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Sachverhalt und Antrage

IT.

Die Beschwerde der Einsprechende richtet sich gegen die
am 18. Februar 2016 zur Post gegebene Entscheidung, mit
der der Einspruch gegen das europaische Patent

Nr. 1 917 128 zurickgewiesen worden ist.

Anspruch 1 des erteilten Patents lautete wie folgt:

"l. Verfahren zur Herstellung eines Granulates mit
geringem Acetaldehydgehalt aus einer hochviskosen
Polyesterschmelze mit einer I.V. zwischen 0,60 und

1,0 dl1/g, dadurch gekennzeichnet, dass

a) der Polyesterschmelzestrang unter Wasser bei einer

Temperatur von mindestens 90 °C zerteilt wird,

b) das begleitende Wasser unter moglichst geringer
Abkihlung des Granulats vom Granulat getrennt wird, so
dass das Granulat nach Abtrennung des Wassers eine

Temperatur von mindestens 130 °C aufweist,

c) das so erhaltene wasserarme Granulat nach der
Wasserabtrennung in einen Dealdehydisierungsbehdlter

gegeben wird, und

d) das Granulat im Dealdehydisierungsbehédlter mittels
eines Spulluftstroms mit einer Eintrittstemperatur
zwischen 180 °C und 200 °C behandelt wird, wobei die
Verweilzeit des Granulats im Dealdehydisierungsteil des
Behadalters 3 bis 20 Stunden betragt; und

wobei das Granulat in Schritt c¢) entweder direkt in den
Dealdehydisierungsbehdlter gegeben wird, oder mittels

einer Dosiereinrichtung bevorzugt einer



ITT.

IV.
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Zellenradschleuse, in den Dealdehydisierungsbehédlter

gegeben wird."

Die flir diese Entscheidung besonders relevanten
Merkmale des Anspruchs 1 des erteilten Patents werden

wie folgt gekennzeichnet:

M2 "der Polyesterschmelzestrang unter Wasser bei
einer Temperatur von mindestens 90°C zerteilt

wird" (Merkmal a)),

M5 "das Granulat im Dealdehydisierungsbehédlter
mittels eines Spulluftstroms mit einer
Eintrittstemperatur zwischen 180°C und 200°C
behandelt wird" (Teil des Merkmals b)), und

M7 "wobei das Granulat in Schritt c¢) entweder
direkt in den Dealdehydisierungsbehéalter
gegeben wird, oder mittels einer
Dosiereinrichtung bevorzugt einer
Zellenradschleuse, in den Dealdehydisierungs-

behalter gegeben wird".

In der angefochtenen Entscheidung wurde unter anderem

auf folgende Dokumente Bezug genommen:

D2: DE 10 2004 015 515 Al
D3: WO 2005/044 901
D4: WO 2006/028 746

In ihrer Entscheidung befand die Einspruchsabteilung
unter anderem, dass der Gegenstand der erteilten
Anspriche ausgehend von D2 als nachstliegendem Stand

der Technik erfinderisch sei.



VI.

VII.
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Gegen diese Entscheidung legte die Einsprechende
(Beschwerdefiihrerin) Beschwerde ein. Mit der
Beschwerdebegrindung beantragte die Beschwerdefiihrerin
die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den

Widerruf des Patents.

Mit der Beschwerdeerwiderung beantragte die
Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) die Zurickweisung
der Beschwerde (Hauptantrag), hilfsweise die
Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage eines
der mit Schriftsatz vom 13. Oktober 2016 eingereichten
Hilfsantrédge 1 bis 3.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 unterschied sich vom

Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass die Merkmale
b), c¢) und d) wie folgt geandert wurden (Hinzufigungen
gegenliber dem Anspruch 1 des Hauptantrags werden fett

markiert) :

"b) das begleitende Wasser unter moglichst geringer
Abkuhlung des Granulats in einer Zentrifuge vom
Granulat getrennt wird, so dass das Granulat nach
Abtrennung des Wassers eine Temperatur von mindestens

130 °C aufweist,

c) das so erhaltene wasserarme Granulat nach der
Wasserabtrennung in einen Dealdehydisierungsbehdlter
gegeben wird, der an der Oberseite mindestens eine
Granulateinlasséffnung und an der Unterseite eine
Granulatauslassdoffnung sowie mindestens eine
Spilgaseinlasséffnung und mindestens eine

Spilgasauslassoffnung aufweist, und

d) das Granulat im Dealdehydisierungsbehédlter mittels
eines Spulluftstroms mit einer Eintrittstemperatur
zwischen 180 °C und 200 °C behandelt wird, wobei die
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Verweilzeit des Granulats im Dealdehydisierungsteil des
Behadalters 3 bis 20 Stunden betragt; und

wobeli der Granulatauslass der Zentrifuge mit dem
Granulateinlass des Dealdehydisierungsbehédlters
entweder nur durch eine passive Leitungseinrichtung
oder eine passive Leitungseinrichtung in Kombination

mit einer Dosiereinrichtung verbunden ist und

das Granulat in Schritt c¢) entweder direkt in den
Dealdehydisierungsbehdlter gegeben wird, oder mittels
einer Dosiereinrichtung bevorzugt einer
Zellenradschleuse, in den Dealdehydisierungsbehédlter

gegeben wird."

Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 unterschied sich vom
Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 dadurch, dass das
folgende Merkmals e) am Ende des Anspruchs hinzugefiigt

wurde:

"und

e) die Differenz zwischen der intrinsischen Viskositat
(I.V.) des Polyesters zwischen dem Eintritt in die
Zerteilungseinrichtung in Schritt a) und dem Austritt
aus dem Dealdehydisierungsbehédlter in Schritt d)
maximal * 0,10 dl/g betragt, wobei die intrinsische
Viskositat des Produktes durch die Einstellung des
Taupunktes Tp der Spulluft und die Produkttemperatur

eingestellt wird"

Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 unterschied sich vom
Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 dadurch, dass der nicht
charakterisierende Teil des Anspruchs wie folgt

geandert wurde (Hinzufigungen gegeniber dem Anspruch 1
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des Hilfsantrags 2 werden fett markiert):

"l. Verfahren zur Herstellung eines Granulates mit
geringem Acetaldehydgehalt, das bei einer
Barreltemperatur von maximal 275 °C zu Flaschenpreforms
weiterverarbeitet werden kann, aus einer hochviskosen
Polyesterschmelze mit einer I.V. zwischen 0,60 und

1,0 dl1/g, dadurch gekennzeichnet, dass ..."

VIITI. Mit Schriftsatz vom 21. August 2017 beantragte die
Beschwerdefiihrerin, die mit Schriftsatz wvom
13. Oktober 2016 eingereichten Hilfsantrage 1 bis 3 ins

Verfahren nicht zuzulassen.

IX. Mit Schreiben vom 7. Dezember 2018 wurden die Parteien
zur mindlichen Verhandlung am 11. September 2019
geladen. In einer Mitteilung gemal Artikel 15 (1) VOBK
vom 4. Januar 2019 teilte die Kammer ihre vorlaufige
Meinung zur Vorbereitung auf die mindliche Verhandlung

mit.

X. Mit Schriftsatz vom 22. Marz 2019 reichte die
Beschwerdegegnerin inter alia die weiteren
Hilfsantrédge 4 bis 7 ein. Der jeweilige Anspruch 1 der
Hilfsantrdge 4 bis 7 war identisch mit dem Jjeweils
entsprechenden Anspruch 1 des Hauptantrags und der
Hilfsantrdge 1 bis 3, wobei die Produktanspriche

jeweills gestrichen wurden.

XTI. Mit Schreiben vom 24. Juni 2019 wurde den Parteien
mitgeteilt, dass der fir den 11. September 2019
anberaumte Termin zur mindlichen Verhandlung auf den

18. Februar 2020 verlegt werde.

XIT. Wahrend der mindlichen Verhandlung vor der

Beschwerdekammer nahm die Beschwerdefihrerin Bezug auf
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folgendes Dokument:

D8: DE 103 49 016 Al

Die Beschwerdegegnerin beantragte, D8 nicht ins

Verfahren zuzulassen.

Gegen Ende der miindlichen Verhandlung reichte die

Beschwerdegegnerin zudem den Hilfsantrag 8 ein.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 8 unterschied sich vom
Anspruch 1 des Hauptantrags durch folgende Anderungen

(Anderungen bzw. Streichungen gegeniiber dem Anspruch 1

des Hauptantrags werden fett bzw. durehgestrichen
markiert) :

"und

wobei das Granulat in Schritt c) ertweder nur aufgrund

der Schwerkraft direkt in den
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Die Beschwerdefilhrerin beantragte, den Hilfsantrag 8

nicht ins Verfahren zuzulassen.

XITIT. Die fir die Entscheidung relevanten Argumente der
Beschwerdefilhrerin koénnen wie folgt zusammengefasst
werden:

Entgegenhaltung D8 - Zulassung

a) Die Beschwerdefihrerin fiihrte in der mindlichen

Verhandlung aus, dass D8 im schriftlichen Verfahren
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zwar noch nicht herangezogen worden sei. Jedoch sei
D8 in D2 zitiert und gehdre somit zu der
Offenbarung der D2. Ferner sei D8 das
Prioritatsdokument der Entgegenhaltung D3, welche
bereits im Verfahren sei. Unter solchen Umstanden
kdnne die Beschwerdegegnerin nicht iUberrascht sein,
dass der Inhalt der D8 wvon Bedeutung sei. Somit sei

D8 ins Verfahren zuzulassen.

Hauptantrag - Erfinderische Tatigkeit

b)

D2, insbesondere ihr Beispiel 3, Variante B, stelle

den nachstliegenden Stand der Technik dar.

Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1
unterscheide sich von D2 nur durch die Verwendung
von Luft anstatt von Stickstoff als Spllgas
(Merkmal M5). Das Merkmal M2 sei in D2 implizit
offenbart. Die Temperaturangabe des Merkmals M5 sei
aus den Absatzen 45 und 31 der D2 ebenfalls
implizit erfillt. Ferner sei gemal Absatz 43 des
Streitpatents der Begriff "Dosiereinrichtung" gemal
Merkmal M7 breit zu lesen und beinhalte somit eine
im Beispiel 3, Variante B, der D2 eingesetzte

"Fordereinrichtung".

Sollen jedoch die Merkmalen M2, M5 und M7 als
Unterscheidungsmerkmale angesehen werden, stehen
diese drei Merkmale nicht miteinander in
Verbindung, so dass nicht eine objektive technische
Aufgabe bestehe, sondern von mehreren Teilaufgaben
auszugehen sei. Die mit diesen Merkmalen
verbundenen technischen Effekte liegen in einer
moglichst hohen Erhaltung der Eigenwadrme des

Granulats (M2) und in einer Ookonomischeren
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Verfahrensfihrung (M5 und M7).

Es sei entweder der D2 selbst oder der D3 zu
entnehmen, gemal dem Merkmal M2 zu arbeiten, um die
FEigenwarme des Granulats zu erhalten. Die
Verwendung von Luft anstatt von Stickstoff gemal
Merkmal M5 sei in D4 offenbart, insbesondere um
eine Okonomischere Verfahrensfihrung
bereitzustellen. Die Temperaturangabe des Merkmals
M5 sei ferner, wie im Absatz c) oben angegeben, in
D2 entweder implizit offenbart oder mindestens aus
D2 herzuleiten. Wahrend eine direkte Uberfiihrung
gemall Merkmal M7 aus D4 bekannt sei, seil eine
Dosiereinrichtung gemaB der zweiten Alternative des

Merkmals M7 der D2 selbst zu entnehmen.

Aus diesen Grinden sei der Anspruch 1 des

Hauptantrags nicht erfinderisch.

Hilfsantrdage 1 bis 3 - Zulassung

g)

Die Hilfsantrage 1 bis 3 seien verspatet
eingereicht und hatten bereits im erstinstanzlichen
Verfahren vorgebracht werden missen. Somit seien

diese Hilfsantrdge nicht ins Verfahren zuzulassen.

Hilfsantrdge 1 bis 7 - Erfinderische Tatigkeit

h)

Aus folgenden Grinden sei der Gegenstand des

Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 nicht erfinderisch:

- Die im Merkmal (c) des erteilten Anspruchs 1
vorgenommenen Anderungen definieren lediglich,
dass der Dealdehydisierungsbehalter oben einen
FEinlass und unten einen Auslass fiur die Granulate

und einen Einlass und einen Auslass fir das
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Spilgas habe, was eine Selbstverstandlichkeit

sei;

- Die im Merkmal (d) des erteilten Anspruchs 1
vorgenommene Anderung in Bezug auf die zweite
Alternative (passive Leitung kombiniert mit einer
Dosiereinrichtung) schlieRe eine
Fordereinrichtung gemdl dem Beispiel 3,

Variante B, von D2 nicht aus und stelle somit
kein weiteres Unterscheidungsmerkmal gegeniber
dem nachstliegenden Stand der Technik dar (im

Vergleich zum Hauptantraqg).

Das Merkmal e) gemal Anspruch 1 des Hilfsantrags 2
stelle kein weiteres Unterscheidungsmerkmal
gegenliber dem nachstliegenden Stand der Technik dar
(im Vergleich zum Hilfsantrag 1). Somit sei der
Gegenstand von Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 auch

nicht erfinderisch.

Die im Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 durchgefiithrte
Anderung "das bei ... werden kann" sei ein
funktionelles Merkmal, wobei nicht gezeigt worden
seil, dass dieses Merkmal das beanspruchte Verfahren
tatsdachlich einschranke. Insbesondere gebe es keine
Verbindung zwischen diesem Merkmal und einem
welteren Verfahrensschritt. Somit sei der
Gegenstand von Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 aus
den gleichen Grinden wie der Gegenstand des

Hilfsantrags 2 nicht erfinderisch.

Die gegen den Anspruch 1 des Hauptantrags und der
Hilfsantrdge 1 bis 3 erhobenen Einwande bzgl. der
erfinderischen Tatigkeit galten gleichermaRen fir

den jeweils entsprechenden Anspruch 1 der
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Hilfsantrage 4 bis 7.

Hilfsantrag 8 - Zulassung

1) Der Hilfsantrag 8 sei verspatet eingereicht worden.

Obwohl der Einwand beziglich der Interpretation des
Begriffs "Dosiereinrichtung" im Beschwerdeverfahren
nicht schriftlich erhoben worden sei, sei dieser
Punkt schon seit langem im Verfahren angesprochen
worden, wie aus einer Einwendung Dritter oder der
strittigen Entscheidung zu entnehmen sei. Somit
kdnne die Beschwerdegegnerin nicht iUberrascht
worden sein, dass dieser Einwand wahrend der
mindlichen Verhandlung vor der Kammer angesprochen
worden sei. Dieser Einwand konne somit die spéate

Einreichung des Hilfsantrags 8 nicht rechtfertigen.

Die durchgefihrte Anderung sei ferner im Hinblick
auf Artikel 123 (2) EPU prima facie nicht
gewdhrbar, weil die fur die Anderung von der
Beschwerdegegnerin angegebene Passage in der
urspringlichen Anmeldung keine geeignete Basis
darstelle.

Aus diesen Grinden solle der Hilfsantrag 8 nicht

ins Verfahren zugelassen werden.
XIV. Die fir die Entscheidung relevanten Argumente der
Beschwerdegegnerin konnen wie folgt zusammengefasst
werden:

Entgegenhaltung D8 - Zulassung

a) D8 sei von der Beschwerdefihrerin erst wahrend der

mindlichen Verhandlung vor der Kammer herangezogen
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worden, um ihre Argumentation zu stitzen, dass das
Merkmal a) des erteilten Anspruchs 1 in D2 implizit
offenbart sei. Jedoch sei die Frage der
Identifizierung der Unterscheidungsmerkmale
gegeniber D2 von Anfang an bereits im
Einspruchsverfahren, insbesondere im Rahmen der
Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit ausgehend
von D2 als nachstliegendem Stand der Technik,
relevant gewesen. Was die Offenbarung dieses
Merkmals a) in D2 betreffe, habe die
Beschwerdefihrerin bis zum Tag der mindlichen
Verhandlung vor der Beschwerdekammer lediglich auf
der Basis der Kombination von D2 mit D3
argumentiert. Unter diesen Umstadnden, gebe es keine
Rechtfertigung, D8 erst in der mundlichen
Verhandlung heranzuziehen. Somit solle die D8 nicht

ins Verfahren zugelassen werden.

Hauptantrag - Erfinderische Tatigkeit

b)

D2, insbesondere ihr Beispiel 3, Variante B, stelle

den nachstliegenden Stand der Technik dar.

Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1
unterscheide sich von diesem nachstliegenden Stand
der Technik durch die Merkmale M2, M5 und M7. Was
M7 betrifft, sei der gesamten Patentschrift zu
entnehmen, dass eine wie im Beispiel 3, Variante B,
der D2 verwendete FOrdereinrichtung keine

"Dosiereinrichtung" gemal Merkmal M7 sei.

Die objektive Aufgabe liege darin, eine
vereinfachte und 6konomisch glinstigere

Prozessfihrung bereitzustellen.
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Das Merkmal M2 sei weder aus D2 selbst, noch aus
D3, zu entnehmen. Die in den Absatzen 45 und 31 der
D2 angegebenen Temperaturen seien Temperaturen
innerhalb des Reaktors und nicht die Temperatur des
Spilgases, wie im Merkmal M5 definiert. Ferner
lehre D4 davon weg, Luft anstatt von Stickstoff bei
hohen Temperaturen gemal Merkmal M5 zu verwenden.
Auch beide Alternativen gemal dem Merkmal M7
(direkte Uberfiithrung und Dosiereinrichtung) seien
aus den zitierten Dokumenten, insbesondere aus D4,

nicht zu entnehmen.

Aus diesen Grinden sei der Anspruch 1 des

Streitpatents erfinderisch.

Hilfsantrdage 1 bis 3 - Zulassung

g)

Die Hilfsantradge 1 bis 3 seien bereits im
erstinstanzlichen Verfahren eingereicht worden. Es
sei jedoch nicht ndétig gewesen, sie zu behandeln,
da der Hauptantrag erfolgreich gewesen sei. Diese
Antrage seien ferner zusammen mit der Erwiderung
zur Beschwerdebegriindung erneut eingereicht worden.
Somit gebe es keinen Grund, diese Antrage nicht ins

Verfahren zuzulassen.

Hilfsantrdge 1 bis 7 - Erfinderische Tatigkeit

h)

Aus folgenden Grinden sei der Gegenstand des

Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 erfinderisch:

- Die im Merkmal (c) des erteilten Anspruchs 1
vorgenommene Anderung bedeute, dass die Zufithrung
der Granulate in den Dealdehydisierungsbehalter
Uber Schwerkraft erfolge. Diese MaBnahme

entspreche einer weiteren Vereinfachung des
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Verfahrens gemal dem nédchstliegenden Stand der
Technik, welche durch die zitierten Dokumente

nicht vorgegeben sei;

- Die im Merkmal (d) des erteilten Anspruchs 1
vorgenommene Anderung stelle klar, dass nur eine
passive Leitung zwischen dem Granulatauslass der
Zentrifuge und dem Granulateinlass des
Dealdehydisierungsbehdlter vorhanden sei, was ein
weiteres Unterscheidungsmerkmal gegeniilber dem

nachstliegenden Stand der Technik darstelle.

Das Merkmal e) gemdR Anspruch 1 des Hilfsantrags 2
sel aus dem zitierten Stand der Technik nicht
bekannt. Somit habe der Fachmann keine Veranlassung
gehabt, die intrinsische Viskositat durch die
Einstellung des Taupunktes der Spulluft und der
Produkttemperatur einzustellen. Aus diesem Grund

sel der Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 erfinderisch.

Die im Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 vorgenommene
Anderung beschreibe die Weiterverarbeitung des
Granulats naher, wobei definiert werde, dass die
Granulate bei niedriger Temperatur verarbeitet
werden konnen. Diesbeziiglich gebe es im Stand der
Technik keine Information. Somit sei der Anspruch 1

des Hilfsantrags 3 erfinderisch.

Die fir den Anspruch 1 des Hauptantrags und der
Hilfsantrdge 1 bis 3 vorgebrachten Argumente bzgl.
der erfinderischen Tatigkeit gelten gleichermalien
flir den jeweils entsprechenden Anspruch 1 der

Hilfsantrage 4 bis 7.
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Hilfsantrag 8 - Zulassung

1)

Der Einwand bezluglich der Interpretation des
Begriffs "Dosiereinrichtung" sei im
Beschwerdeverfahren bis zum Tag der mundlichen
Verhandlung vor der Kammer nicht erhoben worden.
Dass dieser Einwand bereits in einer Einwendung
Dritter oder in der strittigen Entscheidung
enthalten sei, stelle keine zulassige
Rechtfertigung dar. Somit sei die
Beschwerdegegnerin am Tag der miindlichen
Verhandlung iberrascht worden, sodass ihr die

Mobglichkeit gegeben werden sollte, zu reagieren.

Durch die vorgenommene Anderung sei eine fiir die
Kammer anscheinend kritische Formulierung
(Alternative "mittels einer Dosiereinrichtung"” im
Merkmal M7) gestrichen worden. Ferner wurde die
bleibende Alternative des Merkmals M7 naher
definiert, um die Bedeutung "direkt" klarzustellen.
Diese Anderung sei auf der Seite 13, 2. Absatz, der
urspringlichen Anmeldung zu finden, wobei die dort
angegebene "Zentrifuge" keine Rolle fir die
Anderung spiele (die lediglich die Bedeutung des
Begriffs "direkt" betreffe).

Die vorgenommene Anderung sei einfach zu verstehen
und raume den Einwand der fehlenden erfinderischen
Tatigkeit aus, ohne jedoch Anlass fir neue Einwande
zu geben. Ferner bringe diese Anderung den Anspruch
1 in Einklang mit dem erteilten Anspruch 9, welcher

eine spezifische Vorrichtung betreffe.

Aus diesen Grinden solle der Hilfsantrag 8 ins

Verfahren zugelassen werden.
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XV. Die Beschwerdefilhrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des

europadischen Patents.

Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde der
Einsprechenden zurickzuweisen (Hauptantrag), hilfsweise
das Patent in geanderter Fassung auf der Grundlage
eines der mit Schreiben vom 13. Oktober 2016
eingereichten Hilfsantrage 1 bis 3, oder auf der
Grundlage eines der mit Schreiben vom 22. Marz 2019
eingereichten Hilfsantrage 4 bis 7, oder auf der
Grundlage des in der mindlichen Verhandlung vom

18. Februar 2020 eingereichten Hilfsantrags 8 aufrecht

zu erhalten.

Entscheidungsgrunde

Entgegenhaltung D8 - Zulassung

1. Wahrend der mindlichen Verhandlung vor der Kammer nahm
die Beschwerdefiithrerin, bei der Erdorterung der Frage
der erfinderischen Tatigkeit Bezug auf die
Entgegenhaltung D8, um ihre Argumentation zu stitzen,
dass das Merkmal M2 des erteilten Anspruchs 1 im

Beispiel 3, Variante B, der D2 implizit offenbart sei.

1.1 Jedoch beantragte die Beschwerdegegnerin, die

Entgegenhaltung D8 nicht ins Verfahren zuzulassen.

1.2 Was die Zulassung der D8 betrifft, ist zunadchst zu
klédren, wann diese Entgegenhaltung im Verfahren zum
ersten Mal herangezogen wurde, was zwischen den

Parteien strittig war.
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In diesem Zusammenhang brachte die Beschwerdefilthrerin
vor, dass D8 bereits seit dem Beginn des
Beschwerdeverfahrens im Verfahren sei, da sie
einerseits in D2 zitiert und anderseits das
Prioritatsdokument der D3 sei, wobei D2 und D3
zweifellos im Verfahren seien. Jedoch spielt die
Tatsache, dass D8 in D2 zitiert ist, oder dass D3 im
Verfahren ist, fir die Frage, ob das Dokument D8
bereits im Verfahren ist, keine Rolle, und dies,
unabhédngig davon, ob D8 das Prioritatsdokument von D3
ist oder nicht. Es ist lediglich zu kladren, wann die
Entgegenhaltung D8 per se zum ersten Mal von einer der
Parteien herangezogen wurde. Diesbeziiglich kam die
Kammer in der mindlichen Verhandlung im Einklang mit
den Parteien zu dem Ergebnis, dass die Entgegenhaltung
D8 von der Beschwerdefithrerin zum ersten Mal in der
mindlichen Verhandlung vor der Kammer herangezogen

wurde.

Der Umstand, dass die Beschwerdefiihrerin ihren Einwand
mangelnder erfinderischer Tatigkeit in der miindlichen
Verhandlung vor der Kammer auf die Entgegenhaltung D8
stiitzte, stellte eine Anderung ihres Vorbringens dar,
iber deren Zulassung nach den Bestimmungen der
Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) =zu

entscheiden war.

Nach dem Artikel 25 (3) der revidierten Fassung der
Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK 2020),
die am 1. Januar 2020 in Kraft getreten ist, ist der
Artikel 13 der VOBK 2007 weiterhin anwendbar, wenn die
Ladung zur mindlichen Verhandlung vor Inkrafttreten der
revidierten Fassung zugestellt wurde. Deshalb ist die
Frage der Zulassung der D8 nach Artikel 13 (1) VOBK

2007 zu beurteilen.
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D8 wird in den Absadtzen 13 und 14 der D2, die das in
den Beispielen der D2 durchgefiihrte
Latentwarmekristallisationsverfahren beschreiben,
explizit erwahnt. Da es sich um eine deutsche
Patentanmeldung handelt, war diese Entgegenhaltung
problemlos zuganglich und hédtte jederzeit von der
Beschwerdefihrerin herangezogen und nach Bedarf

eingereicht werden koénnen.

Die Frage der erfinderischen Tatigkeit ausgehend vom
Beispiel 3 der D2 als nachstliegendem Stand der Technik
war bereits Teil der angefochtenen Entscheidung und
wurde auch in der Beschwerdebegrindung der
Beschwerdefihrerin ausdricklich behandelt. Dabei ist es
erforderlich, die Unterscheidungsmerkmale der
vorliegenden Anspriche gegeniber dem Stand der Technik
zu identifizieren. Somit hatte die Beschwerdefihrerin
bereits im erstinstanzlichen Verfahren oder spatestens
in ihrer Beschwerdebegrindung die Entgegenhaltung D8
heranziehen miissen, wenn sie der Meinung war, dass
diese Entgegenhaltung von Bedeutung sein kénnte. Dies
ware zudem in verstadrktem MaBe angebracht gewesen, da
die D8 in der D2 zitiert wird und somit der

Beschwerdefiihrerin ohne weiteres bekannt sein musste.

Somit gibt es keine Rechtfertigung die Entgegenhaltung
D8 erst in der mindlichen Verhandlung vor der Kammer

heranzuziehen.

Dies wadre insbesondere im Hinblick auf die
Anforderungen an ein ordnungsgemaBes Verfahren, das die
Parteien verpflichtet, alle Tatsachen, Beweismittel,
Argumente und Antradge so frihzeitig und vollstandig wie
moéglich einzureichen, und auch aus Griunden der Fairness
gegeniber der Beschwerdegegnerin, fir die so

rechtzeitig wie mdglich ersichtlich sein soll, in
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welchem Umfang die Beschwerdefiihrerin die
Aufrechterhaltung des Streitpatents in Frage stellt und

welche die Grinde dafiir sprechen, geboten gewesen.

Aus diesen Grinden hat die Kammer in Ausibung ihres
Ermessens unter Artikel 13 (1) VOBK 2007 entschieden,
die Entgegenhaltung D8 nicht in das Verfahren

zuzulassen.

Hauptantrag (erteiltes Patent)

Prioritat und Entgegenhaltung D4

Die Schlussfolgerung der Einspruchsabteilung, dass die
im Streitpatent beanspruchte Prioritat Pl (Anmeldetag:
26. August 2005) nicht anerkannt werden konnte, weil
der im erteilten Anspruch 1 genannte Bereich der
intrinsischen Viskositat (I.V.) in Pl nicht offenbart
sei (vgl. angefochtene Entscheidung,

Nummer 5 der Grinde), wurde von den Parteien nicht
bestritten. Somit gibt es keinen Grund von der
Schlussfolgerung der Einspruchsabteilung abzuweichen,
wonach D4 zum Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPU
gehdért und fir die Beurteilung der erfinderischen

Tatigkeit des erteilten Anspruchs 1 heranzuziehen ist.

Erfinderische Tatigkeit

Nachstliegender Stand der Technik

Die Beschwerdefihrerin und die Beschwerdegegnerin sind
im Einklang mit der Einspruchsabteilung der Auffassung,
dass D2 den nachstliegenden Stand der Technik
darstellt. Die Kammer sieht auch keinen Grund davon

abzuweichen.
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In diesem Zusammenhang stellt das Beispiel 3,

Variante B, von D2 einen besonders gut geeigneten
Ausgangspunkt flr die Beurteilung der erfinderischen
Tatigkeit dar (siehe Absatze 31, 42, 43, 45 sowie die
Tabelle auf Seite 7 und die Figur 1 von D2). Gemal
Beispiel 3, Variante B, der D2 werden Chips nach einer
sogenannten Latentwarmekristallisation hergestellt (D2:
Absatz 43), wobei ein solches Verfahren in D2 wie folgt
beschrieben wird (Absatze 13 und 14):

"[0013] Weiterhin wird in einer noch nicht
veroffentlichten deutschen Patentanmeldung,
Aktenzeichen DE 103 49 016, ,Verfahren zur Herstellung
von Kunststoffgranulat", beschrieben, dass direkt nach
einer Unterwassergranulation die gerade hergestellten
Pellets sehr schnell vom Wasser befreit werden und
unter Nutzung der Eigenwadrme trocknen und
kristallisieren. Um ein Verkleben der Chips zu
vermeiden, werden die Pellets unmittelbar nach dem
Abschleudern des Wassers Uber einen Vibrations- oder
Schwingforderer nach einer ausreichenden Verweildauer
zu einer nachgeschalteten Abfillanlage oder einer
Weiterverarbeitungsanlage gefdrdert. Mit dieser
Technologie erfolgt der Kristallisationsvorgang von
innen nach auBen im Pellet, womit eine gleichmaBigere
Kristallisation iUber den Durchmesser des Granulates

erreicht wird.

[0014] Ein solches Verfahren wird im Folgenden als

Latentwarmekristallisationsverfahren bezeichnet.".

Im Beispiel 3, Variante B, der D2 wird das aus der
Latentwdrmekristallisation kommende 140°C warme
Granulat ferner idber eine geeignete Fdrdereinrichtung
ohne Zwischenlagerung oder zwischenzeitliche Abkihlung

in eine Festphasendealdehydisierungsstufe gefodrdert
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(Tragergas: Stickstoff mit Taupunkt -30 °C), wobei die

Temperatur in der Festphasendealdehydisierungsstufe auf
213°C eingestellt wird und die Verweilzeit 6,7 Stunden

betragt (D2: Absatz 45).

Unterscheidungsmerkmal (e)

Die einzigen Merkmalen des erteilten Anspruchs 1,
woriber sich die Parteien nicht einig waren, ob sie bei
dem Verfahren gemadl Beispiel 3, Variante B, der D2
offenbart sind, sind die Merkmale M2, M5 und M7, wie

oben im Absatz III definiert.

Was Merkmal M2 betrifft, wird in D2 lediglich erwahnt,
dass die dort verwendeten Granulate nach der
Latentwarmekristallisation hergestellt wurden

(Absatz 43), ohne jedoch genaue Informationen
anzugeben, unter welchen Bedingungen dieses Verfahren
durchgefihrt wurde. Auch in den Absatzen 13 und 14 der
D2, die eine solche Latentwarmekristallisation
beschreiben, findet sich keine Angabe, insbesondere
bzgl. der Temperatur bei der Zerkleinerung wie im
Merkmal M2 definiert.

Diesbeziiglich wurde von der Beschwerdefihrerin auch
nicht argumentiert, dass eine Unterwassergranulation
gemal Absatz 13 der D2 ausschlieBlich bei einer
Temperatur von mindestens 90°C durchgefithrt werden
kann, so dass keine Grinde bestehen, das Merkmal M2 in
den Absatzen 43 und 13 von D2 als implizit offenbart

anzusehen.

Die Beschwerdefihrerin argumentierte im schriftlichen
Verfahren, dass aufgrund einer vermeintlichen
Ahnlichkeit zwischen dem Vergleichsbeispiel 1 aus

Dokument D2 und dem Vergleichsbeispiel 2 aus dem
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Streitpatent, welches mit einer Temperatur von 90 bis
95 °C fiir das Merkmal M2 durchgefiuhrt wurde (Absatz 90,
Zeile 5), ein Fachmann den konkreten Wert aus dem
Vergleichsbeispiel 2 des Streitpatents in Dokument D2
mitlesen wirde. Jedoch kann aus einem
Vergleichsbeispiel des Streitpatents grundsatzlich kein
Rickschluss darauf gezogen werden, was ein Fachmann in
einem v6llig anderen Dokument (hier D2) mitliest. Somit

kann diesem Argument nicht gefolgt werden.

Wahrend der mindliche Verhandlung vor der Kammer
brachte die Beschwerdefihrerin vor, dass ein
Latentwarmekristallisationsverfahren aus D3 bekannt
sei, wobei das Merkmal M2 in D3 (Anspriche 1, 6; Seite
6, Zeilen 18-21) offenbart sei. Jedoch wurde D3 erst im
Jahre 2005 veroffentlicht, so dass sein Inhalt fiur D2,
welche im 2004 angemeldet wurde, nicht relevant sein
kann. Dariber hinaus wurde von der Beschwerdefiihrerin
nicht dargelegt, warum der Fachmann die Information der
D3 mit der Offenbarung der D2 verknuUpfen wirde.
SchlieBlich betreffen die von der Beschwerdefihrerin
zitierten Temperaturangaben der D3 nicht die Temperatur
bei der Zerkleinerungsstufe gemal Merkmal M2, sondern
die Temperatur des Granulats beim Verlassen einer
Bewegungseinrichtung, welche nach einer
Unterwassergranulationsvorrichtung angeordnet ist (D3:
Anspriche 1 und 6; Seite 6, Zeilen 18-21).Somit wird

auch dieses Argument zurlUckgewiesen.

Aus diesen Grinden stellt das Merkmal M2 ein
Unterscheidungsmerkmal des erteilten Anspruchs 1

gegenliber dem Beispiel 3, Variante B, von D2 dar.

Das Merkmal M5 definiert sowohl die Natur des Splilgases
(Luft) als auch die Temperatur dieses Gases beim

Eintritt in den Dealdehydisierungsbehédlter (zwischen
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180 °C und 200 °C).

Obgleich die Beschwerdefiihrerin im schriftlichen
Verfahren ausgefiuhrt hat, dass das Merkmal M5
(insgesamt) nicht direkt und unmittelbar im Beispiel 3,
Variante B, von D2 offenbart ist (siehe
Beschwerdebegriindung: Seite 5, letzter Absatz), hat sie
wahrend der mindlichen Verhandlung dargelegt, dass die
Temperaturangabe des Merkmals M5 doch in D2 implizit

offenbart sei.

GemaR dem Beispiel 3, Variante B, von D2 wird die
Temperatur in der Dealdehydisierungsstufe auf 213 °C
eingestellt (Absatz 45). Diesbeziglich ist der
Beschwerdegegnerin zuzustimmen, dass diese Temperatur
von 213 °C der Reaktortemperatur und nicht der
Temperatur des Spllgases entspricht. Darliber hinaus
kann aus der Lehre der D2 nicht geschlossen werden,
dass die im Absatz 31 genannte Temperaturangabe von
190-220 °C direkt und unmittelbar der
Eintrittstemperatur des Spilgases gemal Merkmal M5
entspricht (und sich nicht z.B. auf die
Reaktortemperatur bezieht). SchlieBlich beinhaltet der
Bereich von 190 °C bis 220 °C Temperaturen, die
aulBerhalb des im Merkmal M5 angegebenen
Temperaturbereiches sind. Somit kann fir das

Beispiel 3, Variante B, von D2 eine Eintrittstemperatur
gemall Merkmal M5 nicht als direkt und unmittelbar

offenbart angesehen werden.

Aus diesen Grinden stellt auch das Merkmal M5 (sowohl
in Bezug auf die Natur des Spllgases als auch auf die
Temperatur dieses Gases) ein Unterscheidungsmerkmal des
erteilten Anspruchs 1 gegeniber dem Beispiel 3,

Variante B, von D2 dar.
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Das Merkmal M7 besteht aus zwei alternativen
Ausfihrungsformen, namlich die "direkte" Zufihrung des
Granulats in den Dealdehydisierungsbehadalter oder die

Zufihrung mittels einer "Dosiereinrichtung".

Die Parteien sind sich nicht einig, ob die im

Beispiel 3, Variante B, von D2 genannte
"Fordereinrichtung" (Absatz 45) einer
"Dosiereinrichtung" gemal einer der beiden Alternativen

des Merkmals M7 entspricht.

In diesem Zusammenhang sind, gemal der Rechtsprechung
des EPA, bei der Priufung eines Anspruchs unlogische
oder technisch unsinnige Auslegungen auszuschlieBen.
Zudem ist bei der Auslegung des Schutzbereichs nicht
die Absicht des Verfassers eines Anspruchs malBgeblich,
sondern vielmehr die in einschldgigen Fachkreisen
allgemein anerkannte Bedeutung der in diesem Anspruch
definierten technischen Merkmale (Rechtsprechung der
Beschwerdekammern des EPA, 9. Auflage, 2019,
IT.E.2.3.3).

Was den Begriff "Dosiereinrichtung" gemal Merkmal M7
betrifft, wurde von der Beschwerdegegnerin nicht
gezeligt, dass dieser eine eindeutige Bedeutung hat.
Somit ist dieser Begriff in seiner breitesten,
technisch sinnvollen Bedeutung zu verstehen. Wie von
der Beschwerdefihrerin wahrend der mindlichen
Verhandlung vor der Kammer dargelegt, ist die Kammer
der Meinung, dass eine "FOrdereinrichtung" gemal dem
Beispiel 3 der D2, geeignet ist, die Menge eines
Granulats zu dosieren. Dariilber hinaus wird im
Streitpatent (Absatz 43) angegeben, dass der Begriff
"Dosiereinrichtung" alle dem Fachmann als
"Zuteileinrichtung" bekannte Einrichtungen umfasst.

Diesbeziiglich wurde von der Beschwerdegegnerin kein
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Argument vorgebracht, um zu zeigen, dass eine
"Fordereinrichtung" gemal dem Beispiel 3 der D2 keine
solche "Zuteileinrichtung" ist. SchlieBlich teilt die
Kammer die Meinung der Beschwerdegegnerin nicht, wonach
dem Begriff "Dosiereinrichtung”" im Hinblick auf die
Gesamtoffenbarung der Patentschrift eine eingeschrankte
Bedeutung zuzuordnen sei. Wie im vorherigen Absatz
ausgefiihrt, muss diesem Begriff seine breiteste

technisch sinnvolle Bedeutung gegeben werden.

Aus diesen Grinden stellt die Ausfihrungsform "mittels
einer Dosiereinrichtung" des Merkmals M7 kein
Unterscheidungsmerkmal des erteilten Anspruchs 1

gegenliber dem nachstliegenden Stand der Technik dar.

Somit unterscheidet sich der Gegenstand des erteilten
Anspruchs 1 vom dem Verfahren gemdl dem Beispiel 3,
Variante B, der D2 durch die Merkmale M2 und M5.

Die gegeniber dem Beispiel 3 der D2 geldste Aufgabe

Die Beschwerdegegnerin argumentierte, dass die geldste
technische Aufgabe gegeniilber dem Beispiel 3,

Variante B, von D2 in der Bereitstellung eines
vereinfachten und dkonomisch giinstigeren Verfahrens zur
Herstellung eines Polyestergranulats mit geringem
Acetaldehydgehalt besteht.

Wahrend die Beschwerdefithrerin den Teil der Aufgabe
betreffend die Bereitstellung eines &konomisch
ginstigeren Verfahrens akzeptierte, wurde der Teil der
Aufgabe bzgl. eines vereinfachten Verfahrens als zu
allgemein formuliert betrachtet. Die Beschwerdefithrerin
sah eher die Aufgabe, in der Bereitstellung eines

ginstigeren Verfahrens, wobei die Eigenwdrme des
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Granulats moglichst hoch erhalten wird.

Gemall der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA,
ist zu beachten, dass die technische Aufgabe einer
Erfindung so zu formulieren ist, dass sie keine
Losungsansatze enthalt oder teilweise die Ldsung
vorwegnimmt (Rechtsprechung supra, I.D.4.3.1). Aus
diesem Grund ist die von der Beschwerdefiihrerin
vorgeschlagene Formulierung der Aufgabe bzgl. des
Merkmals M2, namlich einer mdglichst hohen Erhaltung
der Eigenwarme des Granulats, nicht zulassig (da eine

solche hohe Temperatur Teil der Losung ist).

Obwohl kein direkter Vergleich zwischen einem Verfahren
gemal dem erteilten Anspruch 1 und einem Verfahren
gemall Beispiel 3, Variante B, von D2 gemacht wurde (es
war unstrittig, dass die Vergleichsbeispiele des
Streitpatents dem nadchstliegenden Stand der Technik
nicht entsprechen), ist es flr die Kammer glaubhaft,
dass eine Vereinfachung des Verfahrens gemal dem
nachstliegenden Stand der Technik erreicht wird, sowohl
durch die Verwendung einer Temperatur von mindestens
90°C bei der Polyesterstrangzerteilung (Merkmal M2: bei
solchen hohen Temperaturen in dieser Verfahrensstufe
wird eine Abkihlung des Granulats, welche fir die
Latentwarmekristallisation unerwiinscht ist, verhindert,
so dass keine Warme von zusatzlichen Heizvorrichtungen
zugefuhrt werden muss), als auch durch den Ersatz wvon
Stickstoff durch Luft (Merkmal M5: Luft ist immer
vorhanden und lasst sich einfacher einsetzen als
Stickstoff), erreicht wird. Dariber hinaus ist die
Verwendung von Luft anstatt von Stickstoff gleichzeitig
eine wirtschaftlich ginstigere Ausfihrungsform eines

Verfahrens.
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Aus dem vorherigen Absatz geht hervor, dass mindestens
ein Teil der Aufgabe, namlich die Vereinfachung des
Verfahrens, sowohl durch das Merkmal M2 als auch durch
das Merkmal M5 geldst wird. Somit ist es nicht ndtig,
Teilaufgaben zu definieren, wie von der
Beschwerdefihrerin vorgetragen. Vielmehr wird der
Beschwerdegegnerin zugestimmt, dass die gegeniiber dem
Beispiel 3, Variante B, der D2 geldste Aufgabe, in der
Bereitstellung eines vereinfachten und 6konomisch
ginstigeren Verfahrens zur Herstellung eines
Polyestergranulats mit geringem Acetaldehydgehalt,
besteht.

Naheliegen der Ldsung

Die Frage ist zu beantworten, ob es fliur den Fachmann
naheliegend war, den nachstliegenden Stand der Technik
sOo abzuandern, dass man zum beanspruchten Gegenstand
kam, mit dem Zweck, die oben definierte Aufgabe zu

ldosen.

Was das Merkmal M2 betrifft, ist aus den Absatzen 13
und 14 der D2 zu entnehmen, dass das
Latentwarmekristallisationsverfahren darin besteht, die
hergestellten Polyestergranulate unter Nutzung der
Eigenwarme zu kristallisieren, wobei die fur die
Kristallisation bendtigte Temperatur wahrend des ganzen
Verfahrens einzuhalten ist. Obwohl keine konkrete
Angabe bzgl. der bei der Polyesterschmelz-
strangzerteilung zu verwendenden Temperatur in D2 zu
finden ist, ist die Kammer davon Uberzeugt, dass die
gesamte Lehre von D2 darin besteht, eine mdglichst hohe
Temperatur bei der Unterwassergranulation anzuwenden,
wobel eine Hochsttemperatur von 100 °C gilt, da mit

Wasser unter atmospharischem Druck gearbeitet wird.
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Insbesondere um ein vereinfachtes Verfahren
bereitzustellen, ist es naheliegend, mit einer
moéglichst hohen Temperatur bereits bei der
Unterwassergranulation gemal D2 (siehe Absatz 13) zu
arbeiten, um zu gewahrleisten, dass die Kristallisation
der hergestellten Granulate unter moglichst ginstigen

Konditionen stattfindet.

Ferner wurde weder gezeigt, noch argumentiert, dass die
im Merkmal M2 angegebene Mindesttemperatur von 90 °C
eine besondere Rolle spielt. Da insbesondere nicht
gezeigt wurde, dass diesem Wert von

90 °C eine besondere Bedeutung zuzumessen ist, ist das
Merkmal M2 weder zielgerichtet noch kritisch, sondern
als rein willkirlich gewahlt zu betrachten. Diese
willkirliche Wahl einer hohen Temperatur bei der
Polyesterschmelzstrangzerteilung stellt jedoch wegen
ihrer Beliebigkeit lediglich eine Routinetédtigkeit dar,
die im Rahmen des handwerklichen Kdénnens des Fachmanns
liegt, ohne dass es ein erfinderisches Zutun

seinerseits bedirfte.

Was das Merkmal M5 betrifft, ist in D2 selbst
angegeben, dass die Dealdehydisierung bei Temperaturen
zwischen 190 und 220 °C stattfinden soll (Absatz 31,
Zeile 7). Wahrend der mindlichen Verhandlung vor der
Kammer wurde von der Beschwerdegegnerin anerkannt, dass
obwohl die Eintrittstemperatur des Spllgases und die
Temperatur im Dealdehydisierungsreaktor nicht unbedingt
identisch sind, diese Temperaturen in der Regel nicht
sehr unterschiedlich sind (wie in den Absatzen 67 und
68 fir das Streitpatent angegeben). Da der
Temperaturbereich von D2 (190-220 °C) mit dem
Temperaturbereich gemadl Merkmal M5 idberlappt

(180-200 °C) und da die Verwendung einer
Eintrittstemperatur zwischen 180 °C und 200 °C nicht



- 28 - T 0939/16

mit einem weiteren Effekt verbunden ist, ist auch die
Verwendung irgendeiner Temperatur im Bereich wvon ca.
190 bis ca. 200°C, d.h. gemi&R Merkmal M5, als

willkirliche Auswahl zu betrachten.

In diesem Zusammenhang ist ferner zu beachten, dass
auch D4 lehrt, dass fir die Dealdehydisierung von
Polyestergranulaten Temperaturen von 0 bis 200°C
verwendet werden kdénnen (Seite 6, Anfang des dritten
Absatzes). Zwar gibt D4 an, dass hohere Temperaturen
unndtig sein konnen (Seite 6, Ende des dritten
Absatzes). Jedoch bleibt die generelle Lehre der D4,
dass Temperaturen von bis zu 200 °C verwendet werden
konnen, d.h. in dem Temperaturbereich gemal Absatz 31
der D2.

In D4 wird ferner der Fachmann darauf hingewiesen, dass
die Verwendung von Spidlluft anstatt von Stickstoff mit
Kostenvorteilen verbunden ist (Seite 7, Anfang des
letzten Absatzes). Zwar wird in D4 auch angegeben, dass
die Verwendung von Stickstoff anstatt von Luft bei
hoheren Temperaturen zu empfehlen ist, insbesondere um
Verfarbungen durch Oxidation zu verhindern (Seite 7,
Ende des letzten Absatzes). Da die oben definierte
geloste Aufgabe keinen Bezug auf solche Verfarbungen
oder auf eine Verhinderung von Oxidation enthalt,
vermag Jjedoch das Argument der Beschwerdegegnerin, dass
die moglichen Oxidationsprobleme, die mit der
Verwendung von Luft bei hohen Temperaturen verbunden
sind, den Fachmann davon abgehalten hatten, Luft bei
Temperaturen von 180 bis 200°C zu verwenden, die Kammer
nicht zu Uberzeugen. Im vorliegenden Fall handelt es
sich um mégliche, vom Fachmann im Kauf genommene
Nachteile, womit eine erfinderische Tatigkeit nicht

begrundet werden kann.
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Aus diesen Grinden ist es ausgehend vom Beispiel 3,
Variante B, von D2 naheliegend, die im Absatz 2.3.5
definierte Aufgabe, durch Verwendung einer Temperatur
von mindestens 90 °C bei der Polyesterschmelz-
strangzerteilung (Merkmal M2) und eines Spulluftstroms
im Dealdehydisierungsbehalter mit einer
Eintrittstemperatur zwischen 180 und 200 °C (Merkmal

M5) zu losen.

Somit ist der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1
ausgehend vom Beispiel 3, Variante B, der D2 nicht

erfinderisch und der Hauptantrag nicht gewdhrbar.

Hilfsantrdage 1 bis 3 - Zulassung

Die Beschwerdefiihrerin beantragt, dass die
Hilfsantrdage 1 bis 3 nicht in das Verfahren zugelassen

werden.

Nach dem Artikel 25 (2) VOBK 2020, die am 1. Januar
2020 in Kraft getreten ist, ist der Artikel 12 (4) der
VOBK 2007 weiterhin anwendbar, wenn die
Beschwerdebegrindung und darauf fristgerecht
eingereichte Erwiderungen vor Inkrafttreten der
revidierten Fassung eingereicht wurden. Deshalb ist die
Frage der Nichtzulassung der Hilfsantrdge 1 bis 3 ins
Verfahren, welche von der Beschwerdegegnerin zusammen
mit der Erwiderung auf die Beschwerdebegriindung
eingereicht wurden, nach Artikel 12 (4) VOBK 2007 zu

beurteilen.

Es ist zwischen den Parteien unstrittig, dass diese
Antrage bereits im Einspruchsverfahren mit Schriftsatz
vom 9. April 2015 eingereicht wurden. Da jedoch der
Hauptantrag der Patentinhaberin als gewd&hrbar erachtet

wurde, war es im Einspruchsverfahren nicht
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erforderlich, sich mit diesen Hilfsantragen zu
befassen. Fur eine solche Sachverhaltskonstellation
bietet Artikel 12 (4) VOBK 2007 keine rechtliche
Grundlage, um die Hilfsantrage aus dem Verfahren
auszuschlieBen. Die Kammer sieht auch keine sonstigen

Grinde flr einen Ausschluss dieser Antrage.

.3 Somit verbleiben die Hilfsantrage 1 bis 3 im Verfahren.

Hilfsantrdge 1 bis 7 - Erfinderische Tatigkeit

Hilfsantrag 1

.1 Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1
unterscheidet sich vom Anspruch 1 des Hauptantrags

durch folgende Anderungen:

a) im Merkmal b) findet die Abtrennung des Wassers vom

Granulat durch eine Zentrifuge statt;

b) im Merkmal c) wird prazisiert, dass der
Dealdehydisierungsbehdlter oben einen Einlass und
unten einen Auslass fir die Granulate und einen
Einlass und einen Auslass flr das Spllgas haben
soll;

c) 1m Merkmal d) wird angegeben, dass der
Granulatauslass der Zentrifuge mit dem
Granulateinlass des Dealdehydisierungsbehédlters
entweder nur durch eine passive Leitungseinrichtung
oder eine passive Leitungseinrichtung in
Kombination mit einer Dosiereinrichtung verbunden

ist.

.2 Es wurde von der Beschwerdegegnerin weder gezeigt noch

argumentiert, dass die Anderung a) zur erfinderischen
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Tatigkeit beitragt. Es wurde insbesondere nicht
gezeigt, inwiefern diese Anderung ein weiteres
Unterscheidungsmerkmal darstellt und/oder eine andere
Aufgabe 16st als jene, die fir den Hauptantrag
formuliert wurde. Die Kammer sieht auch keinen Grund,
wie diese Anderung zur erfinderischen Tatigkeit
beitragen kann, da aus D2 selbst bekannt ist, dass die
Abtrennung des Wassers vom Granulat durch eine
Zentrifuge stattfinden kann (Absatz 13: "nach dem

Abschleudern des Wassers").

Es wurde von der Beschwerdegegnerin auch nicht gezeigt,
dass die im Merkmal c) und d) durchgefiihrten Anderungen
eine andere Aufgabe 1l6st als jene, die fir den

Hauptantrag formuliert wurde.

Die Kammer stimmt ferner der Beschwerdefiithrerin zu,
dass die im Merkmal c) durchgefithrten Anderungen eine
Selbstverstandlichkeit sind. Insbesondere ist ein
Dealdehydisierungsbehédlter gemal Merkmal c) aus dem
Stand der Technik wie D4 (Seite 22, 4. Absatz; Seite
23, 2. bis 4. Absatz; Abbildung 2; Granulateinlass und
-—auslass: Ziffern 101 und 103; Spilgaseinlass und
-auslass: Ziffern 102 und 104) bekannt.

Die Kammer ist ferner der Meinung, dass die im

Merkmal d) durchgefihrten Anderungen bzgl. der zweiten
Alternative (passive Leitungseinrichtung in Kombination
mit einer Dosiereinrichtung) immer noch eine
Dosiereinrichtung beinhaltet, welche eine
Fordereinrichtung gemaB dem Beispiel 3, Variante B, von
D2 sein kann. Die im Merkmal d) angegebene kombinierte
"passive Leitungseinrichtung" ist entweder bereits in
D2 - implizit - vorhanden (um die Granulate wvom
Unterwassergranulator zu der Fordereinrichtung zu

fihren) oder stellt eine Selbstverstandlichkeit dar.



- 32 - T 0939/16

Diesbeziiglich wird insbesondere auf Seite 25 von D4 in
Bezug auf die Abbildung 2 erklart, dass, sofern ein
Ublicher Kristallisationsreaktor (Ziffer 9) verwendet
wird (was gemal Seite 25, 2. Absatz, bedeutet, dass
keine Wassertrennvorrichtung - Ziffer 211 - bendtigt
wird), die Granulate entweder direkt oder indirekt von
dem Kristallisationsreaktor in den
Dealdehydisierungsbehdlter zugefihrt werden kdnnen
(Seite 25, 3. Absatz). Wenn eine Wassertrennvorrichtung
- Ziffer 211 - eingesetzt wird, wird angegeben, dass
die Granulate von der Wassertrennvorrichtung in den
Dealdehydisierungsbehédlter zugefilhrt werden kdnnen.
Obwohl an dieser Stelle nicht gesagt wird, dass die
Zufihrung "direkt" sein kann, ist es flr die Kammer
nicht ersichtlich, warum nicht die gleiche Zufihrung
wie bei dem Kristallisationsreaktor stattfinden kann.
Diesbeziiglich hat die Beschwerdegegnerin auch kein
Argument genannt, weshalb der Fachmann eine direkte

Fihrung nicht in Betracht ziehen wirde.

Unter diesen Umstanden gibt es fir die Kammer keinen
Grund, flr den Hilfsantrag 1 zu einer unterschiedlichen
Schlussfolgerung bzgl. der erfinderischen Tatigkeit als
fir den Hauptantrag zu gelangen. Der Gegenstand des
Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 beruht daher nicht auf

einer erfinderischen Tatigkeit.

Hilfsantrag 2

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 2
unterscheidet sich vom Anspruch 1 des Hilfsantrags 1
durch die zusatzliche Angabe des Merkmals e), welches
definiert, dass "die Differenz zwischen der
intrinsischen Viskositat (I.V.) des Polyesters zwischen
dem Eintritt in die Zerteilungseinrichtung in Schritt

a) und dem Austritt aus dem Dealdehydisierungsbehdlter
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in Schritt d) maximal * 0,10 dl/g betragt, wobei die
intrinsische Viskositat des Produktes durch die
Einstellung des Taupunktes Tp der Spulluft und die

Produkttemperatur eingestellt wird".

Es ist der Beschwerdefihrerin zuzustimmen, dass in der
Tabelle auf Seite 7 der D2 offenbart wird, dass die
Differenz hinsichtlich der intrinsischen Viskositat des
Polyesters zwischen dem Eintritt in die
Zerteilungseinrichtung und dem Austritt aus dem
Dealdehydisierungsbehdlter 0,06 dl/g betragt, was von
der Beschwerdegegnerin, insbesondere wahrend der
mundlichen Verhandlung vor der Kammer nicht in Frage

gestellt wurde.

Ferner wird im Absatz 31 von D2 folgendes angegeben:

"In dieser Stufe wird, wie beispielsweise in der
deutschen Patentanmeldung DE 102004010680.0
beschrieben, bei Temperaturen zwischen 190-220 °C iiber
eine Verweilzeit von mindestens 5 Stunden unter
geringer mechanischer Stdrung und mit Stickstoff als
Tragergas mit einem gezielt ausgewahlten Taupunkt

< -10 °C der AA-Gehalt auf < 1 ppm reduziert und
gegebenenfalls die I.V. des Granulates entsprechend dem
spateren Einsatzgebiet eingestellt. Die I.V. kann dabei
unverandert bleiben oder um bis zu 0,1 dl/g angehoben

werden."

Nach Meinung der Kammer entspricht diese Passage von D2
genau dem Merkmal e), wonach "die intrinsische
Viskositdt des Produktes durch die Einstellung des
Taupunktes Tp der Spiulluft und die Produkttemperatur
eingestellt wird". Insbesondere geht aus dem letzten
Satz dieser Passage eindeutig hervor (siehe dem Wort

"dabei"), dass die intrinsische Viskositat des
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Produktes durch die Einstellung des Taupunktes Tp des
Spilgases eingestellt wird. Somit teilt die Kammer die
wahrend der mindlichen Verhandlung vorgetragene
Auffassung der Beschwerdegegnerin nicht, dass diese
Passage der D2 nicht die Einstellung der intrinsischen
Viskositat durch die Einstellung des Taupunktes Tp der
Spilluft lehrt.

Unter solchen Umstanden stellen die im Anspruch 1 des
Hilfsantrags 2 durchgefiihrten Anderungen (im Vergleich
zu Anspruch 1 des Hilfsantrags 1) kein weiteres
Unterscheidungsmerkmal gegeniiber dem nachstliegenden
Stand der Technik dar. Da ferner nicht gezeigt wurde,
dass diese Anderungen zur erfinderischen Tatigkeit
beitragen, ist der Gegenstand des Anspruchs 1 des

Hilfsantrags 2 ebenfalls nicht erfinderisch.

Hilfsantrag 3

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 3
unterscheidet sich vom Anspruch 1 des Hauptantrags
durch die Angabe, dass die hergestellten Granulate "bei
einer Barreltemperatur von maximal 275 °C zu

Flaschenpreforms weiterverarbeitet werden" konnen.

Was dieses funktionelle Merkmal betrifft, waren die
Parteien einverstanden, dass es in D2 nicht explizit
offenbart ist. Die Kammer sieht keinen Grund, eine
andere Meinung zu vertreten. Obwohl in D2 angegeben
wird, dass es nach dem Verfahren gemall der Variante B
moéglich ist, Granulate fir die Herstellung von
Flaschenpreform herzustellen (Absatz 31: letzte drei
Satze), fehlt in D2 jegliche Information beziglich

einer Barreltemperatur.
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Jedoch liegen weder Nachweise noch Anhaltspunkte vor,
dass dieses Merkmal mit einer spezifischen
VerfahrensmalBnahme oder mit einer spezifischen Struktur
der Granulate zusammenhdngt. Auch wurde nicht
nachgewiesen, dass dieses funktionelle Merkmal von den
Granulaten gemd@B dem nachstliegenden Stand der Technik
nicht erfillt ist.

Zudem wurde von der Beschwerdegegnerin weder gezeigt,
dass die durchgefihrte Anderung (im Vergleich zum
Hauptantrag) ein weiteres Unterscheidungsmerkmal
darstellt, noch vorgetragen, dass eine andere Aufgabe
als jene, die fir den Hauptantrag formuliert wurde,

geldst wird.

Somit bleiben sowohl die Unterscheidungsmerkmale
gegenliber dem nachstliegenden Stand der Technik als
auch die Formulierung der tatsachlich geldsten Aufgabe
im Vergleich zu dem Hauptantrag unverandert und der
Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 3 beruht,
aus den gleichen Grinden wie die hdéherrangigen Antrage,

nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Hilfsantrdge 4 bis 7

Der jeweilige Anspruch 1 der Hilfsantrage 4 bis 7 ist
identisch mit dem jeweils entsprechenden Anspruch 1 des
Hauptantrags und der Hilfsantrdge 1 bis 3. Somit sind
die Hilfsantrdge 4 bis 7 aus den gleichen Grinden wie

die vorgenannten hdéherrangigen Antradge nicht gewdhrbar.
Hilfsantrag 8 - Zulassung
Der Hilfsantrag 8 wurde von der Beschwerdegegnerin in

einem sehr spaten Stadium, namlich erst am Ende der

mundlichen Verhandlung und erst nach Abschluss der
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Diskussion lUber die erfinderische Tatigkeit des
Hauptantrags und der Hilfsantrdge 1 bis 7, eingereicht.
Die Beschwerdefilhrerin rigte diesen Antrag als
verspatet und beantragte, ihn nicht ins Verfahren

zuzulassen.

Entsprechend der Verfahrensordnung der
Beschwerdekammern liegt die Zulassung von Anderungen
des Vorbringens nach Einreichung der
Beschwerdebegrindung und der Erwiderung ausdricklich im
Ermessen der Kammer (Artikel 13 (1) VOBK 2007; siehe
Punkt 1.4 oben). Nach Anberaumung einer miindlichen
Verhandlung sind Anderungen des Vorbringens nicht mehr
zuzulassen, wenn sie Fragen aufwerfen, deren Behandlung
der Kammer oder den anderen Beteiligten ohne Verlegung
der mindlichen Verhandlung nicht zuzumuten ist

(Artikel 13 (3) VOBK 2007; siehe Punkt 1.4 oben).

Im vorliegenden Fall rechtfertigte die
Beschwerdefilhrerin das verspatete Einreichen des
Hilfsantrags 8 dadurch, dass sie erst wahrend der
mundlichen Verhandlung mit der eminenten Bedeutung der
Interpretation des Begriffs "Dosiereinrichtung" fir die
Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit (z.B. des

Hauptantrags) konfrontiert wurde.

Diesbeziiglich ist der Beschwerdegegnerin zuzustimmen,
dass diese Fragestellung im schriftlichen Verfahren des
Beschwerdeverfahrens nicht angesprochen wurde, was von
den Parteien wadhrend der mindlichen Verhandlung auch
nicht bestritten wurde. Der Umstand, dass diese
Fragestellung im Prifungs- oder Einspruchsverfahren
ggf. bereits angesprochen wurde, wie wvon der
Beschwerdefihrerin vorgebracht, spielt fir das
Beschwerdeverfahren keine Rolle. Grundséadtzlich sollte

der Beschwerdegegnerin, die erst wahrend der mindlichen
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Verhandlung mit diesem Einwand konfrontiert wurde,
daher die Gelegenheit gegeben werden, diesen Einwand
auszurdumen. Somit kann allein der Umstand der spaten
Einreichung eine Nichtzulassung des Hilfsantrags 8

nicht rechtfertigen.

Jedoch ist festzustellen, dass die im Anspruch 1 des
Hilfsantrags 8 durchgefiihrte Anderung nicht lediglich
in der Streichung jener Alternative besteht, die eine
Dosiereinrichtung beinhaltet, sondern auch die
Hinzufigung des zusatzlichen Merkmals "nur aufgrund der
Schwerkraft" umfasst. Diesbezliiglich hat die
Beschwerdefihrerin nachvollziehbar vorgetragen, dass
die Zulassung des Hilfsantrags 8 prima facie neue
Fragestellungen aufwerfen wiirde, insbesondere im
Hinblick auf den Artikel 123 (2) EPU, weil dieses
zusadtzliche Merkmal nur einen Teil eines Satzes der
urspringlichen Offenbarung aufnimmt (die Passage
betreffend eine Zentrifuge gemal Seite 13, 2. Absatz,
wurde nicht aufgenommen). Die Kammer ist daher der
Auffassung, dass die spate Einreichung des
Hilfsantrags 8 nicht durch die Verfahrensentwicklung
begriindet ist und dieser prima facie nicht eindeutig
gewahrbar ist, so dass seine Zulassung ins Verfahren

gegen die gebotene Verfahrenstkonomie sprechen wirde.

Aus diesen Grinden iUbte die Kammer ihr Ermessen unter
Artikel 13 (1) VOBK 2007 dahingehend aus, den

Hilfsantrag 8 nicht ins Verfahren zuzulassen.

Da der Hauptantrag und die Hilfsantrage 1 bis 7 nicht
gewdhrbar sind und der Hilfsantrag 8 nicht zugelassen
wurde, ist das Patent zu widerrufen und die Kammer

braucht Uber weitere Einwande nicht zu entscheiden.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das Patent wird widerrufen.
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