuckzuver wei sen.
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Di e Kammer versteht den Kostenantrag der Beschwer de-
gegnerin dahin, dall sie Erstattung der ihr durch die
Beschwer de der Beschwerdef ihrerin erwachsenen Kosten
begehrt. Im Ei nspruchs- und Ei nspruchsbeschwer de-
verfahren tragt jeder Beteiligte die i hmerwachsenen
Kosten sel bst. I n Abwei chung von diesemin

Artikel 104 (1) Satz 1 EPU festgel egten G undsatz kann
nach al | gemei nem Ver st &ndni s ei ne Kostenverteilung nur
dann als billig im Sinne von Artikel 104 EPU gelten,
wenn das Verhalten einer Partei nicht mt der zu
fordernden Sorgfalt im Ei nklang steht, d. h. wenn der
anderen Partei Kosten durch leichtfertiges oder gar
béswi | i ges Handel n verursacht werden. Hi ervon kann aber
in bezug auf die voranstehenden Ausfihrungen zu den
Urst &nden der nachtréaglich gel tendgenmacht en of fen-
kundi gen Vor benut zung der sogenannten DMW 4000 Gsl o
Maschi ne nicht die Rede sein. Bei der aufgezeigten
Sachl age und dem Verfahrensstand des Streitpatents
stellt sich die Frage einer Kostenverteilung zugunsten
der Beschwerdegegnerin fiur die Beschwerdekanmer nicht.
Der Antrag der Beschwerdegegnerin war daher

zur ickzuwei sen
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Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden w rd entschi eden:

1. D e angefochtene Entschei dung wi rd auf gehoben.

2. Die Sache wird zur Fortsetzung des Verfahrens an die
Ei nspruchsabtei | ung zur tickverw esen.

3. Der Antrag der Beschwerdegegnerin, der Beschwerde-
fdhrerin die Kosten der Beschwerde einschliel3lich der
durch die Prifung des Beschwerdeschriftsatzes und der
unf angrei chen Anl agen verursachten Prafung aufzuerl egen,
wi rd zurickgew esen.

Der Ceschaftsstell enbeante: Der Vorsitzende:

P. Martorana P. A M Lancgon

3074.D



