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Sachverhalt und Antréage

Di e Beschwerde richtet sich gegen die Zw schen-

ent schei dung der Ei nspruchsabteilung, in der
festgestel It wirde, dalR unter Berucksichtigung der

vor genommenen Ander ungen der Gegenstand des europai schen
Patents mt der Veroffentlichungsnumrer 0 422 272 den
Erf orderni ssen des Uber ei nkonmens geniige. Der

angef ocht enen Entschei dung | agen gednderte Anspriche 1
bi s 4 zugrunde.

1. I m Ei nspruchsverfahren wurde unter anderem das f ol gende
Dokunent angef thrt:

D1: Sonderdruck der Seiten 287 - 290 aus der
Zeitschrift Kunststoffe, 73. Jahrgang (1983),
Heft 6; Seiten 1 - 4.

I11. Die Beschwerdefihrerin hat erstmals i mBeschwerde-
ver fahren das fol gende Dokunent genannt:

D4: US- A-4 824 256.

| V. Di e Beschwerdefihrerin trug vor, die Vorrichtung genmal}
D4 wei se auch di e kennzei chnenden Merkmal e des
aufrecht erhal tenen Anspruchs 1 auf.

V. Di e Beschwerdegegnerin reichte in der am
16. Februar durchgef ihrten mindlichen Verhandl ung ei nen
neuen Anspruchssatz mt zwei Ansprichen ein. Anspruch 1
|l autete we fol gt:

"Vorrichtung zum M schen bzw. Kneten von fl Ussigen
zahf| Ussi gen, plastischen, pulverfdrm gen oder kornigen
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Stof fen, wel che aus weni gstens zwei, auf zuei nander
parallelen Wllen in ei nem Gehause (18) angeordneten und
gl ei chsi nni g drehenden ei nsticki g ausgebi | deten
Knet bl 6cken besteht, von denen jeder aus in Achsrichtung
hi nt er ei nander und i n Unfangsrichtung wendel treppenartig
gegenei nander versetzt angeordneten Kurvenschei ben

(1 - 5) besteht, wobei der Unrif3 der Kurvenschei ben aus
Krei sbogen (6, 7, 8, 9) gebildet ist, dadurch

gekennzei chnet, dafl3 di e Durchl alBoffnung zwi schen zwei
Kurvenschei ben (1 - 5) durch ei nen Werkstoffabtrag an
weni gstens ei ner Kurvenschei be derart vergrofRert ist,
daR zwi schen zwei aufei nanderf ol genden Kurvenschei ben

(1 - 5) eine Zwi schenscheibe (13 - 16) angeordnet i st,
die einen Unri R aufwei st, welcher der Kkleinsten

genei nsanen Fl a&che der benachbarten Kurvenschei ben
entspricht, und das Verhdltnis der Di cken von
Kurvenschei be (1 - 5) zu Zw schenschei be (13 - 16)

zwi schen 1:3 bis 3:1 betragt."

Anspruch 2 richtete sich auf eine bevorzugte
Ausf ihrungsart des Gegenstands genmal3 Anspruch 1.

Zur Begrundung der Patentféahi gkeit des beanspruchten
Cegenst andes trug di e Beschwerdegegnerin vor, das Ausmal}
des Wer kst of fabtrags gemdl3 Anspruch 1 sei neu und
erfinderisch gegenuber der Lehre gemald D4, auch in
Kennt ni s von D1.

Di e Beschwerdef ihrerin erhob den Ei nwand, der Wortl aut
des Anspruchs 1 sei nmit Regel 29 (1) EPU nicht

verei nbar, da der Cegenstand di eses Anspruchs sich vom
nachstli egenden Stand der Techni k gem&al3 D4 nur durch das
Verhéal tnis der Dicken von Kurvenschei be zu Zw schen-
schei be unterschei de. Dariber hinaus sei es in Kenntnis
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von D1 nahel i egend, bei der Vorrichtung gemaR D4 die
Dur chl aRof f nung zwi schen zwei Kurvenschei ben in der Art
und Weise zu vergroRern, we dies i mAnspruch 1
definiert sei.

Am Ende der mindl i chen Verhandl ung waren die Antrage w e
fol gt:

- Di e Beschwerdefidhrerin (Ei nsprechende) beantragte die
Auf hebung der angef ochtenen Entschei dung und den
W derruf des européischen Patents Nr. 0 422 272.

- Di e Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte,
di e angefocht ene Ent schei dung aufzuheben und das
Patent mt den wadhrend der mindlichen Verhandl ung
ei ngerei chten Patentansprichen 1 und 2 und ei ner noch
anzupassenden Beschrei bung aufrecht zuer hal t en.

Ent schei dungsgr Giinde

2.1

0501.D

Ander ungen

Der neue Anspruch 1 enthalt santliche Merkmal e der
urspringli chen Anspriche 1 und 3 bis 5. Anspruch 2
entspricht der weiteren bevorzugten Ausfihrungsart genafl
dem urspriingl i chen Anspruch 4. Di e Anderungen sind daher
mt Artikel 123 (2) und (3) EPU vereinbar.

Neuhei t

Es ist unbestritten, dall kei ne der angef thrten
Ent gegenhal t ungen Knet bl 6cke mt Kurvenschei ben und
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Zw schenschei ben offenbart, welche ein D ckenverhaltnis
gemald Anspruch 1 aufwei sen. Der beanspruchte Gegenstand
i st daher neu.

Di e Beschwerdefidhrerin hat jedoch geltend genmacht, dal3
di e Vorrichtung gemalR Anspruch 1 gegentber der
Vorrichtung gemal3 D4 nicht richtig abgegrenzt sei. Um
den Erfordernissen der Regel 29 (1) EPU zu geniigen, se
das Merkmal, wonach "di e Durchl alRdf f nung zw schen zwei
Kurvenschei ben (1 - 5) durch ei nen Werkstoffabtrag an
weni gstens ei ner Kurvenschei be derart vergrofRert ist,
daR zwi schen zwei aufei nanderf ol genden Kurvenschei ben
(1 - 5) eine Zwi schenscheibe (13 - 16) angeordnet i st,
die einen Unri R aufwei st, welcher der Kkleinsten

genei nsanen Fl a&che der benachbarten Kurvenschei ben
entspricht", dem Cberbegriff und nicht dem kenn-

zei chnenden Teil dessel ben Anspruchs zuzuordnen.

Di e Beschwerdegegnerin hat nicht bestritten, dal die
Druckschrift D4 eine Vorrichtung mt allen Merkmalen im
Qoerbegriff des Anspruchs 1 offenbart. Daridber hinaus
hat sie in der ntindlichen Verhandl ung ei ngerdaunt, dal3
di e gemalR D4 bekannten Knet bl 6cke Kurvenschei ben

ent hal ten haben, bei welchen ein Werkstoffabtrag in
ei nem Ausnmald vorgenonmen wurde, dal3 ei ne dinne

Zw schenschei be entstanden ist. Sie hat auch nicht in
Abrede gestellt, dall der Unri 3 einer sol chen

ZwW schenschei be der Kkl ei nsten genei nsanen Fl ache der
benachbarten Kurvenschei ben entsprach.

We di e Beschwerdegegnerin jedoch gl aubhaft gemacht hat,
wurde mt dem Werkstoffabtrag i m Stand der Techni k kei ne
Ver gr 63erung der Durchl aRof fnung errei cht, sondern er

diente lediglich dazu, die imBetrieb notwendi ge D stanz
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("Tol eranz") zw schen den Kurvenschei ben i mBetrieb
sicherzustellen. Somt ist das technische Merknal

wonach "di e Durchl alR6éffnung zwi schen zwei Kurvenschei ben
(1 - 5) durch einen Werkstoffabtrag an weni gstens ei ner
Kurvenschei be derart vergroflert ist" (Hervorhebung durch
die Kamrer) aus D4 nicht eindeutig zu entnehnen. Es kann
daher auch im kennzei chnenden Teil des Anspruchs 1

ver bl ei ben. Das Ausnald di eser Vergro6Rerung wird durch
di e Ubrigen kennzei chnenden Merkmal e prazisiert. D e
Fornmul i erung des Anspruchs 1 ist somt mt Regel 29 (1)
EPU ver ei nbar .

Erfinderi sche Tatigkeit

In Ubereinstimung nmit den Parteien ist die Kanmer der
Auf f assung, dall das Dokunent D4 den nachstli egenden
Stand der Techni k darstellt.

Di e Beschwerdegegnerin hat geltend genacht, gegenuber D4
best ehe di e Aufgabe darin, eine Vorrichtung zum M schen
bzw. Kneten bereitzustellen, mt welcher eine bessere
Honogeni si erung der zu verarbeitenden Stoffe erzielt
wird. Die Kamer stellt fest, dall fur eine solche

Ver besserung kei ne Bewei se vorliegen. D e Kanmer kann

j edoch di e bestehende Aufgabe darin sehen, eine weitere
M sch- bzw. Knetvorrichtung zur Honogeni si erung der zu
ver ar bei tenden Stoffe bereitzustellen.

Es ist unbestritten, dall di e bestehende Aufgabe durch
di e Gestal tung der Durchl aRoffnung zw schen zwei

Kur venschei ben, wi e dies durch die kennzei chnenden

Mer krmal e des Anspruchs 1 definiert ist, gel 6st wrde. Es
stellt sich somt nur noch die Frage, ob die
beanspruchte LOsung der bestehenden Aufgabe aus dem
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angef Uhrten Stande der Techni k in naheliegender Wi se
herl ei tbar ist.

Losungsvor schl age gemalR St and der Techni k

In D1 wird gelehrt, dalR die in Betriebsuntersuchungen an
den dort beschri ebenen Knetvorrichtungen festgestellte
gut e Honogeni si erl ei stung der Knetschei ben durch

" Anbri ngen von schmal en seitlichen Absatzen i m Bereich
der Profilspitze, sogen. Schultern"” zu erkl aren se
(siehe Seite 2, rechte Spalte: "Stoffbewegung im
Schneckenkanal reduziert Larm und verbessert die

Dur chm schung”). Di e Beschwerdef dhrerin hat
argunentiert, dieser Befund | ehre, dal3 eine optinale
Honogeni si erungsl ei stung der Knetvorrichtung durch

Ver gr 63erung der Durchl alRof fnung zu erhalten sei. Der
Fachmann wi sse aullerdem dald di ese Vergr6l3erung nur auf
zwei erlei Weisen erreicht werden kobnne: entweder in
radi al er oder in achsialer R chtung zur Knetachse. In D4
sei di e Durchl alRoffnung bereits durch Werkstof fabtrag
der Knetschei ben bis zum Erhalt von Zw schenschei ben
ver grofRert, siehe Punkt 2.3 oben. Um di e Honobgeni si er -
| ei stung der Vorrichtung gemal3 D4 weiter zu steigern,
sei es fur den Fachmann nahel i egend gewesen, diese

Dur chl aRof f nung in achsialer R chtung weiter zu

ver gr 6Bern. Das Ergebnis ei nes sol chen weitergehenden
Wer kst of f abtrags ware es gewesen, dal3 di e Di cke der

Zw schenschei be dann in einem Verhaltnis zur D cke der
Kur venschei ben stehe, das von demin Anspruch 1
definierten Bereich unfal3t werde. Der Cegenstand des
Anspruchs 1 beruhe daher im Hinblick auf den Stand der
Techni k gemalR D4 in Verbindung mt der Lehre gemald D1
ni cht auf einer erfinderischen Tatigkeit.
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3.4.2 Die Kammer kann dem Vortrag der Beschwerdefthrerin
jedoch nicht folgen. In DL wird ein Schneckenextruder
vor geschl agen, "bei dem durch di e Anordnung schnal er
Pol ygonschei ben auf einer kurzen Lange, eine Vielzahl
von m schwi rksanen Profil spitzen untergebracht ist”
(Seite 2, rechte Spalte, letzter Satz). Dies nag den
Fachmann dazu anregen, di e Honopgenisierleistung der in
D1 untersuchten Knetvorrichtung durch Anbri ngung ei ner
gr 63eren Anzahl an Kurvenschei ben mt Profil spitzen oder
durch Anbri ngung von schnal eren Kurvenschei ben zu
erhohen. Die Kammer sieht in diesen Angaben jedoch keine
konkrete Anregung dazu, den Werkstoffabtrag an
weni gstens ei ner Kurvenschei be derart vorzunehmen, dal
zwi schen zwei auf ei nander f ol genden Kurvenschei ben ei ne
Zw schenschei be angeordnet ist, die einen Unril3
auf wei st, wel cher der Kkl einsten genei nsanen Fl ache der
benachbarten Kurvenschei ben entspricht.

W e oben bereits dargel egt (siehe Punkt 2.3 bis 2.4),
wur de andererseits im Stand der Techni k gemald D4 zwar
Werkstof f von den Knet schei ben soweit abgetragen, dal
zwi schen zwei auf ei nanderf ol genden Kurvenschei ben ei ne
Zw schenschei be angeordnet ist, die einen Unril3

auf wei st, wel cher der Kkl einsten genei nsanen Fl ache der
benachbarten Kurvenschei ben entspricht. D ese MalBnahne
di ente j edoch nach den unw derl egten und ei nl eucht enden
Ausf ihrungen der Beschwerdegegnerin nur dazu, den im
Betri eb notwendi gen Abstand zw schen den Kurvenschei ben
zu gewdhrl ei sten. D e Beschwerdef ihrerin sel bst hat

ei ngeraunt, dalR D4 kei ne nédhere Erl &uterung zum Zweck
di eser lediglich den Zei chnungen ent nehnbaren

Ausgestal tung enthéalt (siehe auch Ei ngabe vom

1. Novenber 1996, Seite 3, letzter Absatz bis Seite 4,
Absatz 2). Es war daher auch unstrittig, dal die D cke

0501.D N
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der entstandenen Zw schenschei be kei neswegs der
Definition gemald Anspruch 1 entspricht. Ein weiter-
gehender Werkstoffabtrag zum Zweck der Durchl ai3-

ver gr63erung wrde in D4 nicht angesprochen. Um ei ne
opti mal e Honogeni si erung der Stoffe zu erreichen,

schl agt D4 dagegen vor, den Spalt zw schen Knet bl 6cken
und Gehausewandung i n bestimter Wise auszubil den

(si ehe Zusammenfassung, Spalte 2, Zeilen 11 bis 25; 44
bis 54 und Anspruch 1).

Somt schlagt fur die gleiche Aufgabe der Stoff-
honogeni si erung sowohl der Stand der Techni k gemald D4
al s auch derjeni ge gemal3 D1 ei nen anderen Lésungsweg al s
denj eni gen genmall Anspruch 1 vor. Auf der anderen Seite
wird weder in D1 noch in einer der anderen sich im
Ver f ahren befindlichen Entgegenhal tungen zum Zweck der
Ver gr 63erung der Durchl aRof f nung ei n wei t ergehender

Wer kst of fabtrag als i m Kanrmber ei ch der Knetschei ben
angesprochen. Die Kamer stellt infol gedessen fest, dal
di e gemalR Anspruch 1 vorgeschl agene Losung der

best ehenden Auf gabe aus kei ner Entgegenhal tung, weder
far sich betrachtet noch in Konbination, herleitbar war.
Di e Erwagungen der Beschwerdef Uhrerin zur Konbi nation
der Ent gegenhal tungen D4 und D1 sind | ediglich das

Er gebni s einer unzul &ssi gen rickschauenden

Betracht ungswei se. Somit ist die Kammer zu der

Uber zeugung gekonmen, daB der Gegenstand gendlR

Anspruch 1 auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht.

Anspruch 2 betrifft eine besondere Ausfihrungsart der
Vorrichtung nach Anspruch 1 und beruht daher ebenfalls

auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Di e Beschrei bung ist jedoch noch nicht imEinklang mt
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di esen Pat ent ansprichen. Insbesondere stellt die Kanmer
in Ubereinstimmung mit der Beschwerdegegnerin an di eser
Stelle fest, daR der Wirtl aut der so gednderten
Anspriche 1 und 2 den durch Fig. 2a, 2b und 3
illustrierten Gegenstand nicht nmehr unfal3t. Es ist daher
ei ne grundl egende Uber ar bei tung der Beschrei bung
erforderlich. Gemal3 dem Antrag der Beschwer degegnerin
und gestutzt auf Artikel 111 (1) EPU uberl &Rt di e Kammer
di e Entschei dung Uber di e Fassung der Beschrei bung der

Ei nspruchsabt ei | ung.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen Grunden wird entschi eden:

1. Di e angef ochtene Entschei dung w rd auf gehoben,

2. Die Sache wird an die erste Instanz zuruckverw esen mt
der Anordnung, das Patent mt den in der mindlichen
Ver handl ung ei ngerei chten Ansprichen 1 und 2 und ei ner

noch anzupassenden Beschrei bung (einschlieldlich
Zei chnungen), aufrechtzuerhalten.

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

S. Hue R K. Spangenberg
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