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Sachverhalt und Antréage

1265.D

CGegen das mt 29 Patentansprichen erteilte européische
Patent Nr. 0 596 221 (Annmel dungsnumer 93 114 608. 8)

| egte die nunnmehri ge Beschwerdefihrerin gestitzt auf
Artikel 100 a) EPU Einspruch ein und beantragte den
Wderruf des Patents im gesanten Unfang wegen mangel nder
erfinderischer Tatigkeit (Artikel 52 (1), 56 EPU)

Anspruch 1 des erteilten Patents |autet:

" Spei seei sherstell ungsmaschine mt ei nem oben of fenen,
verschli eBbaren |soliergefall, das aul3en eine |Isolierung
und i nnen einen Behadlter aufweist, hinter oder in dessen
Wanden Kihl schl angen vorgesehen sind und in dem
konzentrisch ein Rihrwerkzeuge tragendes Rihrwerk mt
mt der Behél terachse zusammenf al | ender Drehachse
angeordnet ist, das von unten durch eine Antriebseinheit
zu ei ner Rotationsbewegung antrei bbar ist, wobei im
Eckberei ch zwi schen der ebenen Bodenwand und der

krei szylindrischen Unfangswand ein durch ein von aul3en
bet ati gbares Verschl u3gli ed wahl wei se zu verschli eRende
oder zu o6ffnende Entnahnedffnung vorgesehen ist,

dadur ch gekennzei chnet,

dall das Rihrwerk durch die Antriebseinheit in

ent gegengeset zen Drehrichtungen (G H) antreibbar ist,
dall die Antriebswelle imBereich der Bodenwand

drehgel agert ist und dall di e Rihrwerkzeuge mt der
Boden- und Unfangswand i m schabendem Ei ngri ff stehende,
i mwesentlichen L-férm ge Lanellen sind, die so
angeordnet und ausgebil det sind, dal sie beimAntrieb
des Rihrwerks in Arbeitsdrehrichtung (G der im Behalter
befindlichen fl Ussigen oder teigfdrm gen Masse unten

ei ne Bewegungskonponente radi al nach auf3en und
anschl i eBend axi al nach oben sow e oben eine
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Bewegungskonponent e radi al nach innen erteilen und dal
sie beimAntrieb des Ruhrwerks in Gegendrehrichtung (H)
der im Behal ter befindlichen teigférm gen Masse unten
ei ne Bewegungskonponente radi al nach aufRen und axi al
nach unten erteilen

D e abhéangi gen Anspriche 2 bis 24 betreffen besondere
Ausf Uhrungsf ornmen der Maschi ne nach Anspruch 1

Anspruch 25 betrifft ein Verfahren zur Herstellung von
Spei seei s in einer Speiseeisherstellungsnmaschi ne nach
ei nem der vorherigen Anspriche und ist gefolgt von den
abhéngi gen Ansprichen 26 bis 29, die auf besondere
Ausf Uhrungsf ornen des Verfahrens nach Anspruch 25
gerichtet sind.

I m Ei nspruchsverfahren vor der ersten Instanz fuhrte die
Beschwer def Uhrerin unter anderem fol gende
Ent gegenhal t ungen an:

(2) GB-A-2 077 128

(3) EP- A-0 386 323

(4) FR-A-2 558 688

(6) EP-A-0 161 679

(7) Brevetto per Mddello Industriale, Tipo d Uilita
No. 00 219245

(7a) Engl i sche Ubersetzung des Textes von (7)

(9) US- A-3 958 968

(12) US- A-4 655 605

Der Einspruch wurde genaR Artikel 102 (2) EPU
zur ickgew esen

Nach der Entschei dung sei Entgegenhaltung (4) als
nachst! i egender Stand der Techni k anzusehen. Denn (4)
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beschrei be ei ne Maschine zur Herstellung von Spei seei s,
die alle Merkmal e des oerbegriffs von Anspruch 1 des
angegriffenen Patents erfille.

Der Gegenstand des Streitpatents |asse sich fir den
Fachmann j edoch weder aus (4) noch aus einer der anderen
i m Ei nspruchsverfahren eingereichten Entgegenhal t ungen
fdr sich genomren oder in Konbination mt der

Ent gegenhal tung (4) in naheliegender Wi se herleiten.

CGegen diese Entscheidung richtet sich die am

15. Dezenber 1998 unter gleichzeitiger Zahlung der
Beschwer degebiihr ei ngegangene und mt der Ei ngabe vom
22. Februar 1999 begrindet e Beschwerde.

Am 28. Januar 2000 erkl &arte eine Dritte ihren Beitritt
zum Verfahren und trug unter Vorlage von Bewei sunter-

| agen vor, sie habe gegen di e Beschwerdegegnerin am

14. Dezenber 1999 vor dem Mail ander Zivil gericht Kl age
auf gerichtliche Feststellung erhoben, dal} sie deren
Pat ent nicht verletze. Di e Beschwerdegegnerin habe

dar auf hi n Ver| et zungswi der kl age erhoben. In ei nem
Bescheid teilte die Kammer den Parteien mt, dal die

Zul &ssigkeit des Beitritts aufgrund der bisher

vorgel egten Unterlagen zwei fel haft erscheine, weil die
Beschwer degegnerin darin behaupte, die Beitretende

bi sher nicht zur Unterlassung der angeblichen

Pat ent ver| et zung auf gefordert zu haben und die

Ver | et zungsw der kl age der Beschwerdegegnerin nach ihrem
ei genen Vortrag verspatet eingereicht und deshalb
vorbehal tlich der Gewahrung der beantragten

W eder ei nset zung durch das Verl et zungsgeri cht

nmogl i cherwei se unzul assig sei. ImAnschlul® daran teilte
die Beitretende mt, dall vor dem Mail a&nder Cericht in
der Zwi schenzeit ein Anhorungsterm n stattgefunden habe,
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in demdas Gericht die beantragte W edereinsetzung in
die Frist zur Erhebung der Verl etzungsw derkl age gewéahrt
habe. Eine Abschrift der N ederschrift der Anhorung

wur de eingereicht. D e Beschwerdegegnerin stellte

dar auf hi n di e Anh&ngi gkeit ei nes zul &ssi gen

Ver | et zungsverfahrens unstreitig und erkl arte sich
bereit, sich auf den Beitritt einzul assen.

I m Ver | auf der mindlichen Verhandl ung vor der
Beschwer dekammer am 8. Marz 2000 | egte die
Beschwer degegnerin ei nen Hauptantrag und sechs
Hi | f santré&age vor.

Anspruch 1 des Hauptantrags unterscheidet sich durch
Anderungen in den techni schen Merkmalen (e), (k) und (1)
vom Anspruch 1 des erteilten Patents und hat nach

t echni schen Merkmal en gegliedert (diederung

hi nzugef tgt) fol genden Wrtl aut:

Spei seei sherstel | ungsmaschi ne

(a) mt ei nem oben of fenen, verschlielbaren
| sol i ergef a3, das aul3en eine Isolierung und innen
ei nen Behal ter aufwei st,

(b) hi nter oder in dessen Wanden Kihl schl angen
vor gesehen sind und in dem

(c) konzentrisch ein Ruhrwerkzeuge tragendes Rihrwerk
mt mt der Behélterachse zusanmenfal | ender
Dr ehachse angeordnet i st,

(d) das von unten durch eine Antriebseinheit zu einer
Rot at i onsbewegung antrei bbar i st,
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wobei i m Eckbereich zwi schen der ebenen Bodenwand
und der kreiszylindrischen Unfangswand ein durch
ein von aul3en bet &ti gbares Verschl ul3glied
wahl wei se zu verschli elRende oder zu 0of f nende

Spei seei sent nahnmeo6f f nung vor gesehen i st;

dadur ch gekennzei chnet,

(f)

(9)

(h)

(i)

(k)

(1)

dall das Rihrwerk durch die Antriebseinheit in
ent gegengeset zen Drehrichtungen (G H) antrei bbar
i st,

dafll die Antriebswelle i mBereich der Bodenwand
drehgel agert ist und

dalR di e Rihrwerkzeuge mt der Boden- und
Unf angswand i m schabendem Ei ngriff stehende,

i mwesentlichen L-férm ge Lanellen sind, die so
angeor dnet und ausgebi |l det sind,

daR alle Lanellen beimAntrieb des Rihrwerks in
Arbei tsdrehrichtung (G der im Behalter
befindlichen fl Ussigen oder teigfdrm gen Masse
unt en ei ne Bewegungskonponente radi al nach aul3en
und anschl i eRend axi al nach oben sow e oben eine
Bewegungskonponent e radi al nach innen erteilen
und

dall sie beimAntrieb des Rihrwerks in CGegendreh-
richtung (H) der imBehéalter befindlichen

tei gf rm gen Masse unten ei ne Bewegungskonponente
radi al nach aufRen und axial nach unten erteil en.

Der jeweilige Anspruch 1 der Hilfsantrage 1 bis 6

unt erschei det sich vom Anspruch 1 des Hauptantrags durch
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H nzuf tgung ei nes oder nehrerer zuséatzlicher Merkmal e
(m im Anschlul3 an Merkmal (|I) am Ende des Anspruchs 1
gemall Haupt antr ag:

1. Hilfsantrag:

() wobei das Rihrwerk in Gegendrehrichtung (H)
mt grolerer, vorzugswei se etwa doppelter
Geschwi ndi gkeit, antreibbar ist als in der
Ar bei t sdrehrichtung (G ;

2. Hilfsantrag:
() wobei die Lanellen relativ zur Drehachse
ent gegen der Arbeitsdrehrichtung (G geneigt
si nd;

3. Hilfsantrag:

(nB) wobei die Lanellen relativ zur Drehachse
ent gegen der Arbeitsdrehrichtung (G unter
ei nem W nkel (al pha) von 20° bis 40°,

i nsbesondere von 30°, genei gt sind;

4. Hilfsantrag:
(m) wobei Uber den Unfang vorzugswei se gl ei chnmaldi g
verteilt m ndestens 3 Rihrwerkzeuge vorgesehen

si nd;

5. Hilfsantrag:

(nb) wobei Uber den Unfang vorzugswei se gl ei chnmaldi g
verteilt m ndestens 3 Rihrwerkzeuge vorgesehen
sind, und wobei das Rihrwerk in Gegendreh-
richtung (H mt groRerer, vorzugswei se etwa
doppel ter Geschw ndi gkeit, antreibbar ist als
in der Arbeitsdrehrichtung (G ;

6. Hilfsantrag:
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(nb) wobei die Lanellen unten und seitlich
Schabkant en auf wei sen, von denen die
seitlichen Schabkanten mt Ausnehnmungen
ver sehen si nd.

I n der Beschwer debegrindung nmachte di e Beschwerde-
fahrerin zusatzlich zu demimerstinstanzlichen
Ver f ahren vor gebrachten Ei nspruchsgrund zum erstenna
mangel nde Neuheit des Pat ent gegenst ands wegen

of f enkundi ger Vor benut zung geltend und reichte dazu
unt er anderem fol gende Beweisnmittel ein:

(16) Auszige ei nes techni schen Handbuchs betreffend
ei ne Spei seei s- und Fruchtei smaschi ne der Firnma
Frigomat SpA mt der Bezeichnung "Celatiera
G 50 &R';

(16a) eidesstattliche Erklarung von Gaetano Cipelletti
zum Auf bau und der Funktionswei se der Maschi ne
gemaR (16), mit englischer Ubersetzung;

(16b) eidesstattliche Erklarung von Stefano Corradi zum
Auf bau und der Funktionswei se der Maschi ne genmal
(16), mt englischer Ubersetzung.

Sie trug hierzu i mwesentlichen fol gendes vor:

D e Einspruchsabteil ung sei insbesondere bei der
Auswertung der technischen Lehre der Entgegenhal t ungen
(7), (7a) einemIrrtumunterl egen

Di e Beschwerdef dhrerin habe sich daher veranl aldt
gesehen, zur Bestéatigung ihrer vor der

Ei nspruchsabt ei | ung vorgetragenen, auf die oben

angef Uhrten Ent gegenhal t ungen gest it zten Argunentation
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nach zuséatzlichen Beweismttel n Ausschau zu hal ten und
sei dabei auf eine of fenkundi ge Vorbenut zung gest olRen.
Durch Vorl age der Dokunente (16), (16a) und (16b) sei
bewi esen, dal} ei ne Maschi ne zur Herstellung von

Spei seei s unter der Bezeichnung "G 50 GR' mt allen

t echni schen Merkmal en des Anspruchs 1 des Streitpatents
bereits vor dessen Prioritatstag von der Firma Fri gomat
SpA durch eine techni sche Beschrei bung der
Offentlichkeit zuganglich gemacht und in den Jahren
1986 - 1991 bereits in erheblicher Stuckzahl verkauft
worden sei. Unter diesen Unstanden sei es
gerechtfertigt, mangel nde Neuheit als weiteren

Ei nspruchsgrund i m Beschwer deverfahren geltend zu
machen.

Der Einspruch der Beitretenden richtet sich gegen das
erteilte Patent imgesanten Unfang unter Artikel 100 a)
EPU wegen mangel nder Neuheit und nmangel nder
erfinderischer Tatigkeit (Artikel 52 (1), 56 EPU) sow e
unter Artikel 100 b) EPU wegen unvol | st &andi ger

O fenbarung (Artikel 83 EPU). Sie stitzte ihr Vorbringen
sowohl auf di e Entgegenhal tungen (7), (7a) als auch auf
die bereits von der Beschwerdefihrerin geltend genachte
of f enkundi ge Vor benut zung und di e dazu vorgelegten, in
Par agraph VII naher bezeichneten Beweismttel.

Hi nsichtlich des von ihr eingefihrten Ei nspruchsgrunds
der mangel nden Ausf Ghrbarkeit und unzurei chenden

O fenbarung nmachte di e Beitretende i nshesondere geltend,
dall di e Form und Anordnung der Lanellen des Rihrwerks
zur Erzielung der in Anspruch 1 beanspruchten
Bewegungskonponent en der Masse i m Rihrbehdal ter nicht
ausrei chend offenbart sei, falls die Kamrer zum Schl uf3
komme, dal} di esel ben Bewegungskonponenten nicht bereits
mt den Maschi nen genal3 Stand der Techni k erreicht



1265.D

_ 9. T 1149/ 98

wirden. Des weiteren gebe das Streitpatent nur eine
Ausf Uhrungsform der Lanellen an, so dal die
Ausf Ghr barkeit der Erfindung i mganzen beanspruchten
Unfang alleine durch die Ofenbarung im Streitpatent
ohne unzumnut bares Herunexperi nenti eren oder
erfinderisches Tatigwerden nicht gewdhrlei stet sei.

In ihrer Erwi derung auf di e Beschwerdebegr indung

erkl arte di e Beschwerdegegnerin ausdricklich ihr

Ei nverstandnis damt, dal} die seitens der
Beschwer def threrin geltend gemachte Vorbenut zung i m
vor | i egenden Beschwer deverfahren bericksichtigt werde.

Das Vorbringen der Beschwerdegegnerin imschriftlichen
Ver f ahren und wahrend der mindlichen Verhandl ung | ant
si ch fol gender mallen zusammenf assen:

Neben der Unterschei dung von Maschi nen zur

Ei sherstellung mt vertikal em Auf bau einerseits und
hori zont al em Auf bau andererseits, sei insbesondere die
Unt er schei dung nach der Art des in der Maschine
hergestellten Ei ses von besonderer Bedeutung. Hier sei
zwi schen Maschi nen zur Herstellung von Speiseeis mt
sehr dickflidssiger bis fester Konsistenz, Softeis mt
wei cher crem ger Konsistenz und sog. Granita oder Slush
zu unt erschei den, wobei es sich bei |etzteremum eine
Fl Ussigkeit mt darin enthaltenen Ei skdrnern mt einer
Tenmperatur von -2°C bis -3°C handl e.

Das Streitpatent betreffe eine Maschine mt vertikal em
Auf bau zur Erzeugung von kleinen und mttleren Mengen an
Spei seeis, w e sie insbesondere aus den

Ent gegenhal tungen (4) und (9) bekannt seien. D esem
Stand der Techni k gegenuber sei die erfindungsgenmal3 zu

| 6sende Aufgabe darin zu sehen, die bekannten
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Maschi nentypen so zu verbessern, dafl3 in noglichst kurzer
Zeit ein nmbglichst hochwertiges Produkt erzeugt werden
kénne und die fertige Spei seei snasse aus der Maschi ne
rasch und vol | st andi g abgegeben werden kénne. Die

Auf gabe werde durch di e Konbi nation der technischen
Merkmal e i n den unabhé&ngi gen Ansprichen 1 und 25 gel 6st.

Di e Lésung bestehe i nsbesondere darin, dall das Rihrwerk
far die Herstellung der Speiseeismasse einerseits und zu
deren Ent nahnme aus dem Ruhrwer ksbehal ter andererseits in
zwei ent gegengesetzten Richtungen antrei bbar und an die
Erforderni sse in diesen beiden Arbeitsphasen speziel
angepaldt sei. Diese Anpassung bestehe insbesondere
darin, dall die i mwesentlichen L-form gen Lanellen
sowohl mt dem Boden als auch mt der Ungebungswand im
schabenden Eingriff stunden und zudem so gefornt seien
dall sie in der einen Arbeitsdrehrichtung der imBehalter
befi ndli chen Masse zur guten Durchm schung und Kuhl ung
ei ne speziell e Umal zbewegung erteilten und in der

ent gegengeset zten Drehrichtung die fertige Speiseeis-
masse gezielt in R chtung der Entnahnmedffnung dréngten
Bei den bekannten Maschi nen, w e beispi el sweise in jener
gemalR der geltend gemachten Vorbenutzung, seien die
Funkti onen "Schaben" und "RiUhren" zw schen den

ver schi edenen El enenten des Ruhrwerks aufgeteilt und

ni cht geeignet, der Masse i mBehéalter die
erfindungsgenéald erzielte Umal zbewegung zu verl ei hen.

Di e Beschwerdefidhrerin (Ei nsprechende) beantragte die
Auf hebung der angef ocht enen Entschei dung und den
W derruf des Patents,

hil fsweise die Vorlage der folgenden, in der nindlichen
Ver handl ung fornmulierten Frage an die G ol3e
Beschwer dekanmer :
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"In a case where a functional claimcharacterizes a
shape or simlar physical feature by means of the effect
to be obtained, is a precise disclosure of the effect to
be achieved, only, sufficient to recognize a sufficiency
of disclosure (Article 83 EPC) throughout the functional
cl ai m anbi t ?"

Der imschriftlichen Verfahren gestellte Antrag auf
Rickzahl ung der Beschwer degebihr wurde von der
Beschwer def threrin in der niundlichen Verhandl ung ni cht
mehr aufrechterhal ten

Di e Beitretende beantragte die Auf hebung der
angef ocht enen Ent schei dung und den Wderruf des Patents,

hi | f swei se di e Zurickverwei sung des Falles an die
Ei nspruchsabt ei | ung,

als weiteren Hilfsantrag beantragte die Beitretende die
Vor | age der von der Beschwerdef ihrerin gemafld Paragraph X
(oben) formulierten Frage an die G olRe Beschwer dekanmer.

Di e Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die
Aufrechterhal tung des Patents in geandertem Unfang auf
der Grundl age des in der nindlichen Verhandl ung

ei ngerei chten Hauptantrags, hilfsweise auf der G undl age
eines der in der mindlichen Verhandl ung ei ngereichten

H | fsantrage 1 bis 6

Sie beantragte weiter, den Antrag der Beschwerdegegnerin
und der Beitretenden auf Vorlage der von der Beschwerde-
fdhrerin gemald Paragraph X (oben) formulierten Frage an
di e G ol3e Beschwerdekamer zuridckzuwei sen.
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Ent schei dungsgr inde
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D e Beschwerde ist zul assig.

Zul dssigkeit des Beitritts (Artikel 105 EPU)

Aus den von der Beitretenden vorgel egten Unterlagen geht
hervor, was nunnmehr zw schen den Partei en auch
unstreitig ist, dall zwi schen i hr und der

Beschwer degegnerin ei ne infol ge der gewdhrten

W eder ei nset zung zul &ssige, als Antwort auf die zunadchst
von der Beitretenden eingereichte negative

Fest st el | ungskl age er hobene Verl et zungsw der kl age
anhangig ist, die das Streitpatent betrifft. Es kann
deshal b dahi ngestellt bl eiben, ob bereits die von der
Beitretenden am 14. Dezenber 1999 er hobene negative

Fest st el | ungskl age di e Voraussetzungen fiur die

Zul assigkeit eines Beitritts schuf. Der am

28. Januar 2000 erklarte Beitritt zumvorliegenden

Ver fahren wurde von bei den Zeit punkten ausgehend
innerhal b der in Artikel 105 (1) EPU gesetzten Frist von
drei Monaten nach Kl ageer hebung erkl &t und in dieser
Frist ausreichend begrindet. Er ist deshalb zul assig.

Ander ungen

D e geanderten Anspriche sowohl des Hauptantrags als
auch der Hilfsantrage 1 bis 6 (siehe Paragraph VI oben)
sind durch die urspringlich eingereichten Unterlagen
ausrei chend gestitzt und enthalten imVergleich zu den
ent sprechenden Ansprichen des erteilten Patents

zum ndest ein zuséatzliches technisches Merkmal, das den
Schut zberei ch begrenzt. Ein VerstolR gegen die

Besti nmungen der Artikel 84 und 123 (2) oder (3) EPU als
Fol ge der von der Beschwerdegegnerin vorgenonmrenen
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Anderung der Anspriiche gendf3 den vorliegenden Antragen
i st daher fur die Kamer nicht erkennbar. Da weder die
Beschwer def threrin noch die Beitretende dem

wi der sprochen haben, eritbrigen sich weitere, ins

ei nzel ne gehende Ausf dhrungen in dieser Hi nsicht.

O fenbarung der Erfindung (Artikel 100 b); 83 EPU)

Der erst mt demBeitritt ins Verfahren eingefihrte

Ei nspruchsgrund gemal3 Arti kel 100 b) in Verbindung mt
Arti kel 83 EPU bezieht sich auf die Frage der
ausr ei chenden O f enbarung und Ausf Ghr bar kei t
wesentlicher techni scher Merkmal e des Pat ent gegenst andes
i m gesant en beanspruchten Bereich und betrifft im
wesentlichen die Definition der Riuhrwerkzeuge der
beansprucht en Spei sei smaschine i m Anspruch 1 [siehe
Merkmale (h) bis (1)].

Ausdr tcklich nicht bestritten wiurde, dall auf G undl age
der im Streitpatent enthaltenen techni schen Lehre und
Bei spi el e weni gstens ein Weg zur Ausfihrung der
beanspruchten Erfindung fir den Fachmann deutlich und
vol | standi g offenbart ist. Ebensowenig wurde
angefochten, dal ein Fachmann unmittel bar feststellen
kann, ob die im Anspruch definierten Rihrwerkzeuge

i nnerhal b i hres Wrkungsbereichs der i m Behéalter
befindlichen fl Ussigen oder teigfdrmgen Masse die von
den funktionellen Merkmalen (k) und (1) geforderten
Bewegungskonponenten erteil en.

Die Beitretende hat jedoch bezweifelt, dall der
CGegenstand des Anspruchs 1 vom Fachmann i m gesant en
beansprucht en Berei ch ohne unzunut bares

Her umexperi menti eren und ohne eigenes erfinderisches
Zut un nachgear bei tet werden kodnne, da die Form und
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Anor dnung der RuUhrwerkzeuge i m Anspruch zwar teil weise
durch gegenstéandliche (strukturelle) Merkmale, sonst
aber nur durch ihre Funktion definiert seien.

Fir die Frage der ausreichenden Erfindungsoffenbarung im
Sinne von Artikel 83 EPU ist nicht allein der Inhalt

ei nes Patentanspruchs, sondern die Lehre des

eur opai schen Patents in ihrer Gesantheit heranzuzi ehen
ist (vgl. Entscheidung T 14/83, ABlI. EPA 1984, 105,

si ehe i nsbesondere Punkt 3 der Entschei dungsgrinde).

I mvorliegenden Fall sind Formund Anordnung jener
Rihrwer kzeuge des Ruhrwerks, die als solche in
Anspruch 1 ausdrucklich beschrieben sind, aufer durch
i hre Funktion durch die von der Drehrichtung
unabhangi gen gegenst &ndl i chen Merkmale (h) und (i),
wonach sol che Rihrwerkzeuge i mwesentlichen L-form ge
Lanel l en darstellen, die mt der Boden- und Unfangswand
i m schabendem Ei ngriff stehen, bereits innerhal b enger
Grenzen strukturell definiert. Geift man hinsichtlich
di eser Definition noch auf die O fenbarung in der
Beschrei bung und di e abhangi gen Anspriche zurick, die
si ch auf besondere, unter den Anspruch 1 fallende

Ausf Uhrungsarten der Erfindung bezi ehen, erhéalt der
Fachmann nach Ansicht der Kammer eine voll standi ge und
geschl ossene techni sche Anwei sung, nach wel chen
Kriterien er mit hinrei chender Aussicht auf Erfolg zu
ei ner breiten Palette von Ausfihrungsfornmen der
Erfindung gel angt, die der imvorliegenden Anspruch 1
verwendet en Definition des oder der Rihrwerke gerecht
wer den.

Di e genannten Kriterien beziehen sich unter anderem auf
Ausf Uhrungsf ormen, bei denen bei spi el swei se
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- oberhal b der unteren horizontal en Schenkel des
Rihrwer ks ei n durchgehender Zw schenraum vorl i egt
(Anspruch 3; Spalte 6, Zeilen); oder

- die Lanellen relativ zur Drehachse entgegen der
Arbei tsdrehrichtung (G geneigt am Antri ebswel | enrohr
befestigt sind (siehe Anspruch 4);

- der Neigungswi nkel imbreiten Bereich 20° bis 40°,
i nsbesondere bei 30°liegt (siehe Anspruch 5;
Spalte 6, Zeilen 54-57); oder

- die nach oben wei senden Schenkel der Lanellen sich in
radi al er Richtung i mwesentlichen tuber den gl ei chen
Langenbeuchteil eines Radius erstrecken w e der
ZwW schenraum zwi schen | nnenkante der Lanellen und dem
zentralen Antriebsrohr (siehe Anspruch 10); oder

- die nach oben wei senden Schenkel der Lammellen in der
Wei se von unten nach oben verschrankt bzw tordiert
sind, dal der Wnkel beta mt der Tangente (R) am
Ber Uhrungspunkt mt der Unfangswand von unten nach
oben abni mm (siehe Anspruch 11)

- der Wnkel beta mt der Tangente (R) stetig abnimt
und zwar bevorzugt imbreiten Bereich von 90° auf 50
bis 70°, insbesondere 60° (siehe Anspruch 12,

Spalte 6, Zeile 58 bis Spalte 7, Zeile 9); oder

- di e nach oben wei senden Schenkel der Lanellen sich
von unten nach oben in radialer Wise etwas verj ingen
(siehe Anspruch 14).

I n Anbetracht der oben erwdhnten O f enbarungen im
Streitpatent, die unterschiedlichste Ausfuhrungsfornen
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der Erfindung abdecken, kann di e Kammer ent gegen der
Ansi cht der Beitretenden nicht erkennen, dal} sich der
Anspruch 1 auf Gegenstande erstrecken wirde, die dem
Fachmann nach Lektire der gesanten O fenbarung der
Erfindung nicht zur Verfigung stehen oder dafl die im
Streitpatent verfiugbare technische Lehre den Fachmann
nicht in die Lage versetzen wirde, die durch die
funktionellen Merkmal e (k) und (I) definierte Wrkungen
i mgesanten Bereich des Anspruchs 1 zu erzielen. D e
Beitretende hat dazu auch nichts Gegenteiliges konkret
vorgetragen, sondern nur in allgeneiner Formdie Breite
des Anspruchs benméngel t.

Ei n Pat ent anspruch w derspricht nicht alleine schon
deshal b den Erfordernissen des Artikel 83 EPU, weil er
breit abgefalRt ist. Da, wi e oben gezeigt, keine
konkreten Anhal t spunkte vorliegen, dafl die Erfindung

ni cht i mgesanten Bereich ausfihrbar ist, sieht die
Kamrer keinen Gund, dem Patent den Anspruch 1 in seiner
derzeitigen Breite unter Artikel 83 EPU zu verwei gern.

Di e von der Beschwerdefihrerin und der Beitretenden
formulierte Frage an die G olRe Beschwerdekanmer stellt
sich daher imvorliegenden Fall nicht.

Nachstl i egender Stand der Technik

D e Entgegenhal tung (16) beschrei bt eine Maschine zur
Herstel l ung von Speiseeis und Fruchteis (Ganita) vom
Typ "CGelateria G50 GR', die von der Beitretenden vor
dem Prioritatstag des Streitpatents vertrieben wurde. Im
Zusamenhang mt (16) wurden zunachst von der
Beschwer def Ghrerin und i m Anschl ul3 daran gl ei chl aut end
von der Beitretenden eidesstattliche Erkl arungen der
Herren Gaetano Cipelletti (16a) und Stefano Corradi
(16b), beide Beschaftigte der Beitretenden, vorgel egt.
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D e geltend gemachte Vorbenutzung wurde seitens der
Beschwer degegnerin i m Verl aufe des Verfahrens auch nicht
mehr bestritten. Di e Beschwerdegegnerin sel bst |egte

vi el mehr in der mindlichen Verhandl ung ein Rihrwerk vor,
das von der Beschwerdefihrerin und der Beitretenden als
Original rahrwerk ei ner Maschi ne genald der Vorbenut zung
(16) aner kannt wurde.

I n Anbetracht der zahlreichen genei nsanen techni schen
Mer kmal e zwi schen dem Gegenst and des Anspruchs 1 des
Streitpatents und dem Gegenstand der Vorbenut zung (16)
geht die Kammer in Ubereinstimung nit den Parteien von
der Vorbenut zung gemal3 (16) als dem nachstli egenden
Stand der Techni k aus.

Techni sche Merkmale (a) bis (d) und (f) bis (I) des
Gegenstands von Anspruch 1

I m Ver| auf e des Beschwer deverfahrens wurde nie ernsthaft
in Zwei fel gezogen, dalR die technischen Merkmale (a) bis
(d) der Speiseei smaschi ne gemall dem Cber begriff des
Anspruchs 1 des Streitpatents in der wahl wei se zur
Herstel l ung von Spei seeis oder Fruchteis (G anita)
besti mm en und geei gneten Maschi ne genmal3 Vor benut zung
(16) bereits verwirklicht und daher als bekannt

vor auszuset zen si nd.

DalR bei der Maschine gemal3 Vor benut zung das Rihrwerk in
ent gegengeset zt en Drehri chtungen antrei bbar ist (siehe
Seite 1 von (16): "Ruhrwerksmotor mt doppel si nni gem

Ur auf") und die Antriebswelle imBereich der Bodenwand
drehgel agert ist, geht aus (16) hervor und wurde von der
Beschwer degegnerin auch nicht bestritten. Damt

unt erschei det sich di e Speiseei smaschi ne genald

Anspruch 1 des Streitpatents auch hinsichtlich der
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Merkmal e (f) und (g) imkennzei chnenden Teil des
Anspruchs nicht von der Maschi ne gemal3 der Vorbenut zung.

Das Ruhrwerk ist in Bezug auf seine Rihrwerkzeuge im
gednderten Anspruch 1 durch di e Konbination der

t echni schen Merkmale (c) und (h) bis (I) definiert. Nach
ei ngehender Pridfung di eser Merkmal e kommt di e Kanmer zu
dem Schl uf3, dall vom Anspruch 1 des Streitpatents

zum ndest Ausf dhrungsfornmen der Erfindung unfaldt sind,
bei denen hinsichtlich Form Anordnung und Funktion der
Ruhr wer kzeuge zwi schen ei nem Rihrwerk mt den

t echni schen Merkmal en des Anspruchs 1 und dem Ruhrwerk
gemall Vor benutzung (16) kein entschei dender Unterschied
er kennbar i st.

Di e Abbildung (Tav. I1) in (16) zeigt in der |inken
oberen Ecke ein in der Maschi ne genmal3 Vor benutzung
verwendetes, mt “mescal atore” (31) bezeichnetes
Riuhrwerk mt einemin der Zeichnung nach rechts

zei genden als "Pala raschiante" (32) bezeichnetem
Rihrwer kzeug, wel ches eine L-férmge Lanelle ist, die
mt der Boden- und Unfangswand in schabendem Eingriff
steht. Diese Auslegung von (16) steht in Ubereinstinmung
mt einemvon der Beschwerdegegnerin in der mindlichen
Ver handl ung préasenti erten Rihrwerk, welches von der
Beschwer def Uhrerin und der Beitretenden einwandfrei als
Original riahrwerk aus ei ner Maschi ne genald Vor benut zung
identifiziert wirde. Genau wie in (16) beschrieben,

tragt di eses Ruhrwerk ein Ruhrwerkzeug, welches als mt
der Boden- und Unfangswand in schabendem Ei ngriff
stehende, L-form ge Lanelle ist, die augenscheinlich
relativ zur Drehachse entgegen der Arbeitsdrehrichtung
(G geneigt am Antriebswel | enrohr befestigt ist, deren
nach oben wei sender Schenkel in der Weise von unten nach
oben verschrankt bzw. tordiert ist, dal dessen W nkel



6.5

6.6

1265.D

- 19 - T 1149/98

mt der Tangente am Ber Ghrungspunkt mt der Unfangswand
von unten nach oben abni mmt und deren nach oben

wei sender Schenkel sich von unten nach oben in radialer
Wei se etwas verj ungt.

DalR das oben beschriebene Rihrwerkzeug gemald der

Vor benut zung (16) aufgrund sei ner Konstruktion und
strukturellen Merkmal e beim Antrieb des Rihrwerks der im
Behal ter befindlichen Masse, solange sich die Masse im
Bewegungsabl auf i m Wrkungsberei ch di eses speziellen
Rihrwer kzeugs befindet, die in den Merkmal en (k) und (I)
des Streitpatents geforderten Bewegungskonponent en
erteilt, wiurde demach auch nicht in Zweifel gezogen.

Es ist richtig, daR bei m Rihrwerk der Maschi ne genald
(16) in entgegengesetzter R chtung zu demin der

Zei chnung mt (32) bezei chneten Rihrwerkzeug, namich
der oben ausfuhrlich beschriebenen, mt der Boden- und
Unf angswand i m schabendem Ei ngriff stehenden, im
wesentlichen L-formge Lanelle, ein unterschiedlich
geforntes, in (16) nicht ndher bezei chnetes Rihrwerkzeug
angeordnet ist, das weder mt der Boden- noch der

Unf angswand i n schabendem Eingriff steht, also nicht als
Schaber messer ausgebil det ist, und aufgrund seiner

unt er schi edl i chen Ausgestal tung, beim Antrieb des
Ruhrwer ks der im Behéalter befindlichen Masse, sol ange
sich die Masse i m Bewegungsabl auf i m Wrkungsbereich

di eses unterschiedlich gestalteten Ruhrwerkzeugs

befi ndet, andere als die in den Merkmalen (k) und (I)
beschri ebenen Bewegungskonponenten erteilen durfte.

Ei ne sol che Ausf ihrungsform des Rihrwerks, wel ches
Rihrwer kzeuge mt den in den Punkte 6.4 und 6.5

angef ihrten techni schen Merkmal en genmal3 (16) aufwei st,
fallt aber nach Ansicht der Kamrer eindeutig unter die
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Definition des Ruhrwerks im Anspruch 1 des
Streitpatents. Denn diese Definition

- verlangt zwar, dal alle Ruhrwerkzeuge des RihrwerKks,
wel che den strukturellen Merkmalen (h) und (i)
genigen und mt der Boden- und Unfangswand im
schabendem Ei ngriff stehende i mwesentlichen
L-f6rm ge Lanellen sind, so angeordnet und
ausgebi |l det sind, dal alle diese Lanellen beim
Antrieb des Rihrwerks der im Behalter befindlichen
Masse in i hrem Wrkungsbereich die in den
funktionell en Merkmal en (k) und (1) vorgeschriebenen
Bewegungskonponenten erteil en;

- ver |l angt aber ausdricklich nicht, wie schon in den
vor her gehenden Punkten festgestellt wurde, dal alle
Rihr wer kzeuge des Ruhrwerks mt der Boden- und
Unf angswand i m schabendem Ei ngriff stehende im
wesentlichen L-form ge Lanellen sind und weni gstens
ei nem mnehreren oder allen Merkmalen (h) bis (I)
genugen.

SchlielRlich hat die Beschwerdegegnerin in

Uberei nstimmung nmt den Ausfihrungen in den

vor angehenden Punkten in der nmundlichen Verhandl ung

sel bst vorgetragen, dall unter Anspruch 1 des
Streitpatents auch ei ne Spei seei smaschine mt einem
Ruhrwerk fallt, das neben Ruhrwerkzeugen, die mt der
Boden- und Unfangswand i m schabendem Ei ngri ff stehende,
i mwesentlichen L-form ge Lanellen mt den obigen
Merkmal en (h) bis (lI) sind, auch ein oder nehrere anders
gestal tete Rihrwerkzeuge tragen kann, wel che

bei spi el sweise nicht mt der Boden- und Unfangswand im
schabendem Ei ngriff stehende, i mwesentlichen L-fdrm ge
Lanel l en sind und somt den oben angefidhrten Merkmal en
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(h) bis (I) dberhaupt nicht oder nur teilweise genlgen.

7. Neuheit (Artikel 100(a); 54 EPU); technisches Merkma
(e) imQberbegriff des Anspruchs 1

7.1 Hi nsichtlich der in (16) ebenfalls vorgesehenen
Ent nahmedf f nung i m Eckberei ch zwi schen der ebenen
Bodenwand und der kreiszylindrischen Unfangswand wird
auf der ersten Seite von (16) jedoch eindeutig zw schen
ei ner Miglichkeit zur Entnahme von Speiseis einerseits
und Fruchtei s andererseits unterschi eden und
ausdr tckl i ch nur deren Funktion und Ei gnung zur
"aut omati schen Herauszi ehung von Fruchteis” (italien.
Oiginal sprache: "per |'estrazione automatica della
granita") offenbart. Dies steht in Ubereinsti mung mt
den Aussagen in den oben erwdhnten eidestattlichen
Er kl arungen von G peletti (16a) und Corradi (16b),
jeweils Seite 3, Zeilen 12-14: "si continua a nescol are
fino a che la granita richiesta € pronta e si scarica |la
granita dal condotto di scarico”.

D e Kammer ist auf Gundl age des Vorbringens der
Parteien imschriftlichen und mindlichen Verfahren und
ei gener Recherchen zur Ansicht gelangt, daB fir das in
italienischer Sprache als "granita" bezei chnete Produkt
ein aqui val enter Begriff in der deutschen Sprache fehlt
und dalR es sich dabei tatsachlich, wie von der

Beschwer degegnerin vorgetragen, umeine Flussigkeit mt
darin enthal tenen Ei skérnern mt einer Tenperatur von
-2°C bis -3°C handelt, wofir die deutsche Ubersetzung
"Fruchteis" in (16) ganzlich unzutreffend erscheint.
GemalR ROonpp, Lexi kon Lebensmittel chem e, Georg Thiene
Verlag Stuttgart, New York, 1995, Seite 789, ist
Fruchteis namich eine Speiseeis-Sorte mt einem
Fruchtanteil von mnd. 20 % wobei unter dem Begriff

1265.D Y A



7.2

7.3

1265.D

- 22 - T 1149/98

Spei seei s w ederum ausschliel3lich "eine durch einen
Gefrierprozel3 bei der Herstellung in einen festen oder
pastenartigen Zustand, z. B. Softeis, gebrachte
Zubereitung, die gefroren in den Verkehr gebracht wrd",
zu verstehen ist.

Die Prazisierung des Wortlauts von Merkmal (e) im
Streitpatent imAnspruch 1 aller Antrége im Verl auf der
nmiundl i chen Ver handl ung nuf3 so interpretiert werden, dald
das Merkmal (e) imVergleich mt Anspruch 1 der
erteilten Patents nun durch dessen genaue Funktion in
Form des zusat zlichen funktionellen Merkmals "zur

Ent nahme von Spei seei s" erganzt wurde. In Hinblick auf
di e Ausfihrungen in Punkt 7.1 (oben) kommt die Kammer
zum Schl uf3, dal3 di eses funktionelle Merkmal weder in
(16) noch in den anderen im Zusanmenhang mt (16) zum
Nachwei s der Vorbenutzung vorgel egt en Dokunent en
inmplizit oder explizit offenbart ist. Es konnte weder
von der Beschwerdefihrerin noch von der Beitretenden
schl Ussi g nachgew esen weder, dal3 di e Ent nahnmedf f nung im
Eckberei ch zwi schen der ebenen Bodenwand und der

krei szylindrischen Unfangswand in der in (16)

beschri ebenen Maschi ne di esel be Funktion wie im
Streitpatent hat und zur Entnahne von Spei seei s geei gnet
I st.

Da sich di e beanspruchte Speiseei sherstellungsmaschi ne
gegeniuber dem nachstliegenden Stand der Techni k gemald
(16) somt durch ein (funktionelles) technisches Merkna
unt erschei det, ist der CGegenstand des Anspruchs 1 gemald
den vorliegenden Antragen, die alle dieses funktionelle
Mer kmal ent hal ten, gegeniber der Vorbenutzung (16) als
neu i m Sinne von Artikel 54 (1) EPU anzusehen.

Aus der O fenbarung der von der Beitretenden ebenfalls
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al s neuhei t sschadl i ch ent gegengehal t en Spei seei smaschi ne
i n den Ent gegenhal tungen (7), (7a) sind weder das

Vor handensei n ei ner i m Eckberei ch zwi schen der ebenen
Bodenwand und der kreiszylindrischen Unfangswand durch
ei n von aullen bet atigbares Verschl u3glied wahl wei se zu
verschl i eRende oder zu Of f nende Spei seei sent nahnme6f f nung
(Merkmal e) noch die Miglichkeit, das Rihrwerk in

ent gegengeset zt en Drehri chtungen antrei ben zu kdnnen
(Merkmal f) unmittel bar und eindeutig herleitbar, sodald
auch (7), (7a) nicht als neuheitsschadlich anzusehen

si nd.

Erfinderische Tatigkeit

Haupt ant r ag

Aus den obi gen Ausf idhrungen ergi bt sich fidr den
Fachmann, dall von Anspruch 1 des Streitpatents

Ausf Ghrungsfornmen der beanspruchten Spei seei s-

her st el | ungsmaschi ne unfaf3t sind, die sich vom

nachst!i egenden Stand der Techni k, nadm ich der Maschine
gemall Vor benutzung (16) nur durch das Merkmal (e)

unt erschei den, d. h. dalR i m Eckberei ch zw schen der
ebenen Bodenwand und der kreiszylindrischen Unfangswand
ei ne durch ein von aullen bet &ti gbares Verschl ul3glied
wahl wei se zu verschl i elRende oder zu 0of f nende

Spei seei sent nahnmeo6f f nung vor gesehen i st.

Bei di esem Sachverhalt kann di e dem Gegenstand des
Anspruchs 1 zugrundel i egende techni sche Aufgabe nur nehr
darin gesehen werden, die aus (16) wahlweise zur
Herstellung von Granita oder Speiseeis beschriebene
Maschine so zu nodifizieren, dall auch Speiseis nach
seiner Fertigstellung in der Maschine durch die im
Eckberei ch zwi schen der ebenen Bodenwand und der
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krei szyl i ndri schen Unfangswand vor gesehene
Ent nahnmedf f nung aut omati sch herausgezogen werden kann.

Ei n Vergl ei ch der Entnahnedffnung in der Abbil dung der
Maschi ne gemal3 Vor benut zung (16) (siehe Tav. 11) mt der
in der Abbildung in Figur 1 des Streitpatents gezeigten
und in Anspruch 1 durch ihre Funktion nunnehr Kkl ar
defini erten Spei seei sent nahnmedf fnung (13) | aBt deutlich
erkennen, dall di e Aufgabe durch ei ne wesentliche

Ver gr 6Berung des Durchnessers oder Querschnitts be

gl eichzeitiger wesentlicher Verkirzung der Lange der

Ent nahnmedof f nung, so dal3 di ese den &ul3eren Rand der
Boden- und der kreiszylindrischen Unfangswand des

Behal ters nur geringflgig Uberragt, gel dst wurde. Der
Kanmer erscheint es plausibel, dalR aus einer

Ent nahneéf f nung nmit den oben angef iihrt en Anderungen
gegenuber der Maschi ne genmald Vor benut zung ni cht nur

fl Ussiges Granita, sondern auch Speiseis mt dem

typi schen festeren, dickfllssigen oder pastenartigen
Zust and herausgezogen werden kann. Dies wurde auch weder
von der Beschwerdef ihrerin noch von der Beitretenden in
Frage gestellt.

Der Fachmann, der vor die Lésung der bestehenden Aufgabe
gestellt war, wullte, dall die Maschi ne genal3 Vor benut zung
(16) mt allen notwendi ngen techni schen Merknal en,

ei nschliel3lich eines geeigneten Rihrwerks mt Unkehr der
Drehrichtung, ausgeristet war, um di e automatische

Her auszi ehung von Granita durch die Entnahnetffnung im
Eckberei ch zwi schen Boden- und Unfangswand des
zylindrischen Behédlters zu gewdhrlei sten. Aus seinem
taglichen Erfahrungsschatz und sei nem al | genei nen

Fachw ssen war i hm aber auch bereits bekannt, dald
MalBnahmen, w e di e ausrei chende VergrofRerung des
Durchnessers und des Querschnitts bei gleichzeitiger



1265.D

- 25 - T 1149/98

Ver kiir zung der L&nge der Ent nahneotffnung das

aut omati sche Herauszi ehen ei ner gegeniber G anita
festeren, pastenartigen oder dickfllissigen Masse, we es
Spei seeis je nach seiner Zubereitung darstellt, aus dem
Behal t er wegen des exponentiell abnehnmenden

W der st andes, der als Fol ge di eser Malinahnmen der
austretenden Masse entgegengesetzt wird, erleichtern
oder in vielen Fallen erst erndglichen w rd.

Hatte er dennoch eine Anregung zur LOsung der

best ehenden Auf gabe im Stand der Techni k gesucht, ware
er auf Entgegenhaltung (4) gestoflen. Aus der Figur 1 in
(4) hatte der Fachmann die notigen H nweise hinsichtlich
der erforderlichen MaRRe fiur Durchmesser, Querschnitt und
Lange sow e Anordnung ei ner Entnahnmedffnung fir das

aut omati sche Herauszi ehen von Speiseis i mEckbereich

zwi schen der ebenen Bodenwand und der kreiszylindrischen
Unf angswand. Es spielt dabei keine entschei dende Roll e,
dall di e Maschi nen gemal3 (4) einerseits und (16)
andererseits eine unterschiedliche Gestaltung des
Rihrwer ks auf wei sen. Seite 6, Zeilen 1-3 von

Ent gegenhal tung (4) ist zu entnehnen, dal3 die
Spei sei smasse nmittel s des Austriebsriahrwerks aus der

Ent nahnmedf f nung (4) ausgetrieben wird, was nichts
anderes bedeuten kann, als dald der fertigen Ei snasse
durch das Rihrwerk ei ne Bewegungskonponente nach unten
erteilt wird. Durch die bei der Maschine gemal3 (16) beim
Ausst o3 vorgesehene Unkehr der Drehrichtung wird durch
das mt der Boden- und Unfangswand i m schabendem
Eingriff stehende, als imwesentlichen L-fo6rm ge Lanelle
ausgebi | det e Ruhrwerkzeug 32, wi e aus der Vorbenut zung
bereits bekannt, der fertigen Ei snasse ebenfalls eine
Bewegungskonponente unten erteilt, die durch die Neigung
des zweiten in entgegengesetze Ri chtung zei genden, in
(16) nicht naher bezeichneten Rihrwerks zum ndest



8.2

1265.D

- 26 - T 1149/ 98

teil weise unterstitzt wird oder zunm ndest unterstitzt
wer den kann.

I n Anbetracht dessen, dall sich der Gegenstand des
Anspruchs 1 des Streitpatents von der Vorbenutzung (16)
nur durch das Merkmal (e) unterscheidet, ergibt sich die
Losung der bestehenden Aufgabe nach Ansicht der Kammer
fur den Fachmann in Anbetracht der obigen Ausfihrungen

i n nahel i egender Wi se aus einer Konbination der Lehren
der Entgegenhal tungen (16) und (4). Der Cegenstand des
Anspruchs 1 erfidllt daher nicht das Erfordernis der
erfinderischen Tatigkeit.

Erster H | fsantrag (siehe Paragraph VI oben,
Mer kmal mil):

Aus Ent gegenhal tung (9) ist bereits eine Maschine zur
Herstel l ung von Spei seei s bekannt, bei der i m Bereich
der Bodenwand des zylindrischen, isolierten

Ruhr behéal ters ei ne Ent nahnmeéffnung (21) fiar die fertige
Spei seei smasse vorgesehen ist. In Spalte 4, Zeilen 20
bis 27 von (9) wrd bereits vorgeschl agen, die

Dr ehgeschwi ndi gkeit des Ruhrwerksnotors bei m Ausstof3 der
fertigen Speisei smasse zu erhdhen, um einen schnell eren
und effektiveren Ausstoll der Masse zu erreichen. Es
trifft zu, dall in (9) eine Urkehr der Drehrichtung des
Riuhrwer ks bei m Ausst o3 der fertigen Speiseei smasse ni cht
vor gesehen ist. Nachdem aber bei der Maschi ne gemal}

Vor benut zung (16) die Urkehr der Drehrichtung zur
Erzi el ung ei nes wirksamen Ausstof3es bereits bekannt war,
war es fidr den Fachmann naheliegend, die in (9)

vor geschl agene Erhohung der Ausstolkapazitéat der
Maschi ne durch Erhoéhung der Drehgeschw ndi gkeit fir den
gl ei chen Zweck auch in den Fallen anzuwenden, in denen
ei ne Unkehr der Drehrichtung wahrend des Ausstofles der
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fertigen Spei seei smasse vorgesehen i st.

Das zuséatzliche Merkmal im Hi | fsantrag kann daher weder

al l eine noch in Konbination mt den anderen technischen

Mer kmal en des Anspruchs einen Beitrag zur erfinderischen
Tati gkeit | eisten.

8.3 Zweiter und dritter Hlfsantrag (siehe Paragraph Vi
oben, Merkmale n2, nB):

Abgesehen davon, dal die Neigung der Lanelle relativ zur
Dr ehachse entgegen der Arbeitsdrehrichtung bei m Ruhrwerk
gemall Vor benut zung bereits klar erkennbar war, wird eine
Nei gung der Rihrwerkzeuge relativ zur Drehachse entgegen
der Arbeitsdrehrichtung bei spiel sweise auch in fol genden
Ent gegenhal t ungen enpfohlen: (2), siehe insbesondere
Seite 3, Zeilen 33-42; (6), siehe insbesondere Figur 2;
und (12), siehe insbesondere Spalte 2, Zeile 64 bis
Spalte 3, Zeile 2 und Figur 1. Nachdem die Vorteile der
Nei gung der Rihrwerkzeuge relativ zur Drehachse entgegen
der Arbeitsdrehrichtung i mStand der Technik bereits
bekannt waren, war die Ermttlung des optinal en

W nkel bereichs fur die Neigung fir den Fachmann nur nehr
ei ne Angel egenheit der Optim erung auf G undl age von
Rout i never suchen.

Fur die Kammer ist daher nicht erkennbar, wie die
zusat zl i chen techni schen Merkmale imzweiten und dritten
H | fsantrag fir sich alleine genonmen oder in

Konbi nation mt den anderen Merkmal en des Anspruchs 1 zu
ei ner fir di e Beschwerdegegnerin ginstigeren Beurteilung
der erfinderischen Tatigkeit fidhren kdnnte.

8.4 Vierter Hlfsantrag (siehe Paragraph VI oben
Mer kmal ma):

1265.D Y A
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Abgesehen davon, dall die Ermttlung der ginstigsten
Anzahl von Rihrwer kzeugen zur Erzielung einer optinalen
Kihl ung und Durchm schung der Spei seei smasse und zur
Erzi el ung ei nes schnell en und effektiven Ausstolles der
fertigen Masse fir den Fachmann ei ne rei ne Angel egenheit
routi nemafi gen Ausprobierens darstellt, konnte dieser
sich in Entgegenhaltung (2) eine zielfuhrende Anregung
hol en. Di ese Entgegenhal tung beschrei bt in den Figuren
14 und 15 sowi e auf Seite 4, Zeilen 26-48 eine

Spei sei smaschine mt ei nem Rihrwerk, wel ches Uber den
Unfang gl ei chmalBig verteilt drei Rihrwerkzeuge tréagt,
die in ihrer Funktion aufeinander abgestimt sind (siehe
bl ade arrangenment 5C) und nennt verschi edene Vorteile

di eser Anordnung. In Anbetracht der obigen Ausfihrungen
i st nicht erkennbar, wi e das zuséatzliche techni sche
Merkmal des vierten Hilfsantrags entweder allein oder in
Zusanmenhang mt den anderen techni schen Merkmal en des
Anspruchs 1 einen Beitrag zu einer positiveren
Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit |eisten kdnnte.

Finfter H|Ifsantrag (siehe Paragraph VI oben,
Mer kmal nb):

Der funfte Hilfsantrag enthalt in Anspruch 1 als
zusét zl i che Merkmal e ei ne Kombi nati on des Merkmal s ml
gemall erstem Hi |l fsantrag mt dem Merkmal 4 gemald
viertemH | fsantrag. Es ist nicht zu erkennen und die
Beschwer degegnerin hat in dieser Hinsicht auch nichts
gel tend genmacht, dalR di ese bei den techni schen Merkmal e
m t ei nander in einem funktionellen Zusanmrenhang st inden
derart, dalR i hre Konbination sich in ei nem
Uberraschenden oder vorteil haften Ergebnis

ni ederschl age. Durch di e bl ol3e Anei nanderrei hung von
zwei Merkmalen in Anspruch 1, die fidr sich genommen, w e
oben gezeigt, keinen Beitrag zur erfinderischen



8.6

1265.D

- 29 - T 1149/98

Tatigkeit |leisten, kann die erfinderische Tatigkeit des
beansprucht en Gegenstandes in keinemfur die
Beschwer degegnerin giinstigeren Licht gesehen werden

Sechster Hilfsantrag (siehe Paragraph VI oben,
Mer kmal nB) :

Di e Ausf dhrungsform des Ruhrwerks nach Hi |l fsantrag 6,
wonach die seitlichen Schabkanten der Rihrwerkzeuge
Ausnehnmungen aufwei sen und bei den ei nzel nen Rihrwerken
S0 gegenei nander versetzt sind, dal3 bei einer einnmaligen
Urdr ehung des Rihrwerks die Seitenwand in ihrer gesanten
Lange abgeschabt w rd, scheint bei Maschinen zur
Herstell ung von Speiseis Ublich zu sein und wrd

bei spi el sweise in Spalte 4, Zeilen 9-20 der

Ent gegenhal tung (3) unter Hi nweis auf die Figur 1 dieser
Ent gegenhal t ung ausfihrlich beschrieben. Somt kann auch
di ese Ausf iUhrungsform der Rihrwerkszeugs weder allein
noch i m Zusamrenhang mt den anderen Merkmal en des
Anspruchs 1 zu keiner anderen Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit fuhren.

Da weder der Anspruch 1 des Hauptantrags noch der
Anspruch 1 eines der Hilfsantrage di e Anforderungen an
die erfinderische Tatigkeit (Artikel 52 (1) i. V. mt
Artikel 56 EPU) erfillen, war das Patent zu widerrufen.
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Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. D e angefochtene Ent schei dung wi rd auf gehoben.

2. Das européai sche Patent wird w derrufen.

Di e Geschéaftsstell enbeantin: Der Vorsitzende:
M Dai nese P. A M Langon
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