BESCHWERDEKAMMERN BOARDS OF APPEAL OF CHAMBRES DE RECOURS
DES EUROPAISCHEN THE EUROPEAN PATENT DE L'OFFICE EUROPEEN
PATENTAMTS OFFICE DES BREVETS

Interner Verteilerschliissel:

(A) [ -1 Veroffentlichung im ABI.
(B) [ -1 An Vorsitzende und Mitglieder
(C) [ -1 An Vorsitzende
(D) [ X ] Keine Verteilung
Datenblatt zur Entscheidung

vom 12. November 2019
Beschwerde-Aktenzeichen: T 0496/16 - 3.2.05
Anmeldenummer: 10162543.2
Veroffentlichungsnummer: 2386397
IPC: B29B15/12, B29C70/52,

C08G63/91, C08G69/48, C08J5/10

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Pultrusionsverfahren, pultrudiertes Halbzeug und seine
Verwendung

Patentinhaberin:
BASFEF SE

Einsprechende:
Arkema France

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPU Art. 54 (1), 54(2), 56, 123(2)
EPU R. 116(2)

VOBK Art. 12(4), 13(1)

Dieses Datenblatt ist nicht Teil der Entscheidung.
EPA Form 3030 ) . .
Es kann jederzeit und ohne Bekanntmachung gedandert werden.



Schlagwort:

Verspatetes Vorbringen - korrekte Ermessensausibung (ja)
Anderungen - Erweiterung uber den Inhalt der Anmeldung in der
eingereichten Fassung hinaus (nein)

Neuheit - Hauptantrag (ja)

Erfinderische Tatigkeit - Hauptantrag (ja)

Zitierte Entscheidungen:
G 0007/93

Orientierungssatz:

Dieses Datenblatt ist nicht Teil der Entscheidung.

EPA Form 3030 Es kann jederzeit und ohne Bekanntmachung geadndert werden.



Qffice eureplen
des brevets

Beschwerde-Aktenzeichen:

m——e BeSChwe rdekam mern Boards of Appeal of the

European Patent Office
Richard-Reitzner-Allee 8

GERMANY
Tel. +49 (0)89 2399-0

Patentamt
0, Faten bifice Boards of Appeal 85540 Haar

Chambres de recours Fax +49 (0)89 2399-4465

T 0496/16 - 3.2.05

ENTSCHETIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.05
vom 12. November 2019

Beschwerdefiihrerin:

(Einsprechende)

Vertreter:

Beschwerdegegnerin:

(Patentinhaberin)

Vertreter:

Angefochtene Entscheidung:

Arkema France

Département Propriété Industrielle
420, rue d'Estienne d'Orves

92700 Colombes (FR)

Andréas Killis

Arkema France

Département Propriété Industrielle
420, rue d'Estienne d'Orves

92705 Colombes Cedex (FR)

BASF SE
Carl-Bosch-Strasse 38
67056 Ludwigshafen am Rhein (DE)

Karsten Kudla

Patentanwalte

Isenbruck Bo6sl Horschler PartG mbB
Eastsite One

Seckenheimer Landstrasse 4

68163 Mannheim (DE)

Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europdischen Patentamts iber die
Aufrechterhaltung des europdischen Patents
Nr. 2386397 in gedndertem Umfang, zur Post
gegeben am 16. Dezember 2015.



Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender
Mitglieder:

M.
P.
G.

Poock
Lanz
Weiss



-1 - T 0496/16

Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

VI.

Die Beschwerde der Einsprechenden richtet sich gegen
die am 16. Dezember 2015 zur Post gegebene
Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung iber die
Aufrechterhaltung des europdischen Patents Nr.

2 386 397 in geadndertem Umfang.

Der Einspruch ist gegen das Streitpatent in vollem
Umfang eingelegt und mit den Einspruchsgriinden nach
Artikel 100 b) und 100 a) EPU 1973 (fehlende Neuheit
und mangelnde erfinderische Tatigkeit) begriindet

worden.

Mit der Beschwerdebegriindung hat die Beschwerdefiithrerin
(Einsprechende) hilfsweise eine miindliche Verhandlung
beantragt. Mit Schreiben vom 1. Oktober 2019 hat sie
dann mitgeteilt, dass sie an der fir den

8. November 2019 geplanten miindlichen Verhandlung nicht

teilnehmen werde.

Daraufhin hat die Kammer die Beschwerdefiihrerin
informiert, dass sie beabsichtige, die Verhandlung
abzusagen, wenn sie nicht unverziiglich davon in
Kenntnis gesetzt werde, dass die Beschwerdefiihrerin an
der Verhandlung teilnehmen werde. Da dies nicht erfolgt
ist, hat die Kammer den Termin zur mindlichen

Verhandlung aufgehoben.

Die Beschwerdefiihrerin beantragt, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und das europaische Patent Nr.
2 386 397 zu widerrufen.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragt, die
Beschwerde zuriickzuweisen. Hilfsweise beantragt sie,

die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das



VIT.

VIIT.

IX.
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europaische Patent auf der Grundlage der Patent-
anspriiche nach dem mit Schreiben vom 4. August 2016

eingereichten Hilfsantrag 1 aufrecht zu erhalten.

Auf folgende Druckschriften wird im Beschwerdeverfahren

Bezug genommen:

Dl: EP 174 225;

D3: WO 95/35343;

D6: EP 444 867.

Der einzige unabhangige Anspruch nach dem Hauptantrag

hat den folgenden Wortlaut:

"l. Verfahren zur Herstellung von Halbzeugen auf Basis
von Polyamiden, durch Pultrusion, dadurch
gekennzeichnet dass wahrend des Trankens der Fasern
reaktive Kettenvertangerer [sic], dem Polymer zugegeben
werden, wobei die reaktiven Kettenverlangerer
ausgewahlt sind aus der Gruppe bestehend aus

epoxygruppenhaltigen Molekiilen."

Der Vortag der Beschwerdefiihrerin ist im Wesentlichen

wie folgt:

Hauptantrag, Zulassung durch die Einspruchsabteilung

Die Patentinhaberin und nunmehrige Beschwerdegegnerin
sei sich angesichts der in der Einspruchsschrift
vorgetragenen Einwadnde schon vor dem Zeitpunkt nach
Regel 116 (1) EPU dariber im Klaren gewesen, dass
zumindest fir den erteilten Produktanspruch das Risiko
eines Neuheitsmangels bestand. Trotzdem habe sie bis

zur mindlichen Verhandlung gewartet, um das
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Schutzbegehren auf die erteilten Verfahrensanspriiche zu
beschranken. Das Verhalten der Patentinhaberin im
Einspruchsverfahren scheine verfahrensmissbrduchlich.
AuBerdem habe die Einspruchsabteilung nach der Beratung
Uber die Neuheit des Gegenstands der erteilten
Anspriche zu Gunsten der Patentinhaberin gehandelt,
indem sie ihr mitgeteilt habe, dass der Gegenstand der
Verfahrensanspriiche 1 bis 5 im Gegensatz zu jenem der
Anspriiche 6 und 7 neu sei und dass die Patentinhaberin
einen geadnderten, auf die Verfahrensanspriiche

beschrankten Hilfsantrag vorlegen konne.

Hauptantrag, Anderungen

In der urspringlich eingereichten Anmeldung seien
epoxygruppenhaltige Kettenverlangerer nicht als
bevorzugte Wahl genannt. Im Rahmen der in der Anmeldung
angegebenen Bespiele wiirden als Kettenverlangerer
spezifische Produkte eingesetzt, gegeniliber denen das
auf epoxygruppenhaltige Molekiile abstellende Merkmal
eine Verallgemeinerung sei. Insgesamt stelle die
Kombination von Polyamid und epoxygruppenhaltigen
Kettenverlangerern im vorliegenden Anspruch 1 eine
urspringlich nicht offenbarte Auswahl aus zwei Listen
dar, die der eingereichten Anmeldung nicht unmittelbar
und eindeutig zu entnehmen sei. Dies gelte auch fiir
Absatz [0015] des erteilten Patents. Zudem sei auch in
den abhangigen Anspriichen 2 und 4, die auf die
urspringlichen Anspriiche 4 und 8 zurickgingen, Jjeweils
ein Polymer ausgewahlt worden, ohne dass dieses in der
eingereichten Fassung der Anmeldung als besonders

bevorzugt dargestellt worden ware.
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Hauptantrag, Neuheit

Der Wortlaut in Anspruch 1, "dass wdhrend des Trédnkens
der Polymer-Fasern reaktive Kettenverldngerer dem
Polymer zugegeben werden', sei im Hinblick auf die
Figur 5 des Streitpatents und die erforderliche
Homogenitadt der Schmelze nur so zu verstehen, dass das
Polymer und der Kettenverlangerer vorgemischt wirden
und diese Mischung dann der Pultrusionsanlage zugegeben
werde, um damit die Fasern zu tranken. Dies entspreche
der ersten der im Absatz [0027] des Streitpatents
genannten Alternativen, die die Mdéglichkeit eines
Vormischens offenbare. Dieses habe den Vorteil, den
Kettenverlangerer homogener im Polyamid zu verteilen.
Ein derartiges Vormischen erfolge in einem Extruder,
nehme wenig Zeit in Anspruch und fihre zu einer nur
unwesentlichen Vorvernetzung. Das eigentliche Vernetzen
erfolge erst nach dem Tranken und werde durch eine
Temperaturerhdhung bewirkt. Auch das Dokument D1 (vgl.
Beispiel 8 oder Anspruch 20) falle unter den so
verstandenen Anspruch 1 des Streitpatents; das dortige
Verfahren unterscheide sich im Ergebnis nicht von jenem
nach dem Streitpatent. Die Schlussfolgerung der
Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung
(vgl. Punkt 3.2), dass im Dokument D1 das Polyamid und
der Kettenverlangerer schon vor dem Tranken der Fasern
(teilweise) vernetzt seien, treffe nicht zu, da es dann
nicht méglich ware, das Polymer fir das Pultrudieren
aufzuschmelzen. Hingegen lehre das Dokument D1, wie die
Funktionalitdt und das Verhdltnis von Polyamid/Epoxy
eingestellt werden konne, um schlieBRlich zu einem
thermoplastischen Polymer zu gelangen. Aus alldem
folge, dass es dem Gegenstand von Anspruch 1 an Neuheit
im Hinblick auf das Dokument D1 fehle.
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Hauptantrag, erfinderische Tdtigkeit

Es konne zum einen vom Dokument D1 als nachstkommendem
Stand der Technik ausgegangen werden. Jedoch sei das
Unterscheidungsmerkmal, dass die reaktiven
Kettenverlangerer dem Polymer wahrend des Trankens der
Fasern zugegeben wirden, nicht mit einer technischen
Wirkung verbunden. Schon aus diesem Grund fehle es dem
Gegenstand von Anspruch 1 an einer erfinderischen

Tatigkeit.

Zum anderen konne auch das Dokument D6 als
Ausgangspunkt der Prifung der erfinderischen Tatigkeit
dienen, da es wie das Streitpatent darauf abziele, im
Pultrusionsverfahren die Impragnierung der Fasern zu
verbessern, um damit eine bessere Haftung des
Thermoplasten auf der Faser zu erreichen, was sich
wiederum positiv auf die mechanischen Eigenschaften des
Bauteils auswirke (vgl. D6, Seite 3, Zeilen 26 bis 34).
Vom Dokument D6 (vgl. insbesondere Figur 1 und Seite 5,
Zeilen 4 bis 10) unterscheide sich der Gegenstand von
Anspruch 1 nur darin, dass kein Polyester sondern ein
Polyamid eingesetzt werde. Nach dem Streitpatent (vgl.
Figuren 1 und 3, die Polyamid bzw. Polyester betradfen)
gehe mit dem Unterscheidungsmerkmal jedoch keine
Verbesserung einher; eine technische Wirkung liege
nicht vor. Schon aus diesem Grund fehle es dem
Gegenstand von Anspruch 1 ausgehend vom Dokument D6 an
einer erfinderischen Tatigkeit. Mangels technischer
Wirkung konne die Aufgabe darin gesehen werden,
ausgehend vom Dokument D6 ein alternatives Verfahren
bereitzustellen. Die Losung, statt des Polyesters ein
Polyamid zu verwenden, sei fir den Fachmann
naheliegend, weil beide Polymere mit Polykondensation
hergestellt wirden und reaktive Endgruppen aufwiesen,

die gut mit epoxygruppenhaltigen Kettenverlangerern
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reagieren kénnten, was auch aus dem Dokument D1, dem
Dokument D3 (vgl. Seite 1, Absatze 1 bis 3, Seite 1,
letzter Absatz bis Seite 2 oben, Seite 2, vierter
Absatz sowie Beispiele 1 bis 7 (fiir Polyamid 6) und 9
bis 36 (flir Polyester)) und dem Streitpatent selbst
(vgl. Absatz [0015]) hervorgehe. Fir beide Polymere
erziele das Pultrusionsverfahren die gewlinschten

Verbesserungen.

Darliber hinaus belege die Figur 2 des Streitpatents,
dass mit der dort verwendeten Materialkombination von
Polyamid mit Joncryl ADR 3300 als Kettenverlangerer die
technische Aufgabe nicht geldst werde. Damit kdnne dem
Anspruch 1 in seiner ganzen Breite keine erfinderische

Tatigkeit zugesprochen werden.

Die Beschwerdegegnerin tragt im Wesentlichen das

Folgende vor:

Hauptantrag, Zulassung durch die Einspruchsabteilung

In dem vorherigen Hilfsantrag 1, der dem vorliegenden
Hauptantrag entspreche und der in der miindlichen
Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vorgelegt
worden sei, seien gegeniiber den Ansprichen der
erteilten Fassung lediglich die Produktanspriiche
gestrichen worden. Durch die Streichung der Anspriiche 6
und 7 sei kein neuer Gegenstand geschaffen worden, so
dass fiur die Einsprechende keine Uberraschung
vorgelegen habe und es seitens der Einsprechenden auch
keiner zusédtzlichen Vorbereitung bedurft habe. Durch
die Beschrankung des Schutzbegehrens auf die
Verfahrensanspriiche liege ein Anspruchssatz vor, der
als neu erachtet worden sei, weshalb die Streichung der

Anspriche 6 und 7 sachdienlich gewesen sei. Der
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Hilfsantrag sei somit im Einspruchsverfahren zu Recht

zugelassen worden.

Hauptantrag, Anderungen

Der vorliegende Anspruch 1 sei im Vergleich zu den
beiden im urspringlich eingereichten Anspruch 1
genannten Alternativen fiir das Polymer des Halbzeugs
(Polyester oder Polyamid) auf das Polyamid beschrankt
worden. Infolgedessen sei auch der erteilte abhangige
Anspruch 2 entsprechend einzuschréanken und der Absatz
[0015] anzupassen gewesen. AuBRerdem sei festzustellen,
dass der Einwand gegen den Absatz [0015] erstmals in
der Beschwerdebegriindung und damit verspatet
vorgebracht worden sei. Der nun im Anspruch 1 genannte
Kettenverlangerer stelle eine Auswahl aus einer
einzelnen, urspringlich offenbarten Liste dar. Aus den
Figuren 1 und 2 gehe hervor, dass mit Polyamid und
epoxygruppenhaltigen Kettenverlangerern hinsichtlich
der Viskositat die besten Ergebnisse erzielt wirden.
Aus diesem Grund konne auch den urspriinglichen
Anmeldungsunterlagen eindeutig entnommen werden, dass
die Verbindung von Polyamiden und expoxygruppenhaltigen
Kettenverlangerern besonders vorteilhaft sei, so dass
eine entsprechende Einschrankung des Anspruchs 1 auf
Polyamide und epoxygruppenhaltige Kettenverlangerer
zuldssig sei und nicht ilber den Inhalt der

urspringlichen Anmeldungsunterlagen hinausgehe.

Hauptantrag, Neuheit

Der Wortlaut von Anspruch 1 gebe zwingend vor, dass der
Kettenverlangerer beim Trédnken (und nicht schon vorher)
zugegeben werde. Auch der Figur 5 des Streitpatents
kénne keine Vormischung entnommen werden. Es sei nicht

nachvollziehbar, warum das Polymer und der
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Kettenverlangerer zwingend im geschmolzenen Zustand
vorliegen missten, um zu ermdglichen, dass der
Kettenverlangerer wahrend des Trankens zugegeben werden
konne. Dafiir, dass eine zufriedenstellende
Durchmischung und Impragnierung lediglich durch eine
Vormischung des Polymers mit dem Kettenverlangerer
erreicht werden konne, habe die Beschwerdefihrerin

keine Daten geliefert.

Die erstgenannte Alternative des Absatzes [0027] des
Streitpatents, dass der Kettenverlangerer zusammen mit
dem Thermoplastgranulat zugegeben werde, bedeute nicht,
dass eine Vorvermischung im Sinne von Dokument D1
vorliege. Vielmehr sei diese Formulierung so zu
verstehen, dass eine zeitgleiche Zugabe des
Kettenverlangerers und des Thermoplastgranulats
erfolge, da im gesamten Beschreibungstext auf den
Zeitpunkt der Zugabe des Kettenverlangerers, namlich
"wihrend des Trdnkens" gemal Anspruchs 1, abgestellt
werde. Die Gleichzeitigkeit von Zugabe des
Kettenverlangerers und Tranken der Fasern sei auch
explizit in Absatz [0016] des Streitpatents
beschrieben. Dort sei dargelegt, dass die Faserbiindel
oder Gewebe mit niedrigviskosem, niedermolekularem
Polymer getrankt wirden. Niedrigviskos und
niedermolekular bedeuteten, dass noch keine
Prépolymerisation stattgefunden haben koénne. Erst dann
werde im selben Absatz beschrieben, dass der reaktive
Kettenverlangerer gleichzeitig zugegeben werde. Die
Zugabe einer bereits reagierten Vormischung aus Polymer
und reaktivem Kettenverlangerer sei im Streitpatent
nicht umfasst, so dass eine Vormischung entsprechend
Dokument D1 keine neuheitsschadliche Offenbarung
darstelle. Da gemal des Dokuments D1 zundchst ein
Granulat aus einer viskosen Masse hergestellt werde, in

der der Kettenverlangerer bereits enthalten sei und
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reagiert habe, werde der Gegenstand des Anspruchs 1,
dass die Zugabe des Kettenverlangerers wahrend des
Trankens der Fasern erfolge, auch unter
Berlicksichtigung der Beschreibung des Streitpatents

nicht vorweggenommen.

Hauptantrag, erfinderische Tdtigkeit

Der Unterschied des Gegenstands des Anspruchs 1
gegeniiber dem Dokument D1 bestehe darin, dass die
reaktiven Kettenverlangerer wahrend des Tréankens der
Fasern zugegeben wiirden. Durch die Zugabe des
Kettenverlangerers erst wahrend des Trankens sei die
Viskositat der Polyamide beim Tranken geringer, so dass
die Benetzung der Fasern verbessert werde. Folglich
bestehe die zu l&sende technische Aufgabe darin, ein
Verfahren bereitzustellen, das es ermdgliche, die
Benetzung der Fasern wahrend des Trankens zu
verbessern. Diese Aufgabe werde nach dem Streitpatent
geldst. Die Beispiele und Vergleichsbeispiele zeigten,
dass das Polymer in Abwesenheit eines Ketten-
verladngerers eine geringere Viskositat aufweise bzw.
die Viskositdtszunahme langsamer erfolge. Werde der
Kettenverlangerer erst beim Tranken zugegeben, so seien
die zu impradgnierenden Fasern zundchst noch mit einer
niederviskosen Masse in Kontakt und wirden somit besser
benetzt. Dokument D1 beschreibe zwar eine Reaktion wvon
Polyamiden und epoxygruppenhaltigen Kettenverlangerern,
einen Hinweis auf einen entsprechenden Zeitpunkt der
Zugabe der Kettenverlangerer, der den Kern des
Streitpatents darstelle, kdénne man dem Dokument D1
jedoch nicht entnehmen. Ebenso wenig enthalte das
Dokument Informationen zu einer Reaktions-
geschwindigkeit und einer entsprechenden
Viskositdatszunahme in Abhdngigkeit von der Zeit, wie

sie in den Figuren 1 und 2 des Streitpatents ablesbar
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seien. Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruhe somit auf
einer erfinderischen Tatigkeit gegenliber dem Dokument

D1.

Das Dokument D6 beschreibe keine Verarbeitung wvon
Polyamiden. Daher hatte der Fachmann das Dokument D6
auf der Suche nach Hinweisen flir eine verbesserte
Verarbeitung von Polyamiden nicht herangezogen. Auch
wenn sowohl Polyamide als auch Polyester durch
Polykondensation erzeugt wlirden, sei nicht per se wvon
einer Ubertragbarkeit von bekannten Verarbeitungslehren
auszugehen. Das Dokument D3 konne dies auch nicht
zeigen. Dort bezdgen sich nicht nur die Beispiele 1 bis
7 sondern auch die Beispiele 9 bis 36 auf Polyamid 6.
Lediglich im Beispiel 8 wiirde mit einem PBT/PC-Blend
ein Polyester eingesetzt. Die Ergebnisse im Dokument D3
dokumentierten jedoch das unterschiedliche Verhalten
von Polyamiden und Polyester bei Zugabe von
viskositédtsveradndernden Additiven. Ein vergleichbares
Verhalten von Polyestern und Polyamiden bei Zugabe
eines Diepoxykettenverladngerers kdnne insbesondere aus
den Beispielen 1 bis 7 und 9 bis 36 wvon Dokument D3

nicht abgeleitet werden.

Dem weiteren Argument der Beschwerdefilhrerin, dass die
technische Aufgabe nicht tUber die gesamte Breite des
Anspruchs 1 in aufrechterhaltener Fassung geldst ware,
da Figur 2 des Streitpatents belege, dass die
Kombination des untersuchten Polyamids mit dem
Kettenverlangerer Joncryl ADR 3300 Uberhaupt keinen
Effekt zeige, kénne nicht beigepflichtet werden. Das
herangezogene Beispiel zum Kettenverlangerer Joncryl
ADR 3300 gemaB Figur 2 des Streitpatentes verwende
einen Kettenverlangerer mit einer Sadure-Funktionalitat,
was der Tabelle 1 des Streitpatents zu entnehmen sei.

Es handle sich also nicht um einen Kettenverlangerer
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mit Epoxy-Funktionalitdt. Nach Anspruch 1 in erteilter
und aufrechterhaltener Fassung sei der zugegebene
reaktive Kettenverlangerer jedoch ausgewahlt aus der
Gruppe bestehend aus epoxygruppenhaltigen Molekiilen.
Folglich handle es sich bei dem angefiihrten Beispiel
mit dem Kettenverlangerer Joncryl ADR 3300 nicht um ein
erfindungsgemabes Beispiel. Dass Joncryl ADR 3300 als
nicht anspruchsgemalber Kettenverlangerer nur einen
geringen Effekt zeige, unterstreiche, dass die Grenzen
des Schutzbereichs des Anspruchs 1 zutreffend gewdhlt

seien.

Insgesamt beruhe dem Gegenstand von Anspruch 1 auf

einer erfinderischen Tatigkeit.

Entscheidungsgrinde
1. Hauptantrag, Zulassung durch die Einspruchsabteilung

1.1 Die Patentinhaberin hat den geltenden, von der
Einspruchsabteilung als gewahrbar angesehenen
Hauptantrag wahrend der erstinstanzlichen miindlichen
Verhandlung als Hilfsantrag 1 vorgelegt. Er
unterscheidet sich von der erteilten Fassung des
Streitpatents darin, dass die Anspriiche 6 und 7
gestrichen sind. Die Einspruchsabteilung hat ihr
Ermessen dahingehend ausgeiibt, diesen Antrag ins
Verfahren zuzulassen (vgl. angefochtene Entscheidung,
Grinde 3.3).

1.2 Es ist nicht ersichtlich, dass die Entscheidung der
Einspruchsabteilung, den damaligen Hilfsantrag 1 ins
Verfahren zuzulassen, ermessensfehlerhaft war. Vielmehr
hat die Einspruchsabteilung ihre Ermessensentscheidung
darauf gestiitzt, dass sich die vorgenommenen Anderungen

auf das Streichen von erteilten Anspriichen
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beschrankten. Die Einspruchsabteilung war der
Auffassung, dass durch die Anderung der Antragslage
kein neuer Gegenstand geschaffen werde, dass die
Einsprechende folglich nicht vor eine fir sie
Uberraschende Situation gestellt sei und dass durch das
Streichen von Anspriichen die Neuheit des Gegenstandes
des Schutzbegehrens hergestellt werde (vgl.

angefochtene Entscheidung, Grinde 3.3).

Weiterhin ist zu bericksichtigen, dass die Parteien in
dieser Angelegenheit wahrend der mindlichen Verhandlung

gehort wurden (vgl. Niederschrift, Seite 4).

In Anbetracht dieser Umstdnde ist nicht ersichtlich,
dass die Einspruchsabteilung ihr Ermessen nach Regel
116 (2) EPU nach den falschen Grundsidtzen, ohne
Beriicksichtigung der richtigen Grundsatze oder in
unangemessener Weise ausgelbt hatte (vgl. G 7/93, ABI.
EPA 1994, 775). Dariber hinaus bietet die
Verfahrensordnung der Beschwerdekammern, insbesondere
die Artikel 12 und 13 VOBK, keine Rechtsgrundlage fir
den Ausschluss eines Anspruchssatzes, der
ermessensfehlerfrei in das erstinstanzliche Verfahren
aufgenommen wurde und auf den sich die angefochtene
Entscheidung wesentlich abstitzt. Folglich kann der
geltende Hauptantrag im Beschwerdeverfahren nicht

unbericksichtigt bleiben.

Der Vollstandigkeit halber wird angemerkt, dass aus den
der Kammer vorliegenden Unterlagen kein Verfahrens-
missbrauch seitens der Patentinhaberin im
Einspruchsverfahren erkennbar ist. Es ist dariber
hinaus nicht ersichtlich, dass die Einspruchsabteilung
mit der Bekanntgabe des Beratungsergebnisses, dass der
Gegenstand des unabhdngigen Anspruchs 1 im Gegensatz zu

jenem der Ansprichen 6 und 7 neu sei, ihre



- 13 - T 0496/16

Neutralitatspflicht verletzt hatte. Dies gilt auch fir
den behaupteten Hinweis auf die Mdglichkeit der Vorlage
eines Hilfsantrags. Erganzend ist festzuhalten, dass
aus der Niederschrift der miindlichen Verhandlung vor
der Einspruchsabteilung nicht hervorgeht, dass die
Beschwerdefiithrerin das Verhalten der Einspruchs-
abteilung zum damaligen Zeitpunkt als parteiisch geriligt
hatte.

Hauptantrag, Anderungen

Hinsichtlich der Bestimmungen von Artikel 123 (2) EPU
ist festzustellen, dass schon die urspringlich
eingereichten Anspriiche 1 und 3 Polyamid als ein
mogliches Polymer fiir das Halbzeug nennen. Der
urspringliche Anspruch 7, der auf beide Anspriiche 1 und
3 rilickbezogen ist, definiert drei mdgliche
Kettenverlangerer, von denen der epoxygruppenhaltige
Kettenverlangerer in den vorliegenden Anspruch 1
aufgenommen wurde. Insofern bieten bereits die
urspringlichen Anspriiche eine eindeutige und
unmittelbare Grundlage fiir die Kombination eines
Halbzeugs aus Polyamid und einem epoxygruppenhaltigen
Kettenverlangerer. Auch in den Beispielen findet sich
diese Polymerkombination in individualisierter Form

(vgl. Figuren 1 und 2, die jeweils hochsten Kurven).

Der Gegenstand von Anspruch 1 geht folglich nicht tber
den Offenbarungsgehalt der urspriinglich eingereichten
Anmeldung hinaus (Artikel 123 (2) EPU). Dies gilt auch
fiir die entsprechenden Anpassungen im Anspruch 2 und im
Absatz [0015] der Patentschrift sowie fir die

Streichung zweier Alternativen im Anspruch 4.
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Hauptantrag, Neuheit

Die Kammer verweist zur Frage der Neuheit auf den
Wortlaut des streitigen Anspruchs 1. Dieser enthalt das
Merkmal, dass wahrend des Trankens der Fasern reaktive
Kettenverlangerer dem Polymer zugegeben werden. Da
diese Formulierung eine Gleichzeitigkeit der Zugabe des
Kettenverlangerers und des Trankens der Fasern
ausdrickt, ist sie, entgegen der Auffassung der
Beschwerdefiithrerin, nicht gleichbedeutend damit, dass
das Polymer und der Kettenverlangerer in einem
Compounder vorgemischt werden und diese Mischung dann
der Pultrusionsanlage zugegeben wird, um damit die
Fasern zu trédnken, wie im Dokument D1 offenbart (vgl.
Beispiel 8, Seite 16, Zeilen 1 bis 8 und 11 bis 18).
Insofern kann das Dokument D1 das streitige
Anspruchsmerkmal, dass die reaktiven Kettenverlédngerer
dem Polymer wahrend des Trankens der Fasern zugegeben

werden, nicht neuheitsschéddlich vorwegnehmen.

Folglich ist der Gegenstand von Anspruch 1 nach dem
Hauptantrag im Hinblick auf das angezogene Beispiel 8
des Dokuments D1 neu (Artikel 54 (1) und (2) EPU).

Hauptantrag, erfinderische Tadtigkeit

Zwischen den Parteien ist im Rahmen der Diskussion der
erfinderischen Tatigkeit unstreitig, dass sich der
Gegenstand von Anspruch 1 von dem Verfahren nach dem
Dokument D1 darin unterscheidet, dass die reaktiven
Kettenverlangerer dem Polyamid wahrend des Trankens der

Fasern zugegeben werden.

Wahrend die Beschwerdegegnerin dem Unterscheidungs-

merkmal die technischen Wirkung zuordnet, dass durch
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die Zugabe des Kettenverlidngerers erst wadhrend des
Trankens die Benetzung der Fasern verbessert wird,
spricht die Beschwerdefilhrerin dem Unterscheidungs-
merkmal jede technische Wirkung ab, weshalb ihrer
Auffassung nach der Anspruchsgegenstand nicht

erfinderisch sein kdnne.

Unabhangig von der Frage der technischen Wirkung des
Unterscheidungsmerkmals (und damit der Formulierung der
zu lOsenden objektiven technischen Aufgabe) stellt die
Kammer fest, dass der Fachmann dem Dokument D1
keinerlei Hinweis auf die anspruchsgemaBe Losung
entnehmen kann. Zudem ist nicht nachgewiesen, dass
diese ausgehend vom Dokument D1 im Lichte des
allgemeinen Fachwissens naheliegend ist. Insofern ist
der vom Dokument D1 ausgehende Vortrag der
Beschwerdefiithrerin schon aus diesem Grund nicht
geeignet, die erfinderische Tatigkeit des Gegenstands

von Anspruch 1 in Frage zu stellen.

Von dem Dokument D6 unterscheidet sich der Gegenstand
von Anspruch 1 nach ibereinstimmender Auffassung der
Parteien darin, dass als Polymer fiir das
Pultrusionsverfahren kein Polyester eingesetzt wird
sondern ein Polyamid. Streitig ist hingegen, ob es
angesichts der Ubereinstimmung hinsichtlich
Polykondensation und Endgruppen und in Kenntnis des
Dokuments D3, insbesondere der Beispiele 1 bis 7 und 9
bis 36, flr einen Fachmann naheliegend ist, den
Polyester aus dem Dokument D6 durch ein Polyamid zu

ersetzen.

Fir die Kammer ist nicht ersichtlich, warum der
Fachmann beim Studium des Dokuments D6 in Erwagung
ziehen sollte, fiir das dort erwahnte Pultrusions-

verfahren ein Polyamid einzusetzen, zumal das Dokument
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D6 ausschlieBlich auf Polyester abstellt. Zudem zeigen
die Versuchsergebnisse auf den Seiten 33 bis 36 des
Dokuments D3, dass sich die Auswirkungen der Zugabe
viskositadtsveradndernder Additive auf Polyester (vgl.
Beispiel 8) zumindest in quantitativer Hinsicht nicht
ohne weiteres auf Polyamide (vgl. Bespiele 1 bis 7 und
9 bis 36) lbertragen lassen. Vor diesem Hintergrund
kann der Vortrag der Beschwerdefihrerin nicht
Uberzeugend belegen, dass der Fachmann ohne Kenntnis
der Erfindung das Verfahren nach dem Dokument D6
tatsachlich so modifizieren wirde, dass dort in
Kombination mit dem expoxidgruppenhaltigen
Kettenverlangerer anstatt des Polyesters ein Polyamid

zum Einsatz kommt.

Zzum weiteren Einwand der Beschwerdefihrerin, dass der
Viskositatsverlauf fir die Kombination des untersuchten
Polyamids mit dem Kettenverlangerer Joncryl ADR 3300 in
der Figur 2 des Streitpatents zeige, dass die
technische Aufgabe nicht iUber die gesamte Breite des
Anspruchs 1 geldst sei, ist festzustellen, dass es sich
bei Joncryl ADR 3300 nicht um einen
expoxidgruppenhaltigen Kettenverlangerer handelt (vgl.
vorletzte Zeile in der Tabelle 1 des Streitpatents).
Das darauf basierende Beispiel ist daher nicht
anspruchsgemédl. Es ist folglich nicht geeignet, die
Behauptung der Beschwerdefihrerin zu stitzen, dass die
gestellte Aufgabe nicht iUber die gesamte Breite des

unabhangigen Anspruchs 1 geldst ist.

Aufgrund der vorstehenden Erwagungen kommt die Kammer
zum Schluss, dass das Vorbringen der Beschwerdefiihrerin
nicht geeignet ist, die erfinderische Tatigkeit des
Gegenstands von Anspruch 1 des Hauptantrags in Frage zu
stellen (Artikel 56 EPU).
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Rechtliches Gehdr

In ihrem Schreiben vom 1. Oktober 2019 hat die
Beschwerdefiithrerin mitgeteilt, dass sie nicht an der
fir den 8. November 2019 vorgesehenen miindlichen

Verhandlung teilnehmen werde.

Die Kammer ist grundsdtzlich nicht verpflichtet, eine
mindliche Verhandlung in Abwesenheit einer Partei
abzuhalten, bevor sie gegen diese Partei entscheidet,
wenn sie iUber die Nichtteilnahme der Partei an der
mindlichen Verhandlung vorab informiert wurde. Weil
dies vorliegend der Fall war, konnte die Beschwerde-
kammer unter Wahrung des rechtlichen Gehors iber die

Beschwerdesache entscheiden, ohne vorher miindlich zu

verhandeln.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurilickgewiesen.
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