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Sachverhalt und Antréage

2074.D

Di e Beschwerdef dhrerin (Patentinhaberin) hat gegen die
Ent schei dung der Ei nspruchsabteilung, mt der das

eur opdi sche Patent Nr. O 844 924 w derrufen worden ist,
Beschwer de ei ngel egt.

I m Ei nspruchsverfahren war das gesante Patent im
Hinblick auf Artikel 100 a) EPU in Verbindung nmt den
Artikeln 54 und 56 EPU angegriffen worden. Die

Ei nspruchsabt ei l ung war der Auffassung, dal3 der

Ei nspruchsgrund der mangel nden erfinderischen Tatigkeit
der Aufrechterhaltung des Patents entgegensteht.

Am 1. Juli 2004 fand eine nundliche Verhandl ung vor der
Beschwer dekanmer statt. Di e Beschwerdegegnerin

(Ei nsprechende 01), obschon ordnungsgenal3 gel aden, war
in der Verhandl ung nicht vertreten

Di e Beschwerdef idhrerin beantragte di e Auf hebung der
angef ocht enen Ent schei dung und di e Aufrechterhal tung des
Patents auf der G undl age der fol genden Unterl agen

a) Hauptantrag: Anspriche 1 bis 8 we erteilt; oder

b) 1. Hilfsantrag: Anspruch 1, eingereicht am 3. Mi
2004 als zweiter Hilfsantrag, und Anspriche 2 bis 8

we erteilt; oder

c) 2. Hlfsantrag: Anspruch 1, eingereicht am 3. Mi
2004 als dritter Hilfsantrag und Anspriche 2, 3, 4, 7
und 8 we erteilt, unter entsprechender Anpassung der
Rickbeziige; oder
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d) 3. Hilfsantrag: Anspruch 1, Uberreicht in der
nindl i chen Verhandl ung als dritter Hilfsantrag.

D e Beschwerdegegnerin | und di e Beschwerdegegnerin |
(Ei nsprechende 02) beantragten di e Zurickwei sung der

Beschwer de.

| m Beschwer dever fahren wurde auf fol gende Dokunente
Bezug genommen:

E1l: WO 97/ 01424

E2: BASF, "Kunststoff-Verarbeitung i m Gesprach”, Teil 2
Extrusion, 1971, Seiten 47 bis 49

E3: BASF, "Kunststoff-Verarbeitung im Gesprach”, Teil 1
Spritzgul3, 1970, Seiten 52 bis 55

E4: DE-A-4 016 784

EG: EP-B-0 287 427

E7: Saechtling, Kunststoff Taschenbuch, 26. Ausgabe,
Hanser Verlag, 1995, Seite 232

E8: DE-A-42 36 581

Anspruch 1 gendld Hauptantrag lautet wie fol gt:

"1. Verfahren zum Herstellen eines Conpounds aus ei nem
Kunststoff mt fester Fasereinlage, bestehend aus ei nem
behei zt en Schnecken- Extruder (1) in dem Endl osfasern (2)
durch Sel bstei nzug ei ngezogen, dort zerschnitten und
verm scht und anschliefRRend als fertiges Faser-Conpound
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abgef hrt werden, wobei die Endlosfasern (2) vor dem
Eintritt in den Schnecken-Extruder (1) mt dem
Kunststof f getrankt werden, dadurch gekennzeichnet, dal}
di e Endl osfasern (2) in einem separat vom Schnecken-
Extruder (1) angeordneten Tréankwerkzeug (3) mt dem
Kunst st of f getrankt werden."

Anspruch 1 gemal3 erstemHi |l fsantrag lautet wie fol gt:

"1. Verfahren zum Herstell en eines Conpounds aus ei nem
Kunststoff mt fester Fasereinlage, bestehend aus ei nem
Schnecken- Extruder (1) in dem Endl osfasern (2) durch

Sel bst ei nzug ei ngezogen, dort zerschnitten und verm scht
und anschlielRend als fertiges Faser-Conpound abgef Uhrt
wer den, dadurch gekennzei chnet, dass di e Endl osfasern (2)
vor demEintritt in den Schnecken-Extruder (1) in einem
Tr ankwer kzeug (3) mt dem Kunststoff getrankt werden,
dass die Endl osfasern (2) in einemraunmich getrennt vom
Extruder (1) angeordneten Tréankwerkzeug (3) mt dem
Kunst st of f getrankt werden und dal3 der Extruder behei zt
ist."”

Anspruch 1 gemald zweitem Hi | fsantrag unterschei det sich
vom Anspruch 1 gemdl3 erstem Hi |l fsantrag dadurch, dalR die
Mer kmal e "dall dem ferti gen Faser- Conpound

auf geschnol zene Recycl at chi ps zugegeben w rd" und "wobei
der Ausl all des Extruders (1) mt einemEinlall (5) eines
zwei ten Schnecken- Extruders (4) verbunden ist und der
zweite Extruder (4) in Stronmungsrichtung vor dem Einlald
(5) aufgeschnol zene Recycl atchips fordert" angefigt sind.

Anspruch 1 gemal3 drittem Hi | fsantrag unterschei det sich
vom Anspruch 1 genmdl3 zweitem Hi | f santrag dadurch, dal}
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der Ausdruck "ré&aumich getrennt” durch "separat" ersetzt
i st.

VII. D e Beschwerdefihrerin hat imwesentlichen fol gendes
vor gebracht :

a) Hauptantrag

Das Verfahren gemal3 Anspruch 1 solle die Aufgabe |dsen
ei nen Faser- Conpound herzustell en, der einen

uberw egenden Anteil an Langfasern enthalte.

Ent schei dend zur LOsung di eser Aufgabe seien der
behei zt e Extruder und das separat vom Extruder
angeordnet e Trankwerkzeug, wobei separat als raumlich
getrennt zu verstehen sei. Dokunment E1 erwahne kei ne

Ext ruder hei zung, so dall davon auszugehen sei, dall nach
dem zum Anf ahren des Extruders notwendi gen Heizen im
weiteren Betrieb der Extruder nicht beheizt werde. Somt
sei das Verfahren des Anspruchs 1 neu gegenuber Dokunent
El.

Auch Dokument E4 beschrei be nicht, dal wahrend des

Ver fahrens der Extruder behei zt werde. Dar tberhi naus sei
das Tréankwer kzeug ni cht separat vom Extruder angeordnet,
sondern in das Extrudergehduse integriert. Somt sei das
Verfahren des Anspruchs 1 auch neu gegentuber Dokunment EA4.

D e genannten Unterschi ede wirden aber auch auf einem
erfinderischen Schritt beruhen. Dokunent E4 | ege es

ni cht nahe, das Trankwerkzeug separat vom Extruder
anzubringen, da bei demin di esem Dokunent gezeigten
Ver f ahren Kunst st of f schnel ze vom Ext ruder abgezwei gt und
in den i mExtrudergehéduse enthal tenen | npragni er kanal
gefihrt werde. Di eses Konzept fihre weg von der LOsung

2074.D



2074.D

- 5 - T 0361/ 02

gemalR Streitpatent. Ein Fachmann wirde somt nicht in
nahel i egender Wi se das i m Dokunent E6 gezeigte

Tr d&nkwer kzeug in Konbi nation mt dem i m Dokunent E4
gezei gten Extruder einsetzen. Zudem zei ge Dokunent E6
ein Trankwerkzeug fiur die Herstellung eines

Zwi schenprodukts, und nicht fur den unmttel baren

Ei nsatz i m Herstellungsprozel3 ei nes Faser- Conpounds. Das
Tr &nkwer kzeug des Dokunents E6 wegen seiner Erwdhnung im
Streitpatent als geei gnetes Werkzeug auch al s geei gnet
zur Konbination mt dem Extruder des Dokunents E4 zu
bezei chnen, sei eine rickschauende Betrachtung. Dokunent
E4 | ege es auch nicht nahe, den Extruder wahrend des

Ver fahrens zu behei zen. D e Dokunente E2, E3 und E7

wir den zei gen, dall das Behei zen des Extruders zwar zum
Anf ahren, nicht jedoch wahrend des normal en Betriebs des
Extruders erfol gen misse. Somt kodnne es das Dokunent E4
ni cht nahel egen, den Extruder zu beheizen. Der Fachmann
gehe davon aus, dafll der im Dokunent E4 gezeigte | ange
Extruder wéhrend des Betriebs nicht beheizt werden misse.
Beim Streitpatent werde jedoch ein kurzer Extruder

benut zt, der nicht genigend Warne all ein aus der

nmechani schen Energi e erzeugen konne. Somt fihre das
Dokurment E4 auch beziglich der Extruderheizung von der
Losung gendald Streitpatent weg.

b) erster und zweiter Hil fsantrag

I n der ursprunglich eingereichten Fassung der Annel dung
sei zwar nicht explizit erwahnt, dall das Tréankwerkzeug
raum i ch getrennt vom Extruder angebracht sei, jedoch
werde ein Fachmann die Figur, den H nweis auf das
Dokunent E6 und di e Angabe, dall der behei zte Schnecken-
Ext ruder hinter dem Trankwer kzeug angeordnet sei, nur so
interpretieren, dall eine raumich getrennte Anordnung
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von Trankwer kzeug und Extruder vorliege. Damt gehe der
CGegenstand des Anspruchs 1 gemdl3 erstem Hi | fsantrag

ni cht Uber den Inhalt der Annel dung in der urspringlich
ei nger ei chten Fassung hi naus.

G eiches gelte fiur den Gegenstand des Anspruchs 1 genafld
zweitem Hi | f santrag

c) dritter Hlfsantrag

Der Wortl aut des Anspruchs 1 sei klar und kdénne von

ei nem Fachmann nur so verstanden werden, dafl3
Recycl at chi ps geschnol zen wirden und di e geschnol zene
Masse mt dem vom ersten Extruder ausgegebenen Faser-
Compound verm scht werde. Damt sei der Gegenstand des
Anspruchs im Sinne des Artikels 83 EPU durchf iihr bar.

I mLichte der imAnspruch 1 zusatzlich enthaltenen

Mer kmal e kdnne ei ne neue Aufgabe darin gesehen werden,
durch gezielte Zugabe von Kunststoff zum Conpound, das
richtige M schungsverhéal t ni sses von Fasern zu
Kunst st of fmasse zu erzielen. Die imAnspruch 1
angegebene Losung di eser Aufgabe sei erfinderisch und
durch das Dokument E8 nicht nahegel egt. D eses Dokunent
habe mt der Herstellung eines Faser-Conpounds nichts zu
tun und wirde von ei nem Fachmann ni cht bertcksichti gt

wer den.

VI1I. D e Beschwerdegegnerin | hat imschriftlichen Verfahren
i mwesent!|ichen fol gendes ausgef Uhrt:

2074.D
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a) Hauptantrag

D e Neuheit des Cegenstands des Anspruchs 1 gegenuber
der O fenbarung des Dokunents E1 sei anzuer kennen

Von der O fenbarung des Dokunments E4 unterscheide sich
der Cegenstand des Anspruchs 1 dadurch, dall der Extruder
behei zt werde und dalR das Trankwer kzeug separat vom
Extruder angeordnet sei. Angesichts di eses Stands der
Techni k kénne die dem Streitpatent zugrunde |iegende

Auf gabe nur noch darin gesehen werden, dall man eine
konstruktive Vereinfachung erreichen woll e, da beide

Unt er schi ede zur Lésung der im Streitpatent genannten
Auf gabe, eine bestimte Faserl ange zu erzielen, nichts
bei tragen wirden. Dem Fachmann stehe ohne erfinderisches
Zutun di e WAhl zw schen ei nem behei zten und ei nem
unbehei zt en Extruder offen. Der Ausdruck "separat" konne
nur als eine funktionelle Trennung von Extruder und

Tr &nkwer kzeug, nicht jedoch als r&umiche Trennung

ver standen werden. | m Dokunent E6 sei ein separates

Tr &nkwer kzeug gezei gt, dessen Eignung in ei nem

Her st el | ungsprozeld ei nes Faser - Conpounds im Streitpatent
sel bst bestatigt werde. Damt |iege es fir einen
Fachmann nahe, zur konstruktiven Vereinfachung die
Lehren der Dokumente E4 und E6 zu konbi ni eren, was unter
H nzunahnme der ebenfal |l s nahel i egenden Extruderhei zung
zum CGegenstand des Anspruchs 1 fiuhre, der demmach nicht
auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe.

b) erster Hlfsantrag
Di e Auswechslung des Begriffs "separat” durch "raunich

getrennt” stelle eine unzul assige Erweiterung gegeniber
der Annel dung in der urspringlichen Fassung dar.
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c) zweiter Hilfsantrag

Di e Zugabe weiteren Materials sei aus dem Dokunent E1
bekannt und die Serienschal tung zwei er Extruder basiere
auf dem Ubli chen Wssen ei nes Fachmannes.

Zumdritten Hilfsantrag |iegt keine Stellungnahne der
Beschwer degegnerin | vor, da sie in der mindlichen
Ver handl ung ni cht vertreten war.

D e Beschwerdegegnerin Il hat imwesentlichen fol gendes
vor gebracht:

a) Hauptantrag

Der Begriff "separat” im Anspruch 1 sei so zu
interpretieren, dafl das Trankwerkzeug funktional separat
vom Extruder, nicht aber raumich getrennt von di esem
sei. Damt ergebe sich bei m Gegenstand des Anspruchs 1
ei ne Anordnung von Extruder und Trankwer kzeug, we sie
auch i m Dokunent E1 gezeigt sei, wo das Trankwer kzeug am
Ext ruder angefl anscht sei. Auch wenn i m Dokunent E1 eine
Ext ruder hei zung ni cht ausdricklich erwahnt sei, so sei
dennoch ei ne sol che vorhanden, da jeder Extruder Uuber

ei ne Hei zung verfigen misse, da man i hn sonst nicht
anfahren kénne. Dieser Urstand gehe auch aus den
Dokurmenten E2, E3 und E7 hervor. Somt sei das Dokunent
E1l neuheitsschadlich fir den Gegenstand des Anspruchs 1

G eiches gelte fir das Dokunent E4. Auch dort sei das
Tr &nkwer kzeug funktional separat vom Extruder und, wenn
auch nicht explizit erwadhnt, eine Extruderheizung

zwangsl| aufi g vor handen.
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Wenn das Behei zen des Extruders bei m Gegenstand des
Anspruchs 1 als Unterschi ed gegentber dem Dokunent E4
gesehen werde, so fehle di esem Gegenstand aber die
erfinderische Tatigkeit. Das Dokument E6 zeige ein

Tr ankwer kzeug, das gendald Streitpatent in Verbindung mt
ei nem Extruder zur Herstellung von Faser- Conpounds

geei gnet sei. Das Dokunent E6 stelle auch sel bst auf
Seite 4, Zeilen 2 bis 4, den Bezug zu Extrudern her. D e
imStreitpatent formulierte Aufgabe werde durch das
Dokunment E4 bereits gel 6st. Nehne man di eses Dokunent
al s nachstli egenden Stand der Technik, so stelle sich
di e objektiv zu formulierende Aufgabe des Streitpatents
al s eine konstruktive Vereinfachung dar, fir die sich
das Trankwer kzeug des Dokunents E6 ei gne und dem
Fachmann anbi ete. Somt beruhe der Gegenstand des
Anspruchs 1 zum ndest nicht auf einer erfinderischen
Tatigkeit.

b) erster und zweiter Hilfsantrag

Ei ne rdum i che Trennung von Extruder und Trankwer kzeug
sei in der Anneldung in der urspringlich eingereichten
Fassung nicht offenbart. Die einzige Figur sei eine rein
schemati sche Darstellung der Funktionseinheiten, die

kei ne Ausl egung hinsichtlich der r&umichen Anordnung
zul asse. Di e Beschrei bung, die weder den Begriff
"separat” noch den Begriff "r&umich getrennt” enthalte,
| asse nur eine funktionale, nicht aber eine rdumiche
Trennung von Extruder und Trankwer kzeug erkennen. Som t
gehe der Gegenstand des Anspruchs 1 genmal3 erstem und
zweitem Hi | fsantrag uber den Inhalt der Anmel dung in der
urspringlich eingereichten Fassung hi naus.
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c) dritter Hlfsantrag

Der Anspruch 1 spreche von aufgeschnol zenen

Recycl atchi ps. Derartiges kénne es aber nicht geben.
Wenn Recycl at chi ps geschnol zen wirden, seien es keine
Chi ps nmehr, und somt sei es nicht noglich

auf geschnol zene Recycl atchi ps zu foérdern. Der CGegenstand
des Anspruchs 1 sei deshal b nicht ausfihrbar.

Davon abgesehen, sei auch in den im Anspruch 1
zusatzlich enthal tenen Merknmal en kei ne erfinderische
Tatigkeit zu sehen. Diese Merkmale hatten mt der LOsung
der Aufgabe, sei es die im Streitpatent genannte oder
di e konstruktive Vereinfachung, nichts zu tun. Es
handel e sich al so um di e bl of3e H nzufigung beliebi ger
Merkmal e. Di ese Merkmal e sei en aber auch schon aus dem
Dokunment E8 bekannt, wo in einer Kaskadenschal tung von
zwei Extrudern Schnel ze aus rei nem Kunststoff und
Schnel ze aus Recycling-Kunststoff zusammengef dhrt wirden.
Gehe man von der von der Beschwerdefuhrerin hinsichtlich
di eser Merkmal e neu fornulierten Aufgabe aus, so frage
man si ch, warum Recycl atchi ps zum Ei nsatz ké&nen. Di ese
Frage stelle sich auch wegen der in den erteilten
Ansprichen 5 und 6 enthaltenen Alternativen Kunststoff
oder Recycl at chi ps.

Ent schei dungsgr inde

2074.D

Haupt ant r ag

Anspruch 1 bezieht sich auf ein Verfahren, bei dem
Fasern in einen behei zten Schnecken- Extruder ei ngezogen
werden. Daraus ist zu schlieBen, dall wahrend der
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Dur chf ihrung des Verfahrens der Extruder beheizt wird.
Dokurment E1 erwdhnt kei ne Extruderhei zung. Auch wenn

j eder Extruder zum Anfahren behei zt werden und folglich
ei ne Hei zung besitzen nmuf3, so kann aus di esem Urst and
ni cht geschl ossen werden, dall nach dem Anfahren, also
wahrend des normal en Herstellungsverfahrens, der
Extruder inmrer noch beheizt wird. We die Dokunente E2
(vgl. Seite 48, Absatz "Scherwarne") und E7 (vgl

Absatz 3.2.4.3) bel egen, kann wédhrend des | auf enden
Betri ebs des Extruders gegebenenfalls auf das Hei zen
verzichtet und die notwendige Warne allein aus der
Scherenergi e gewonnen werden. Chne ei nen entsprechenden
H nwei s kann demmach aus dem Dokunent E1 kei ne

ei ndeuti ge Aussage dar Uber abgel eitet werden, ob wdhrend
des Verfahrens der Extruder beheizt wird. D e

War mregewi nnung aus der Scherwédrnme kann nicht als ein
Behei zen i m Si nne des Anspruchs 1 verstanden werden.
Somt ist das Merkmal des Verfahrens des Anspruchs 1
dall wahrend des Verfahrens der Extruder beheizt wrd,
al s ein Unterschied gegenuber Dokunent E1 zu werten.

Das gegentber Dokunment E1 unterschiedliche Merkmal des
Verfahrens des Anspruchs 1 stellt aus den gl eichen

G inden auch einen Unterschi ed gegeniber Dokunment E4 dar
Auch dort wird nicht erwahnt, daR wadhrend des Verfahrens
der Extruder beheizt wrd.

D e Beschwerdefdhrerin sieht einen weiteren Unterschied
zwi schen dem Verfahren des Anspruchs 1 und Dokunent E4
in dem Merkmal , dafll bei m Verfahren des Anspruchs 1 das
Tr &nkwer kzeug separat vom Extruder angeordnet ist, wobei
sie "separat” als "raumich getrennt” interpretiert. Sie
stitzt sich dabei auf die einzige Figur des
Streitpatents, sowi e auf die Textstellen Spalte 2,



- 12 - T 0361/ 02

Absatz [0009], wo auf das Trankwerkzeug genmal3 dem
Dokunment E6 hi ngewi esen wird, Spalte 2, Zeilen 55 bis 57,
wo der Schnecken-Extruder als hinter dem Trankwer kzeug
angeordnet beschrieben wird, und Spalte 3, Zeile 12, des
Streitpatents, wo von ei nem vorgeschalteten

Tr &nkwer kzeug di e Rede ist.

Nach Auffassung der Kammer ist diese Interpretation

j edoch nicht zul &ssig. ImStreitpatent findet sich der
Ausdruck "separat" nur im Anspruch 1, der Ausdruck
"raum ich getrennt” ist nicht enthalten. Der Hinweis im
Streitpatent auf das Trankwerkzeug gemal3 Dokunent E6

| &Bt kei nen Schl uR auf die raumiche Anordnung des

Tr &nkwer kzeugs beziglich des Extruders zu. Diese
Textstelle laRt lediglich den Schlul3 zu, dal das

Tr ankwer kzeug ei ne separat e Maschi nenkonponente sein
kann. Deren raum i che Anordnung bl ei bt jedoch dabei
offen. Die weiteren Textstellen des Streitpatents, auf
die sich die Beschwerdefthrerin bezieht, sind |lediglich
al s funktionsmalli ge Rei henfol ge der beiden

Maschi nenkonponent en Tr &nkwer kzeug und Extruder zu
werten, nicht jedoch als eine raumiche Zuordnung. Die
einzige Figur des Streitpatents schlielllich ist eine
rein funktional e Darstellung der einzel nen Konponent en,
di e bei m Verfahren des Anspruchs 1 zum Ei nsatz kommen,
j edoch kei ne Konstruktionszei chnung, aus der man

ent nehmen konnte, wo und w e di ese Konponenten
angeordnet sind. Aus dem Streitpatent |alt sich also

| edi glich entnehnen, dafR das Trankwer kzeug funkti onal
ei ne separate Konponente ist, nicht aber dal das

Tr &nkwer kzeug raum ich getrennt vom Extruder angeordnet
i st.

2074.D
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Di e Uberlegungen zur Interpretation des Ausdrucks
"separat” sind auch imHi nblick darauf zu fuhren, welche
Ausl egung unter Beachtung des Artikels 123 (2) EPU die
Annel dung in der urspringlich eingereichten Fassung

zul aBt, in der weder der Ausdruck "separat"™ noch der
Ausdruck "raumich getrennt” enthalten ist. Auch aus der
Annel dung in der urspringlich eingereichten Fassung, die
beziglich der von der Beschwerdefidhrerin zur
Interpretation di eser Ausdricke benutzten Textstellen
inhaltlich identisch mt dem Streitpatent ist (vgl

Seite 2, Zeilen 17 bis 20 und Seite 3, Zeilen 14 und 25,
und die einzige Figur der veroffentlichten Fassung) kann
man nur ein funktional separat vom Extruder, nicht aber
ein radum ich getrennt vom Extruder angeordnetes

Tr ankwer kzeug abl ei ten.

Ei ne funktional separate Konmponente stellt aber auch das
Tr ankwer kzeug bei der in Figur 2 des Dokunents E4
gezeigten Vorrichtung dar. Dies ergibt sich aus dieser

Fi gur selbst sowie aus Spalte 4, Zeile 45 bis Spalte 5,
Zeile 12 und Spalte 5, Zeile 41 bis Spalte 6, Zeile 4.
Dabei ist es unerheblich, ob und wi e diese Konponente in
das Extrudergehduse integriert ist, und dal3 der zum
Trdnken der Fasern benutzte Kunststoff aus dem Extruder
abgezwei gt wird, da der Anspruch 1 diesbezlglich keine
Angaben ent hal t.

Somt ergibt sich aus Dokunment E4 ein Verfahren zum
Herstell en ei nes Conmpounds aus ei nem Kunststoff mt
fester Fasereinlage, bestehend aus ei nem Schnecken-
Extruder, in dem Endl osfasern durch Sel bstei nzug

ei ngezogen, dort zerschnitten und verm scht und
anschlielRend als fertiges Faser-Conpound abgef Ghrt

wer den, wobei die Endl osfasern vor demEintritt in den
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Schnecken- Extruder in einemfunktional separat vom
Schnecken- Ext ruder angeordneten Trankwerkzeug mt dem
Kunststoff getrankt werden, und es verbleibt als

ei nzi ger Unterschied zwi schen dem Verfahren des
Anspruchs 1 und der Lehre des Dokuments E4 die fehlende
Ext r uder behei zung wahrend des Verfahrens.

Dokurment E1 stellt einen Stand der Techni k nach Arti kel
54 (3) EPU dar und hat genmaR Artikel 56 EPU folglich bei
der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit auller
Betracht zu bl ei ben.

Al's nachstliegender Stand der Techni k gemal3 Arti kel

54 (2) EPU ist das Dokument E4 anzusehen. We oben unter
Punkt 1.4 ausgefuhrt, unterscheidet sich der Gegenstand
des Anspruchs 1 vom Dokunent E4 durch das Behei zen des
Extruders wadhrend des Verfahrens. Dieser Unterschied
kann jedoch nicht als auf einer erfinderischen Tatigkeit
beruhend angesehen werden. Da ein Extruder zwangsl &ufig
ei ne Hei zung besitzen muf3, umihn anfahren zu kdnnen

(si ehe oben unter Punkt 1.1), wird ein Fachmann di ese
Hei zung wahrend des nornmal en Herstellungsverfahrens

i mmer dann einsetzen, wenn die Scherenergi e des
Extruders nicht ausreicht, umdie zur Kunststoffschnel ze
not wendi ge Warne zu erzeugen, und er wird sie dann nicht
ei nset zen, wenn die Scherenergi e dazu ausreicht. D e
Wahl zw schen diesen beiden Alternativen wird der
Fachmann auf grund sei nes nornmal en Fachw ssens und

ent sprechend der Cegebenheiten treffen.

Die Kammer ist deshal b der Auffassung, dal3 der
Cegenstand des Anspruchs 1 nicht auf einer
erfinderi schen Tatigkeit beruht.
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Erster und zweiter Hilfsantrag

We oben unter Punkt 1.3 ausgefihrt, liefert die

Annel dung in der urspringlich eingereichten Fassung
keine Grundl age fir eine Interpretation des Ausdrucks
"separat” als "raumich getrennt". Denrufol ge gehen die
Cegenst ande des Anspruchs 1 gemal3 erstem Hi | fsantrag und
des Anspruchs 1 gemal3 zweitem Hi | fsantrag, in denen der
Ausdruck "separat" durch "rdumich getrennt" ersetzt

wur de, uUber den Inhalt der Annmel dung in der ursprunglich
ei ngerei chten Fassung hinaus und erfillen somt nicht
die Erforderni sse des Artikels 123 (2) EPU

Dritter Hilfsantrag

Anspruch 1 erfullt die formalen Erforderni sse des EPU
(Artikel 84, 123 (2) und (3), Regel 57a EPU)

Di esbezugl i che Ei nwdnde wur den i m Verfahren auch nicht
er hoben.

Di e Beschwerdegegnerin Il erhob allerdings einen Ei nwand
unter Artikel 83 EPU. Ihrer Ansicht nach sei der
CGegenstand des Anspruchs 1 nicht ausfihrbar, da
auf geschnol zene Recycl at chi ps kei ne Chi ps nehr seien und
es somt unndglich sei, aufgeschnol zene Recycl atchips zu

f Or der n.

D e Kammer kann di eser Ansicht nicht fol gen. Auch wenn,
streng genommen, geschnol zene Chi ps nicht mehr die Form
von Chi ps haben, | &Rt sich dennoch die vereinfachte
Ausdr uckswei se des Anspruchs 1 nicht fal sch verstehen
Fir einen Fachmann ergi bt sich eindeutig und

unm Rverstandlich, dall Recyclat in Form von Chips
geschnol zen und di e aus di esen Chi ps gewonnene
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geschnol zene Masse gefodrdert und dem Faser - Conpound
zugegeben wird. Die Kamer ist deshal b davon Uberzeugt,
dall ei n Fachmann den Gegenstand des Anspruchs 1

ausf ihren kann.

Die dem Anspruch 1 gemal3 drittem Hi | fsantrag gegeniber
Anspruch 1 genald Haupt antrag hi nzugefigten Merkmal e
haben mt der im Streitpatent genannten, die Faserl ange
betreffende Aufgabe, nichts zu tun. Folglich sieht die
Beschwer def Gihrerin den Gegenstand des Anspruchs 1 genmal
drittem Hilfsantrag als die Losung ei ner anderen Aufgabe,
nam ich das richtige M schungsverhéaltnis von Fasern und
Kunst st of f masse durch gezielte Zugabe von Kunststoff zum
Compound ei nzustel l en. Di ese Aufgabe ist trivial, da ein
Fachmann i mmer gezwungen ist, bei der Herstellung von
Faser - Compounds das richtige M schungsverhaltnis

ei nzustellen. Trivial ist es auch, die dann notwendi ge,
auf grund unterschi edl i cher Produktanforderungen vari abel
zu hal tende Kunst st of f menge durch gezielte Zugabe von
Kunststoff einzustellen. Wenn der Fachmann noch den

wei teren, aus den zuséatzlichen Merkmal en des Anspruchs 1
abl ei t baren Aspekt, namich Al tkunststoff

wi eder zuver wenden, bertcksichtigt, was aus 6konomni schen
G Uinden und G Uinden des Umnel t schut zes nahel i egend i st,
so ergibt sich die somt gleichfalls naheliegende Ldsung,
den zur Einstellung des richtigen M schungsverhaltni sses
des Faser- Conpounds zusatzlichen Kunststoff aus Recycl at
zu erzeugen. We es technisch realisiert wrd,

Kunst st of f aus verschi edenen Quell en, namich

Neurmat eri al und Recycl at, zusammenzuf dhren, ist im
Dokunment E8 gezeigt (vgl. Spalte 1, Zeilen 19 bis 32,
Spalte 2, Zeilen 7 bis 14 und 18 bis 31 und Figur 1).

Di e darin gezeigte Vorgehensweise mt Hilfe zweier
zusamengeschal teter Extruder entspricht den
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zusat zl i chen Merkmal en des Anspruchs 1. Da diese
Merkmal e mt den dbrigen Merkmal en des Anspruchs, die
der Erzielung eines uberw egenden Anteils von Langfasern
i m Conmpound di enen sollen, nichts genei nsam haben,

spielt es keine Rolle, dall das Dokunment E8 sich nicht
auf die Herstellung von Faser-Conpounds bezi eht. Der
Fachmann wird mt zwei getrennten Aspekten konfrontiert,
der Zuf dhrung von Fasern uber ein Tréankwerkzeug zu ei nem
Ext ruder und der Zufihrung zusatzlichen Kunststoffs aus
Altmaterial, und er wird sich imStand der Techni k der

di esen Aspekten zugehotri gen Fachgebiete informeren. Es
i st auch kein besonderer oder uberraschender Effekt der
Mer krmal skonbi nati on des Anspruchs 1 erkennbar. Ein

sol cher konnte von der Beschwerdefuhrerin auch nicht
nachgew esen werden. Somt stellt die Konbination dieser
bei den Aspekte | ediglich eine Aggregation von Merkmal en
dar.

Die Kammer ist deshal b der Auffassung, dal3 der
CGegenstand des Anspruchs 1 gemdal3 drittem Hi | fsantrag
ni cht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

D e Beschwerde wird zurickgew esen

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

M Dai nese W Mbser
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