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Sachverhalt und Antrage

I. Die Beschwerdefuhrerin (Patentinhaberin) hat gegen die
Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das
europaische Patent Nr. 1 434 679 widerrufen worden ist,
Beschwerde eingelegt.

Im Einspruchsverfahren war das gesamte Patent iIm
Hinblick auf Artikel 100 a) EPU in Verbindung mit den
Artikeln 54 und 56 EPU angegriffen worden. Die
Einspruchsabteilung war in der angefochtenen
Entscheidung der Auffassung, dass der jeweilige
Gegenstand der unabhdngigen Anspriche 1 und 19 des

erteilten Patents nicht neu sei.

1. Am 6. Oktober 2011 fand eine mundliche Verhandlung vor

der Beschwerdekammer statt.

I11. Die Beschwerdefuhrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des
Patents auf der Grundlage der Anspriche 1 bis 22 gemafd

dem am 5. September 2011 eingereichten Antrag.

1v. Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte die

Zuruckweisung der Beschwerde.

V. Die unabhangigen Anspriche 1 und 18 lauten wie folgt:

"1. Mehrwellen-Extruder zum kontinuierlichen Bearbeiten
und/oder Verarbeiten eines Schittguts, insbesondere
eines pulverformigen, kornigen oder flockigen Produktes,
mit mehreren in einem Hohlraum (1) eines
Extrudergehduses (2) kranzartig angeordneten Wellen (3),
die parallel zur Axialrichtung (A) des Extruders
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verlaufen und einen iInneren Prozessraum (la) innerhalb
des Kranzes sowie einen ausseren Prozessraum (1b)
ausserhalb des Kranzes bilden, wobei die Schnittpunkte,
welche von den Achsengeraden der jeweiligen Wellen (3)
mit einer gedachten Ebene senkrecht zur Axialrichtung (A)
gebildet werden, auf einer Kranzlinie liegen und wobei
jede der Wellen eine Anzahl axial aufeinanderfolgender
Bearbeitungselemente (4) tragt, von denen zumindest ein
Teil fordernd wirkende Elemente (4a; 4c; 4e) sind und
mit denen benachbarte Wellen mindestens in Teilbereichen
dichtkammend ineinander greifen, wobei das
Extrudergehause (2) an der radial innen (5) und der
radial aussen (6) liegenden Flache des Hohlraums (1) mit
achsparallelen konkaven Kreissegmenten (5a, 6a) versehen
ist, die als Fuhrung fur die achsparallelen Wellen (3)
mit 1hren Bearbeitungselementen (4) an der Innenseite
(5a) bzw. an der Aussenseite (6a) des Wellenkranzes

(3,. ..) dienen, und wobei der Extruder an seinem ersten
axialen Ende eine zu dem Hohlraum (1) fuhrende
Zufuhroffnung (21) sowie an seinem zweiten axialen Ende
eine Austrittsoffnung fur das zu verarbeitende Produkt
aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass im Bereich der
Zufuhroffnung (21) im Extrudergehéduse (2) nur fordernde
Schneckenelemente (4a, 4b ; 4c, 4d 4e, 4F) mit
mindestens einem fordernden Schneckensteg (9, 10: 14, 15,
16, 19, 20) vorhanden sind und dass wenigstens eines der
fordernden Schneckenelemente (4a, 4b; 4c, 4d; 4e, 4f) 1In
mindestens einem Teilbereich (91, 92, 93, 94, 95, 151,
152, 153, 154, 155; 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197)
bei nach wie vor im gesamten Einzugsbereich vorhandener
Forderwirkung entlang der Axialrichtung (A) nicht
dichtkammend ist."
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"18. Verfahren zum Befullen eines Mehrwellen-Extruders
gemdss einem der Anspriche 1 bis 17 mit einem zu
bearbeitenden und/oder zu verarbeitenden Schittgut,
insbesondere einem pulverformigen, kérnigen oder
flockigen Produkt, wobei das Produkt an der Aussenseite
(6a) des Wellenkranzes (3,. .. ) dem ausseren
Prozessraum (1 b) zugefuhrt wird, dadurch gekennzeichnet,
dass im Bereich der Zufuhroffnung der gesamte innere
Prozessraum (1 a) durch férdernde Schneckenelemente
standig entleert wird und durch das in mindestens einem
Teilbereich entlang der Axialrichtung nicht-
dichtkammende wenigstens eine fordernde Schneckenelement
ein Teil des Produktstroms in den inneren Prozessraum

(1a) gezogen und axial befdrdert wird."

VI. Im Beschwerdeverfahren wurde insbesondere auf das

Dokument

D1: DE-C-196 04 228

verwiesen.

VIl. Die Beschwerdefuhrerin hat im Wesentlichen Folgendes
ausgefuhrt:

Die Anderung im Anspruch 1 gegenuber der mit der
Beschwerdebegrindung vorgelegten Fassung sei
unbeabsichtigt gewesen, andere jedoch den sachlichen
Inhalt des Anspruchs nicht. Die Anderung des

Anspruchs 18 erfolgte aufgrund der von der Kammer in dem
der Ladung zur mundlichen Verhandlung beigefugten
Bescheid ausgedruckten vorlaufigen Meinung.
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Auf Seite 6, zweiter Absatz, der Anmeldung in der
ursprunglich eingereichten Fassung werde auf das nicht-
dichtkdmmende wenigstens eine fordernde Schneckenelement
verwiesen. Aus Figur 6 und der zugehdrigen Beschreibung
auf Seite 13, Punkt 4, dieser Anmeldung ergebe sich,
dass teilgekappt nicht nur eine teilweise Entfernung
eines Schneckenstegs, sondern auch die komplette
Entfernung eines von zwei gegenuberliegenden Stegen
einer zweigangigen Schnecke bedeuten kdnne. Dies ergebe
sich zudem aus Seite 6, erster Absatz. Die Formulierung
des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1 entspreche
zudem dem urspriunglichen Anspruch 2, der sich auf den
ursprunglichen Anspruch 1 beziehe. Somit gehe der
Gegenstand des Anspruchs 1 nicht Uber den Inhalt der
Anmeldung in der ursprunglich eingereichten Fassung

hinaus.

Dokument D1 spreche an mehreren Stellen vom Weglassen
der FOorderwirkung im Bereich der Zufuhro6ffnung, siehe
Spalte 2, Zeilen 22 bis 28, Spalte 4, Zeilen 10 bis 15,
und Spalte 7, Zeilen 22 bis 27. Im Bereich der
Zuftuhroffnung gebe es somit nicht nur fordernde
Schneckenelemente. Dies ergebe sich auch aus den Figuren
1 und 2. Der mit einer Hilse versehene Teil der Wellen
4" seil nicht fordernd. Somit entstinden bei Dokument D1
Totraume im Zufihrbereich, die es beim Gegenstand des
Anspruchs 1 gerade nicht gebe. Dieser Gegenstand sei
somit neu gegentber Dokument D1.

Anspruch 18 definiere ein Verfahren unter Verwendung des
Extruders gemall Anspruchs 1. Wenn dieser neu sei, folge
daraus auch die Neuheit des Verfahrens. Auch das
Verfahrensmerkmal, dass der gesamte Innere Prozessraum

entleert werde, sei bei Dokument D1 nicht gegeben.
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VI11. Die Beschwerdegegnerin hat im Wesentlichen Folgendes
ausgefuhrt:

Das Merkmal des Anspruchs 1, dass wenigstens eines der
fordernden Schneckenelemente, das nicht dichtk&mmend ser,
nach wie vor im gesamten Einzugsbereich eine
Forderwirkung aufweise, sei so in der Anmeldung in der
ursprunglich eingereichten Fassung nicht offenbart. Der
die Seiten 2 und 3 (PCT-Veroffentlichung) dieser
Anmeldung Uberbickende Absatz beziehe sich auf
Forderelemente im Plural, wahrend Anspruch 1 auch ein
einzelnes forderndes Schneckenelement umfasse. Aullerdem
seil diese Fordereigenschaft nur in Zusammenhang mit
teilgekappten Forderelementen offenbart, wéahrend
Anspruch 1 es offenlasse, ob es sich um teilgekappte
Forderelemente handele oder nicht, wobei teilgekappt
gemall Seite 9, letzter Absatz, der Anmeldung in der
ursprunglich eingereichten Fassung nicht bedeute, dass
ein Steg ganz entfernt sei, sondern, dass er nur
teilweise entfernt sei. Schlielllich beziehe sich die
Anmeldung in der ursprunglich eingereichten Fassung,
siehe insbesondere Seite 2, letzter Absatz und Seite 6,
erster Absatz, nur auf wenigstens zweigangige
Schneckenelemente, wahrend Anspruch 1 auch ein
eingangiges Schneckenelement umfasse. Somit ergebe sich
aus Anspruch 1 1n mehrfacher Hinsicht ein Verstol3 gegen
Artikel 123(2) EPU.

Dokument D1 zeige die Merkmale des Oberbegriffs des

Anspruchs 1. Daruber hinaus zeige es iIn Verbindung mit
Figur 1 auch, dass in den Bereich der Zufuhroffnung 20
ein mit mindestens einem Schneckensteg versehener Teil

der Welle rage. Schnecken seien zwangslaufig fordernde
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Elemente. Der restliche Teil der Welle im Bereich der
Zufuhroffnung sei mit einer Hulse versehen und stelle
somit kein Schneckenelement dar. Es gebe also im Bereich
der Zufuhroffnung nur fordernde Schneckenelemente mit
mindestens einem fordernden Schneckensteg. Figur 2 des
Dokuments D1 zeige, dass es mit Schneckenelementen
versehene Wellen 4 gebe, die mit benachbarten Wellen 4°
nicht dichtkdmmend seien. Somit sei In mindestens einem
Teilbereich entlang der Axialrichtung wenigstens eines
der fordernden Schneckenelemente bei nach wie vor
vorhandener Forderwirkung nicht dichtkdmmend. Folglich
offenbare Dokument D1 auch alle Merkmale des
kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1, dessen Gegenstand

somit nicht neu sei.

Der Ausdruck "Verfahren zum Befullen™ in Anspruch 18
kénne auch bedeuten, dass dieses Verfahren nur geeignet
sein musse, den Extruder gemall Anspruch 1 zu befullen.
Dieser Extruder sei aber nicht notwendiger Bestandteil
des Verfahrens, sondern es kdnne mit diesem Verfahren
auch ein anderer Extruder befullt werden. Die
Verfahrensmerkmale des Anspruchs 18 seien auch bei
Dokument D1 vorhanden, da auch dort die Schnecken das
Material in den inneren Prozessraum befdrderten und
dieser standig entleert werde. Somit sei auch das
Verfahren des Anspruchs 18 nicht neu.
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Entscheidungsgrinde

1.

C6585.D

Zulassigkeit des Antrags der Beschwerdefuhrerin vom
5. September 2011

Die Anderung des Anspruchs 1 gegeniiber der vorherigen
Version betrifft die Umstellung des Ausdrucks "entlang
der Axialrichtung (A)". Dieser Ausdruck folgte iIn der
Vorversion des Anspruchs 1 unmittelbar auf den Ausdruck
"iIn mindestens einem Teilbereich (91, 92, 93, 94, 95,
151, 152, 153, 154, 155; 191, 192, 193, 194, 195, 196,
197)", wahrend er in der geltenden Version nach dem
Ausdruck "bei nach wie vor im gesamten Einzugsbereich
vorhandener Forderwirkung"” steht. Da aber die
Forderwirkung eines Schneckenelements ohnehin entlang
der Axialrichtung erfolgt, ist der Anspruch 1 immer noch
so zu lesen, dass sich "entlang der Axialrichtung (A)"
auf den Teilbereich bezieht. Auch die Beschwerdegegnerin
hat den Anspruch unverandert in diesem Sinne gelesen.
Somit bedeutet diese Umstellung im Anspruch 1 keine

inhaltliche Anderung des Anspruchs.

Die Anderung in Anspruch 18 macht auch im Hinblick auf
das Verfahren deutlich, dass beim Befullen des Extruders
wegen der nach wie vor Im gesamten Einzugsbereich
vorhandenen Forderwirkung der gesamte Prozessraum im
Bereich der Zufuhroffnung durch fordernde
Schneckenelemente standig entleert wird. Diese Anderung
erfolgte im Hinblick auf die zu diesem Anspruch in dem
der Ladung zur mindlichen Verhandlung beigefigten
Bescheid der Kammer gemachten Bemerkungen.

Der Antrag der Beschwerdefihrerin vom 5. September 2011,

der i1nnerhalb der in der Ladung zur mindlichen
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Verhandlung gesetzten Frist eingereicht worden ist, wird
deshalb zugelassen.

Artikel 123(2) EPU

Der Oberbegriff des ursprunglichen Anspruchs 1 stimmt
mit dem Oberbegriff des geltenden Anspruchs 1 Uberein.
Der urspringliche Anspruch 2, der sich auf den
ursprunglichen Anspruch 1 bezieht, definiert, dass Im
Bereich der Zufuhroffnung nur fordernde
Schneckenelemente vorhanden sind. Zusammen mit dem
ursprunglichen Anspruch 1 ergibt sich daraus das iIm
geltenden Anspruch 1 aufgefihrte Merkmal, dass iIm
Bereich der Zufuhroffnung nur fordernde
Schneckenelemente mit mindestens einem fordernden
Schneckensteg vorhanden sind. Der urspringliche
Anspruch 1 definiert in seinem kennzeichnenden Teil
weilter, dass dieses wenigstens eine fordernde
Schneckenelement in mindestens einem Teilbereich entlang
der Axialrichtung nicht dichtkammend ist. Dieses Merkmal
findet sich auch Im kennzeichnenden Teil des geltenden
Anspruchs 1, ist aber erganzt durch das Merkmal, dass
daber 1m gesamten Einzugsbereich eine Forderwirkung

vorhanden ist.

Im Hinblick auf die Erfordernisse des Artikels 123(2)
EPU ist also zu prifen, ob das Merkmal, dass im gesamten
Einzugsbereich eine Forderwirkung vorhanden ist, iIn
Zusammenhang mit den restlichen Anspruchsmerkmalen 1in
der Anmeldung in der urspriunglich eingereichten Fassung
offenbart ist.

Auf Seite 3, Zeilen 1 bis 3, der Anmeldung in der

ursprunglich eingereichten Fassung (PCT-Veroffentlichung)
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wird erklart, dass im gesamten Einzugsbereich wegen der
nur teilgekappten Forderelemente nach wie vor eine
Forderwirkung vorhanden ist. Eine ahnliche Angabe findet
sich auf Seite 6, letzter Absatz, dieser Anmeldung, der
sich auf die Verwendung eines erfindungsgemalen
Extruders bezieht, mit dem Hinweis, dass der gesamte
innere Prozessraum durch die teilweise gekappten aber
dennoch durchgehend férdernden Schneckenelemente standig
entleert wird, und auf Seite 13, letzter Absatz, in
Zusammenhang mit dem Ausfiuhrungsbeispiel gemdl Figur 6.
Teilgekappt bedeutet hierbei, dass ein Steg eines
Schneckenelements zumindest teilweise entfernt ist, also
auch ganz entfernt sein kann (vgl. Seite 2, Zeile 1

und 2 des letzten Absatzes, und Seite 6, erster

vollstandiger Absatz).

Es i1st dabei unerheblich, ob die Beschreibung nur fir
einen Extruder mit mehrgédngigen Schneckenelementen gilt
oder nicht. Der ursprungliche Anspruch 1 ist nicht auf
einen solchen Extruder beschrankt, die Beschreibung muss
sich aber auf 1hn beziehen und iIst In Zusammenhang mit
thm zu lesen. Andernfalls ware auch schon ohne das
ergédnzte Merkmal eine Diskrepanz zwischen Anspruch und
Beschreibung festzustellen und im Rahmen der
Erfordernisse des Artikels 84 EPU zu prifen gewesen,
deren Nichteinhaltung jedoch keinen Einspruchsgrund nach
Artikel 100 EPU darstellt. Es ist allerdings zu
beriucksichtigen, dass das durch das Streitpatent zu
I6sende Problem nur beil Extrudern mit mehrgangigen
Schneckenelementen auftritt, da nur dabei eine Trennung
zwischen einem &ufleren und einem iInneren Prozessraum
gegeben i1st. Fir einen Fachmann ergibt sich deshalb
dieses erganzte Merkmal iIn Zusammenhang mit den

restlichen Anspruchsmerkmalen unmittelbar und eindeutig
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aus der Anmeldung in der urspringlich eingereichten

Fassung.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 geht somit nicht Uber den
Inhalt der Anmeldung In der ursprunglich eingereichten
Fassung hinaus, so dass die Erfordernisse des Artikels
123(2) EPU erfullt sind.

Neuheit

Dokument D1 offenbart alle Merkmale des Oberbegriffs des
Anspruchs 1. Dies war Im Beschwerdeverfahren
unbestritten. Folgte man der Ansicht der
Beschwerdegegnerin, dass bei diesem Dokument im Bereich
der Zufuhr6ffnung 20 (vgl. Figur 1) nur fordernde
Schneckenelemente vorhanden sind, da die Teile der
Wellen, bei denen die Schneckenelemente entfernt sind
(vgl. Spalte 45, Zeilen 10 bis 15, und Spalte 6, Zeilen )
keine Schneckenelemente mehr darstellen,
Schneckenelemente als solche zwangslaufig férdernd sind
und es also Im Bereich der Zufuhroffnung nur fordernde
Schneckenelemente gibt, so wirde man den Sinn des
Anspruchs 1 verkennen. Es ist zwar richtig, dass ein
Schneckenelement zwangslaufig fordernd ist und dann,
wenn der Steg eines Schneckenelements ganz entfernt ist,
streng genommen kein Schneckenelement mehr vorliegt. Ein
Fachmann wird aber versuchen zu verstehen, was mit dem
pleonastischen Ausdruck "nur fordernde
Schneckenelemente'™ zu verstehen ist. Im Gesamtkontext
des Anspruchs und zusammen mit der Beschreibung des
Streitpatents ist dieser Ausdruck so zu verstehen, dass
ein Steg eines Schneckenelements teilweise entfernt wird,
mit dem Reststeg also immer noch ein forderndes

Schneckenelement vorliegt, oder bei einem mehrgangigen
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Schneckenelement ein Steg auch ganz entfernt wird, mit
dem Steg eines weilteren Gangs bzw. mit den Stegen der
weiteren Gange aber immer noch ein Schneckenelement
vorliegt, und somit Im gesamten Bereich der
Zufuhroffnung immer noch eine Forderwirkung vorhanden
ist. Beil Dokument D1 ist dies nicht der Fall. Dort wird
Im Bereich der Zufuhroffnung 20 beir den Wellen 47 (vgl.
Figur 2) die Forderwirkung weggelassen (vgl. Spalte 2,
Zeilen 22 bis 28 und 41 bis 46, Spalte 4, Zeilen 10

bis 15, und Spalte 7, Zeilen 22 bis 27). Es gibt bei
Dokument D1 also im Bereich der Zufuhroffnung nicht nur
fordernde Schneckenelemente Im oben angesprochenen Sinn
und somit auch keine Forderwirkung im gesamten

Einzugsbereich.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist deshalb neu gegentber
Dokument D1.

Es folgt aus dem oben Gesagten, dass bei Dokument D1
auch nicht im Bereich der Zufuhr6ffnung der gesamte
Innere Prozessraum durch fordernde Schneckenelemente
standig entleert wird, da ja nicht im gesamten Bereich
der Zufuhroffnung fordernde Elemente vorhanden sind.

Somit i1st auch der Gegenstand des Anspruchs 18 neu
gegenuber Dokument D1.

Zurickverweisung an die erste Instanz

Die angefochtene Entscheidung hat sich ausschlielZlich
mit der Frage der Neuheit befasst. Die Frage, ob die
Anspruchsgegenstande auf einer erfinderischen Tatigkeit
beruhen, war somit nicht Gegenstand dieser Entscheidung.

Aus diesem Grunde halt es die Kammer fur angebracht, die
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Angelegenheit in Einklang mit Artikel 111(1) EPU zur
welteren Entscheidung an die erste Instanz
zuruckzuverweisen. Auch die beiden Parteien haben sich

fur eine Zurickverwelsung ausgesprochen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung an die

erste Instanz zuruckverwiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

D. Meyfarth W. Zellhuber
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