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Date Feuille Demande n*:

SACHVERHALT UND ANTRAGE

1 Das Europaische Patent Nr. 2 120 656 beruht auf der Européischen

Patentanmeldung 08700994.0 mit Anmeldetag 07.01.2008.
Beanspruchte Prioritaten: CH 15072007 vom 09.01.2007 und CH 802072007
vom 18.05.2007.
Die Bezeichnung des Patentes ist: Verfahren und Vorrichtung zur Erzeugung
von Milchschaum oder Milchgetranken.
Auf die Erteilung des Patents ist im Europ&ischen Patentblatt Nr. 2012/09 vom
29.02.2012 hingewiesen worden.
Patentinhaber ist:  Steiner AG Weggis

6353 Weggis (CH)

2 Ein erster Einspruch wurde mit Schreiben vom 28.11.2012 von
Gruppo Cimbali S.p.A.
Via Manzoni 17
20081 Binasco, (IT)
eingereicht.
Es wurde beantragt das Patent im vollem Umfang zu widerrufen. Als Grinde
wurden fehlende Neuheit und erfinderischer Tatigkeit (Artikel 100(a); 52(1);
54: 56 EPU) und dass der Gegenstand von Anspruch 1 des Patents (iber den
Inhalt der Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung hinausgeht
(Artikel 100(c); 123(3) EPU) angefiihrt.
Hilfsweise wurde eine eine miindliche Verhandlung (Artikel 116 EPU)
beantragt.
Als Beweismittel wurden folgende Dokumente von der Einsprechenden 1 (O1)
zitiert:
D1: US6 192785
D2: EP 1593330
D3: EP 0485350
D4: WO 2006/053016
D5: US 2002/0141742
D6: DE 102004 004817
D7: US 2003/0232115
D8: EP 0157 069
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3 Ein zweiter Einspruch wurde mit Schreiben vom 29.11.2012 von

FRANKE Kaffeemaschinen AG.

Franke-Strasse 9

4663 Aarburg, (CH)

eingereicht.

Es wurde beantragt das Patent im vollem Umfang zu widerrufen. Als Grinde
wurden fehlende Neuheit und erfinderischer Tatigkeit (Artikel 100(a); 52(1);
54; 56 EPU) und dass das Patents die Erfindung nicht so deutlich offenbart,
dass ein Fachmann sie ausfiihren kann (Artikel 100(b); 83 EPU) angefiihrt.
Hilfsweise wurde eine eine miindliche Verhandlung (Artikel 116 EPU)
beantragt.

Als Beweismittel wurden folgende Dokumente von der Einsprechenden 2 (O2)
zitiert:

D8: EP 0157 069

D2: EP 1593330

D3: EP 0485 350

D9: WO 9727793

D1: US6 192785

4 Mit Telefax vom 13.05.2013 beantragte die Patentinhaberin (PA) die
Einspriche vollumfanglich zurlickzuweisen und das Patent ohne
Einschr@nkungen aufrecht zu erhalten. Hilfsweise beantragte die PA einen
neuen Anspruch 1 nachreichen zu kdnnen, falls die Einspruchsabteilung den
geltenden Anspruch 1 nicht gewahrt.

5 Mit Schreiben vom 14.01.2014 lud die Einspruchsabteilung zur mindlichen
Verhandlung am 14.05.2014.

6 Mit Schreiben vom 10.04.2014 brachte die O2 weitere Argumente in Bezug
auf unzulassige Erweiterung, mangelnde Ausflhrbarkeit, Neuheit und
erfinderischer Tatigkeit vor.

7 Mit Schreiben vom 17.04.2014 reichte die Patentinhaberin die Hilfsantrage | -
I, eine zusatzliche Stellungnahme, sowie die Dokumente:
D10: Untersuchungen zur Charakterisierung der Makro- und Mikrostruktur
von Milchschaum,
Dissertation von Dipl. oec. troph. Katja Borcherding
D11: EP 2298 142
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8 Mit Schreiben vom 05.05.2014 nahm die O2 hinsichtlich Zul&ssigkeit der mit
Schreiben vom 17.04.2014 eingereichten Hilfsantrage | - 11l sowie der

Patentfahigkeit Stellung.

9 Die mandliche Verhandlung fand am 14.05.2014 statt. Wahrend der
mundlichen Verhandlung wurde der geltende Hauptantrag der
Patentinhaberin durch einen geadnderten Hauptantrag ersetzt. Gemal neuem
Hauptantrag wird eine Anderung des Anspruchs 1 beantragt.

10 Der geanderte unabhangige Anspruch 1 des wahrend der mundlichen
Verhandlung eingereichten neuen Hauptantrages lautet wie folgt:

Verfahren zur Erzeugung von Milchschaum oder Milchgetr&nken, bei welchem
Milch mittels einer Pumpe aus einem Behé&lter angesaugt und zu einem
Auslass geférdert wird, wobei der Milch Luft bzw. ein Gas beigemischt

wird, wobei das Milch/Luft-Gemisch im kalten Zustand zu Milchschaum
verarbeitet und als kalter oder heiBer Milchschaum zum Auslass geférdert
wird,

dadurch gekennzeichnet, dass

die von der Pumpe angesaugte und mit der Luft bzw. dem Gas vermischte
Milch bzw. das Milch/Luft-Gemisch Uber eine Drosselstelle wahlweise direkt
oder Uber einen Durchlauferhitzer zum Auslass geférdert wird.

11 Der unabhéngige Anspruch 2 des Patentes wie erteilt lautet wie folgt:
Vorrichtung zur Durchfihrung des Verfahrens nach Anspruch 1, mit einer die
Milch von einem Behalter Uber eine Ansaugleitung ansaugenden Pumpe, mit
einer von der Pumpe zu einem Auslass fuhrenden Auslassleitung, mit einer in
die Ansaugeleitung mindenden Luftzufuhrleitung,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Auslassleitung zwischen der Drosselstelle und dem Auslass zwei Uber ein
Ventil wahlweise einschaltbare Parallelabschnitte aufweist, wobei einem
dieser Auslassleitungs-Abschnitte ein Durchlauferhitzer zugeordnet ist.

EPA Form 2916 01.91TRlI
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ENTSCHEIDUNGSGRUNDE

1 Der Einspruch ist zulassig, weil er allen Anforderungen der Artikel 99(1) und
100 sowie der Regel 3(1) und 76 EPU entspricht.

2 Artikel 100 (c) EPU
Die Patentinhaberin reichte wahrend der mundlichen Verhandlung einen
geanderten Anspruch 1 als neuen Hauptantrag ein.

Einsprechende und Einspruchsabteilung sind nicht der Auffassung, daf3 der
Gegenstand des geénderten Anspruchs 1 des neuen Hauptantrags derart
geandert wurde, daB3 er Uber den Inhalt der urspranglich eingereichten
Fassung hinausgeht (Art. 123(2) EPU).

3 Artikel 100 (b) EPU
Die O2 macht geltend, dass die Anspriche 1, 2 und 7 des Hauptantrags die
Erfindung nicht so deutlich offenbaren, dass ein Fachmann sie ausfiihren
kann (Artikel 83 EPU).
Die Formulierung in den Ansprichen 1 und 2 "wahlweise direkt oder Uber
einen Durchlauferhitzer" zum Auslass zu férdern als Verfahrensmerkmal
wulrde der Fachmann allenfalls dahingehend interpretieren, dass geman
Oberbegriff heiBer oder kalter Milchschaum zum Auslass geférdert wird.
Zudem ist dem Fachmann kein Hinweis gegeben wie eine direkte FOrderung
erfolgen soll, da s&mtliche weitere Anspriche und die Beschreibung lediglich
den Hinweis geben, wahlweise den Durchlauferhitzer zu umgehen. Dies
entspricht nicht der Bedeutung einer direkten Forderung. Ferner ist die
Umwandlung des Milch/Luft Gemischs in Milchschaum an der Drossel nicht
ausfihrbar, da diese nicht ausreichend beschrieben ist.
In Anspruch 7 ist durch das Merkmal "dass die als Rohr oder Schlauch
vorgesehene Auslassleitung eine bestimmte Lange aufweist,
vorzugsweise bis zu 30 cm, damit sich der Milchschaum in dieser
Auslassleitung weiter bildet und festigt" nicht ausreichend offenbart wie der
Milchschaum erzeugt wird, da z.B. die Dimensionierung (Querschnitt etc.,
Ausflhrung) im Patent fehlt. Auch die Art der Pumpe ist entscheidend fir die
Schaumerzeugung.
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Die Einspruchsabteilung kann den Argumenten der O2 aus den folgenden
Grunden nicht zustimmen :

Die oben genannten Merkmale des Anspruchs 1 und 2 sind durch den Par.
[0012] der Beschreibung sowie der Fig. 1hinreichend beschrieben. Ferner ist
die Drosselstelle in Anspruch 4 als Drosselventil oder fixe DUse beschrieben,
somit ist der Gegenstand der Ansprlche 1 und 2 des Hauptantrags so
deutlich offenbart, dass ein Fachmann sie ausfihren kann.

Der Anspruch 7 offenbart eine weitere Ausbildung der in Anspruch 2
beanspruchten Vorrichtung, die zudem durch den Par. [0013] der
Beschreibung gestitzt ist. Der Gegenstand des Anspruch 7 offenbart somit
die Erfindung so deutlich, dass ein Fachmann sie ausfihren kann.

Die Anspriche des Hauptantrags offenbaren somit die Erfindung so deutlich,
dass ein Fachmann sie ausfiihren kann (Artikel 83 EPU).

4 Artikel 100(a) EPU, Neuheit (Artikel 54 EPU)
Die Ol und Oll machen geltend, daB die Ansprlche 1 und 2 des neuen
Hauptantrags nicht neu sind, in Hinsicht auf das Dokument D1.
Dokument D1 offenbart "throttle valves" (57,58) zum Regeln des Durchflusses
durch die Schlduche (15) und (16), welche wie aus Fig. 3 und 4 ersichtlich
gequetscht werden und somit als Drossel fungieren. Der "connector" (19)
kann ebenfalls eine Drosselstelle sein, entweder an der Schlauchquetsch-
stelle oder durch Rulckstau infolge eines geschlossenen "throttle
valves" (57,58) in der einen Leitung am "connector" (19) verandert sich das
Strdmungsverhalten in die andere Richtung zu einer Drosselstelle.

Die Patentinhaberin erwiderte, dass die in Dokument D1 offenbarten "throttle
valves" keine Drosselstellen sind und der "connector” 19 lediglich ein Y-Stlick
ist welches die Leitungen (13") in die zwei Leitungen (15,16) aufteilt und daher
keine Drosselstelle ist. Ferner erlauterte die Patentinhaberin, dass geman
Anspruch 1 und 2 die Drosselstelle sich zwischen der Pumpe und dem
Durchlauferhitzer bzw. dem direkten Weg zum Auslass befindet (siehe Fig. 1).

Die Einspruchsabteilung kann den Argumenten der Ol und O2 nicht
zustimmen. Nach Auffassung der Einspruchsabteilung ist der Gegenstand der
Anspriche 1 und 2 aus den folgenden Griinden neu:

Das Dokument D1 offenbart alle Merkmale der Oberbegriffe der Anspriche 1
und 2.

EPA Form 2916 01.91TRlI
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Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich jedoch von dem aus D1
bekannten Verfahren zur Erzeugung von Milchschaum oder Milchgetranken
dadurch, dass

(i) die von der Pumpe angesaugte und mit der Luft bzw. dem Gas vermischte
Milch bzw. das Milch/Luft-Gemisch Uber eine Drosselstelle wahlweise direkt
oder Uber einen Durchlauferhitzer zum Auslass geférdert wird.

Der Gegenstand des Anspruchs 2 unterscheidet sich von der aus D1
bekannten Vorrichtung zur Durchfihrung des Verfahrens nach Anspruch 1
dadurch, dass

(i) die Auslassleitung zwischen der Drosselstelle und dem Auslass zwei
Uber ein Ventil wahlweise einschaltbare Parallelabschnitte aufweist,
wobei einem dieser Auslassleitungs-Abschnitte ein Durchlauferhitzer
zugeordnet ist.

Die in Dokument D1 offenbarten "throttle valves" (57,58) sind geman Spalte 4,
Zeilen 17 - 20 entweder offen oder geschlossen und sind somit keine
Drosselstellen sondern lediglich Ventile. Wirde man die "throttle

valves" (57,58) trotzdem als Drosselstellen ansehen, offenbart das Dokument
D1 in diesem Fall jedoch zwei Drosselstellen, anstatt wie in Anspruch 1
offenbarte eine Drosselstelle, Gber welche das Milch/Luft-Gemisch wahlweise
direkt oder Uber einen Durchlauferhitzer zum Auslass geférdert wird, bzw. wie
in Anspruch 2 wonach die Auslassleitung zwischen der (somit einen)
Drosselstelle und dem Auslass zwei Uber ein Ventil einschaltbare
Parallelabschnitte aufweist.

Die in Dokument D1 offenbarte Abzweigung (connector 19) kann nicht als
Drosselstelle angesehen werden. Zum einen vermeidet der Fachmann
Querschnittsanderungen an der Schlauchanschlussstelle aus hygiene- und
strdmungstechnischen Grinden, so dass der Innendurchmesser des
Schlauches und des Abzweigs daher eher gleich sind. Zum anderen bildet
sich infolge Rickstau durch SchlieBen einer der Leitungen (15,16) keine
Drossel im Sinne der Erfindung am Abzweig in die andere Leitung (15,16),
sondern das Milch/Luft-Gemisch flieBt vollstadndig und ungedrosselt
ausschlieBlich durch die andere Leitung.

Somit offenbart Dokument D1 keine Drossel im Sinne der Erfindung geman
dem Gegenstand der Anspriche 1 und 2.

Die Anspriiche 1 und 2 des neuen Hauptantrags sind somit neu (Art. 54 EPU)
in Hinsicht auf Dokument D1.

EPA Form 2916 01.91TRlI
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Auch die Dokumente D2 und D3, sowie die anderen Dokumente zum Stand
der Technik offenbaren nicht die oben genannten Merkmale (i) und (ii).

Der Hauptantrag entspricht somit den Erfordernissen der Artikel 52 (1) und 54
EPU, weil der Gegenstand aller Anspriiche neu ist.

5 Artikel 100(a) EPU, Erfinderischen Tatigkeit (Artikel 56 EPU)
Die Ol und Oll machen geltend, daB die Anspriche 1 und 2 des geanderten
Hauptantrags nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhen, in Hinsicht auf
die Dokumente D1 mit D2, D3, D1 mit D3, D3 mit D1 und D1 mit D4.

Die Patentinhaberin erwiderte, dass keine der von der Einsprechenden
zitierten Kombinationen zum Gegenstand der Anspruch 1 und 2 fihrt, da der
Fachmann anhand der Erkenntnisse aus diesen Dokumenten die
Drosselstelle nicht zwischen der Pumpe und den Durchlauferhitzer sondern
erst nach dem Durchlauferhitzer positioniert.

Nach Auffassung der Einspruchsabteilung beruht der Gegenstand der
Anspriche 1 und 2 auf einer erfinderischen Tatigkeit aus den folgenden
Granden:

Kombination D1 mit D2, D1 mit D3 und D1 mit D4:

Wie unter Neuheit erlautert unterscheidet sich der Gegenstand des Anspruchs
1 von dem bekannten Verfahren zur Erzeugung von Milchschaum oder
Milchgetranken dadurch, dass

(i) die von der Pumpe angesaugte und mit der Luft bzw. dem Gas vermischte
Milch bzw. das Milch/Luft-Gemisch Uber eine Drosselstelle wahlweise direkt
oder Uber einen Durchlauferhitzer zum Auslass geférdert wird;

und der Gegenstand des Anspruchs 2 von der bekannten Vorrichtung zur
Durchfihrung des Verfahrens nach Anspruch 1 dadurch, dass

(i) die Auslassleitung zwischen der Drosselstelle und dem Auslass zwei
Uber ein Ventil wahlweise einschaltbare Parallelabschnitte aufweist,
wobei einem dieser Auslassleitungs-Abschnitte ein Durchlauferhitzer
zugeordnet ist.

Die Aufgabenstellung der Erfindung ist ein Verfahren und eine Vorrichtung
bereitzustellen, die einen in seiner Konsistenz bleibender und hochwertigen,
wahlweise heiBen und kalten Milchschaum erzeugen kann.

Der Fachmann wurde die Lehre aus Dokument D2 nicht auf die aus

EPA Form 2916 01.91TRlI
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Dokument D1 bekannten Vorrichtung und Verfahren anwenden, da Dokument
D2 lediglich offenbart heiBen Milchschaum zu erzeugen, jedoch keinen kalten
Milchschaum erzeugen kann.

Wirde der Fachmann die Dokumente D1 und D2 trotzdem kombinieren,
wurde er die Drosselstelle erst nach dem Durchlauferhitzer anordnen, da in
Dokument D2 die Drosselstelle (9) erst nach dem Durchlauferhitzer (4)
angeordnet ist und somit nicht zum Gegenstand der in den Ansprlchen 1 und
2 offenbarten Erfindung gelangen.

Die selbe Argumentation gilt auch flr die Lehre aus Dokument D3 die der
Fachmann nicht auf die aus Dokument D1 bekannten Vorrichtung und
Verfahren anwenden wirde, da Dokument D3 lediglich offenbart heiBen
Milchschaum zu erzeugen, jedoch keinen kalten Milchschaum erzeugen kann.
Kalte Getranke werden geman Dokument D3 nachdem sie heil3 erzeugt
wurden geklhlt um kalte Getrénke zu bekommen.

Wirde der Fachmann die Dokumente D1 und D3 trotzdem kombinieren,
wirde er die Drosselstelle im Durchlauferhitzer anordnen, da in Dokument D3
die Drossel (11) parallel zum Heizelement (10) angeordnet ist und somit nicht
zum Gegenstand der in den Ansprichen 1 und 2 offenbarten Erfindung
gelangen.

Dokument D4 offenbart gemaR Par. [0007] die Produktion von heiBen und
kalten Getranken. Zudem offenbart Dokument D4 eine Drosselstelle (102)
nach der Pumpe (15) und beschreibt in Par. [0048] einen Heizelement, jedoch
ist die Position des Heizelements nicht offenbart. Kombiniert der Fachmann
die Dokumente D1 und D4, hat er keinen Grund die Drosselstelle vor dem
Durchlauferhitzer anzuordnen, da in Dokument D4 die Position des
Heizelements nicht angegeben ist.

Die Ansprltche 1 und 2 des neuen Hauptantrags beruhen somit auf einer
erfinderischen Tatigkeit hinsichtlich der Kombination der Dokumente D1 mit
D2, D1 mit D3 und D1 mit D4 (Art. 56 EPU).

Kombination D3 mit D1:

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich von dem aus D3
bekannten Verfahren zur Erzeugung von Milchschaum oder Milchgetranken
dadurch, dass

(i) das Milch/Luft-Gemisch als kalter Milchschaum zum Auslass (11")
geférdert wird, und

(i) die von der Pumpe angesaugte und mit der Luft bzw. dem Gas vermischte
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Milch bzw. das Milch/Luft-Gemisch Uber eine Drosselstelle wahlweise direkt
oder Uber einen Durchlauferhitzer zum Auslass geférdert wird.

Der Gegenstand des Anspruchs 2 unterscheidet sich von der aus D3
bekannten Vorrichtung zur Durchfihrung des Verfahrens nach Anspruch 1
dadurch, dass

(iii) die Auslassleitung zwischen der Drosselstelle und dem Auslass zwei
Uber ein Ventil wahlweise einschaltbare Parallelabschnitte aufweist,
wobei einem dieser Auslassleitungs-Abschnitte ein Durchlauferhitzer
zugeordnet ist.

Die in Dokument D3 offenbarte Drosselstelle (rod 10) ist nicht vor dem
Durchlauferhitzer angeordnet, sondern verlauft parallel zum Heizelement (10).

Die Aufgabenstellung der Erfindung ist ein Verfahren und eine Vorrichtung
bereitzustellen, die nicht nur heiBen sondern auch kalten Milchschaum
erzeugen kann.

Da Dokument D1 keine Drosselstelle offenbart (siehe Argumentation unter
Neuheit) warde der Fachmann, wenn er die Dokumente D3 mit D1 kombiniert,
die Drosselstelle im Durchlauferhitzer anordnen und keine Drosselstelle im
direkten Leitungsabschnitt (15 geman D1) vorsehen. Jedoch hatte der
Fachmann keinen Grund, wie in den Ansprtichen 1 und 2 des Hauptantrags
offenbart, die Drosselstelle vor den Durchlauferhitzer zu platzieren.

Die Ansprltche 1 und 2 des neuen Hauptantrags beruhen somit auf einer
erfinderischen Tatigkeit hinsichtlich der Kombination der Dokumente D3 mit
D1 (Art. 56 EPU).

Dokument D3:

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich von dem aus D3
bekannten Verfahren zur Erzeugung von Milchschaum oder Milchgetranken
dadurch, dass

(i) das Milch/Luft-Gemisch als kalter Milchschaum zum Auslass geférdert
wird, und

(i) die von der Pumpe angesaugte und mit der Luft bzw. dem Gas vermischte
Milch bzw. das Milch/Luft-Gemisch Uber eine Drosselstelle wahlweise direkt
oder Uber einen Durchlauferhitzer zum Auslass geférdert wird.

Der Gegenstand des Anspruchs 2 unterscheidet sich von der aus D3
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bekannten Vorrichtung zur Durchfihrung des Verfahrens nach Anspruch 1
dadurch, dass

(iii) die Auslassleitung zwischen der Drosselstelle und dem Auslass zwei
uber ein Ventil wahlweise einschaltbare Parallelabschnitte aufweist,
wobei einem dieser Auslassleitungs-Abschnitte ein Durchlauferhitzer
zugeordnet ist.

Die in Dokument D3 offenbarte Drosselstelle (rod 10) ist nicht vor dem
Durchlauferhitzer angeordnet, sondern verlauft parallel zum Heizelement (10).

Die Aufgabenstellung der Erfindung ist ein Verfahren und eine Vorrichtung
bereitzustellen, die nicht nur heiBen sondern auch kalten Milchschaum zu
erzeugen kann.

Der Argumentation der Oll, zur Erzeugung von kaltem Milchschaum, ohne
erfinderisches Zutun, einfach das Heizelement (10) aus D3 nicht
einzuschalten und so zum Gegenstand der Anspruche 1 und 2 des
Hauptantrags zu gelangen, kann die Einspruchsabteilung nicht folgen.

Selbst wenn der Fachmann die oben gestellte Aufgabe damit 16st das
Heizelement nicht einzuschalten, hatte er keinen Grund die Drosselstelle (d.h.
rod 10) vor den Durchlauferhitzer zu platzieren, wie in den Ansprichen 1 und
2 des Hauptantrags offenbart.

Die Ansprltche 1 und 2 des neuen Hauptantrags beruhen somit auf einer
erfinderischen Tatigkeit hinsichtlich der Lehre des Dokuments D3 und der
allgemeinen Kenntnis des Fachmanns (Art. 56 EPU).

Auch keine andere Kombination von Dokumenten zum zitierten Stand der
Technik offenbart alle Merkmale des Gegenstand der Anspriiche 1 und 2.

Der Gegenstand aller Anspriche geman dem neuen Hauptantrag beruht
somit auf einer erfinderischen Tétigkeit und der Hauptantrag entspricht den
Erfordernissen der Artikel 52 (1) und 56 EPU.

6 AbschlieBend ist daher festzustellen, daB das Patent unter Berlicksichtigung
der von der Patentinhaberin geman Hauptantrag vorgenommenen
Anderungen den Erfordernissen des EPU geniigt und das Patent in
geanderter Form geman dem wahrend der mundlichen Verhandlung
eingereichten Hauptantrag (Art. 101 (3) a) EPU) aufrechterhalten wird.
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