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Sachverhalt und Antrage

IT.

Die Beschwerde der Einsprechenden richtet sich gegen
die Entscheidung der Einspruchsabteilung, den Einspruch
gegen das europadische Patent Nr. 2 193 173

zurickzuweilsen.

Die erteilten unabhangigen Anspriiche 1 und 4 haben den

folgenden Wortlaut:

"1. RuB, dadurch gekennzeichnet, dass die CTAB-
Oberflédche 100-160 mz/g, das Quartile Ratio gréBer

1,60 und der FP-Index > 0 ist, wobel das Quartile Ratio
und der FP-Index gemdf der Vorschrift auf Seite 4,
Zeile 3 bis Seite 7, Zeile 22, bestimmt wird."

"4, Verfahren zur Herstellung des RufBles nach Anspruch 1
in einem Furnaceruf3reaktor, welcher 1dngs der
Reaktorachse eine Verbrennungszone, eine Reaktionszone
und eine Abbruchzone enthdlt, durch Erzeugen eines
Stromes heiBen Abgases in der Verbrennungszone durch
Verbrennen eines Brennstoffes in einem Sauerstoff
enthaltenden Gas und Leiten des Abgases von der
Verbrennungszone durch die Reaktionszone in die
Abbruchzone, Einmischen eines RuBBrohstoffes in das
heiBe Abgas in der Reaktionszone und Abstoppen der
RuBbildung in der Abbruchzone durch Einspriihen von
Wasser, dadurch gekennzeichnet, dass 60-90 Gew.-% des
RuBrohstoffes im ersten Drittel der Reaktionszone und
die restliche Menge des RuBrohstoffes stromaufwdrts an
mindestens einer weiteren Stelle in den Reaktor
eingediist wird und der Brennstoff so gefiihrt wird, dass
beim ersten Auftreffen auf den RuBrohstoff 90-100 Gew.-
% des Brennstoffes verdampft sind und 5 ms vor
Auftreffen auf den RuBrohstoff 80-99 Gew.-% des
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Brennstoffes verdampft sind."

Der FP-Index ist wie folgt definiert (siehe Absatz 0015
des Streitpatents):

FP-Index = Tint strength - (65 + (1,057 g/m2 ) x CTAB -
(0,002745 g2/m* ) x CTAB x CTAB - (25,96 g/cm’) x COAN
- (0,201 g/m?) x (NSA - CTAB)) + 6,57502 - 847817 x EXP
(-6,94397 x (Quartile-Ratio)), wobei die Abkiirzungen
CTAB fir "cetylammonium bromide surface area", NSA fir
"nitrogen surface area" und COAN flir "compressed oil

absorption number" stehen.

Die Passage in der urspringlich eingereichten
Beschreibung, auf die Anspruch 1 Bezug nimmt, befindet
sich im Streitpatent in Absatz 0015-0038.

Mit ihrer Beschwerdebegriindung reichte die
Einsprechende D18 (Fluent 6.3 User's Guide 14.1.2
"Overview of User Inputs for Modeling Species Transport
and Reactions" and 32.3.15 "Define/ Materials ...") ein
und beantragte den vollumfanglichen Widerruf des
Patents sowie die Zulassung des von der
Einspruchsabteilung nicht ins Verfahren zugelassene
Dokuments D17 (Zweite Stellungnahme Dr. Theis F.
Clarke) .

Die Beschwerdefihrerin vertrat unter anderem die
Ansicht, dass die Erfindung nicht ausfihrbar sei und
ferner, dass der Gegenstand von Anspruch 1 und 4
gegeniiber D1 (WO 91/13944 Al) unter Berlcksichtigung
von D4 (Erste Stellungnahme Dr. Theis F. Clarke) und/
oder D17 bzw. gegeniiber D1 und dem durch

D10 (EP 0O 384 080 A2), D14 (US 4 879 104) und
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D15 (US 4 765 964) nachgewiesenen Fachwissen nicht auf

einer erfinderischen Tatigkeit beruhe.

Mit der Beschwerdeerwiderung reichte die
Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) drei Hilfsantrage

ein.

Mit einer weiteren Eingabe reichte die
Beschwerdefiithrerin D19 (Declaration Dr. Whitby)
ein und erhob unter anderem Einwadnde gegen die

Zulassung und Gewdhrbarkeit des dritten Hilfsantrages.

Mit Eingabe vom 8. Februar 2021 reichte die
Beschwerdegegnerin eine neue Fassung des dritten

Hilfsantrags ein.

Wahrend der mindlichen Verhandlung zog die
Beschwerdefithrerin Dokument D19 zuriick. Die

abschlieRenden Antrage der Parteien waren wie folgt:

Die Beschwerdefilhrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des

Patents. Weiterhin beantragte sie die Zulassung der
Dokumente D17 und D18 und die Nicht-Zulassung des 3.

Hilfsantrags.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurickweisung der
Beschwerde, hilfsweise die Aufrechterhaltung des
Patents in beschréankter Fassung auf Grundlage einer der

Hilfsantrdge 1-3, sowie die Nichtzulassung von D17.
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Entscheidungsgrunde

1. Hauptantrag - Erfinderische Tatigkeit

1.1 Die Erfindung betrifft Rube, die als Fillstoffe in
Reifen Verwendung finden (Absatz 0001, 0002, 0013).

1.2 D1 betrifft einen sehr ahnlichen Gegenstand (Seite 1,
Zeile 4-6) und die Kammer ist in Ubereinstimmung mit
den Parteien der Ansicht, dass diese Entgegenhaltung

den nachstliegenden Stand der Technik darstellt.

1.3 Die Kammer geht weiter davon aus, dass fur die RuRe der
D1 weder implizit noch explizit Quartile Verhdltnisse

bzw. FP-Indices offenbart sind.

1.3.1 Das Argument der Beschwerdefithrerin, D4 und D17
zeigten, dass eine Korrelation bestehe zwischen dem
Quartile Verhdltnis und der Grobe AD50/Dmode, die es
erlaube, die Quartile Verhaltnisse der RuBe nach D1 zu
ermitteln, iberzeugt aus den folgenden Grinden nicht:
Beide Parameter sind an sich aus z.B. D2 (Norm ISO
15825), Seite 7 oder D7 (US 2016/024270 Al), Absatz
0006 und 0008, bekannt und beziehen sich gemdB ihrer
Definition auf unterschiedliche Aspekte einer
PartikelgrdéBlenverteilung. Eine theoretisch begrindete
allgemeingultige mathematische Korrelation der beiden
GroRlen ist aus der Literatur weder bekannt noch
plausibel. Trotzdem versucht die Beschwerdefiihrerin
mittels D4 eine solche Korrelation empirisch abzuleiten
und zwar anhand von Daten, die aus dem Streitpatent
selbst sowie aus D7, D8 (US 9493659 B2) oder D9 (US
2011/0207872 Al) stammen. Die Kammer bestreitet nicht,
dass RuBe mit einer breiten Grébenverteilung AD50/Dmode
oft auch ein hohes Quartile Verhdltnis aufweisen, wie

z.B. auch die RuBe des Streitpatents, aber das bedeutet
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nicht, dass dies fir alle Rube gilt bzw. dass sich aus
den AD50/Dmode-Werten aus D1 entsprechende Quartile
Verhdltnisse mathematisch direkt ableiten lieBen.
Quartile Verhaltnisse von > 1,60 sind somit fir die

RuBe aus D1 auch nicht implizit offenbart.

Im Vergleich zu D4 enthalt D17 zusdtzlich Daten aus
unveroffentlichten Versuchen der Beschwerdefihrerin,
bei denen angeblich das Verfahren nach D1 nachgestellt
wurde ("... , manufactured by replicating the process
described in D1, ..."). Wie genau diese Versuche
durchgefihrt wurden, wird jedoch nicht offenbart und
insbesondere wurde ausdricklich nicht vorgebracht, dass
die unverdffentlichten Versuche Nachstellungen der
Versuche aus D1 seien, so dass keine Riuckschlisse auf
die Quartile Verhaltnisse dieser konkret in D1
vorverdffentlichten RuBe mdglich sind. Ferner sind fur
diese RuBe keine CTAB-Werte offenbart. Dazu liegen die
Quartile Verhaltnisse dieser RuBe in einem zum Teil
deutlichen Abstand zu der gemaB D4 empirisch
ermittelten Korrelationsgeraden, so dass D17 das
Postulat einer Korrelation von AD50/Dmode und Quartile
Verhaltnis eher widerlegt als stitzt. Somit offenbart
D1 auch unter Bericksichtigung von D17 keine Quartile

Verhdltnisse im beanspruchten Bereich.

Da der durch D17 gestitzte Einwand somit nicht
durchgreift, eribrigt sich eine Entscheidung ilber die

Nicht-Zulassung des Dokuments ins Verfahren.

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, RuRe zur
Verfiigung zu stellen, die beim Einsatz als Fillstoff in
Reifen eine gute Balance aus hohem Abriebswiderstand
und niedrigem Rollwiderstand aufweisen (Absatz 0013).
Fir die Kammer ist durch die Versuche im Streitpatent

glaubwirdig gezeigt, dass dieses Ziel auch erreicht
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wird, denn die mit den erfindungsgemaBen RuBen
geftllten Reifen weisen einen hohen Abriebwiderstand

und einen niedrigen Rollwiderstand auf (Absatz 0114).

Nicht gezeigt ist aber eine dahingehende Verbesserung
gegeniber D1, denn keiner der VergleichsruRe gemal
Streitpatent oder Versuchsbericht D3 wurde gemal der
Lehre der D1 hergestellt, was die Beschwerdegegnerin
wahrend der mindlichen Verhandlung auch eingerdaumt hat.
Ferner zielt dieses Dokument auf die gleiche Aufgabe ab
(Seite 1, Zeile 3-Seite 2, Zeile 9) und weist ebenfalls
experimentell nach, dass RuRe erhalten werden, die den
Abrieb- und Rollwiderstand von Reifen verbessern (Seite
15, Zeile 9-13 i.V. mit Seite 1, Zeile 20-Seite 2,
Zeile 3).

Die Aufgabe kann in Bezug auf D1 somit nicht als
Verbesserung formuliert werden sondern lediglich als
das Zurverfigungstellen weiterer RuBe, die bei der
Verwendung als Fullstoff in Reifen eine gute Balance
von Abrieb- und Rollwiderstandseigenschaften aufweisen.
Die Kammer hat keine Zweifel, dass der Gegenstand von

Anspruch 1 diese Aufgabe 1o6st.

Fir die Kammer ist die in Anspruch 1 definierte L&sung,
namlich RuRe mit einem Quartile Verhaltnis von mehr als
1,60 und einem FP-Index grobler 0, jedoch aus den

folgenden Grinden nicht erfinderisch.

Wie oben bereits erwahnt, ist nicht nachgewiesen, dass
die Einstellung des beanspruchten Quartile
Verhaltnisses zu irgendeiner Verbesserung fihrt, weder
alleine noch in Kombination mit dem FP-Index. Die
Kammer bestreitet nicht, dass im Prinzip das
Zurverfigungstellen einer Alternative auch ohne eine

technische Verbesserung erfinderisch sein kann, aber
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ein RuB gema@B Anspruch 1 stellt zumindest keine
Alternative im klassischen Sinn dar, denn bis auf das
Quartile Verhaltnis definiert D1 bereits die
Parameterbereiche, die einzustellen sind, um RuRe mit
den gewlinschten Eigenschaften zu erhalten und das
Streitpatent schlagt in Absatz 0014, 0043, 0044,
Anspruch 1 und den Beispielen im Wesentlichen
identische Bereiche vor. Zwar werden diese Bereiche im
Anspruch nicht explizit genannt, aber die Kammer geht
davon aus, dass FP-Indices > 0 dadurch erhalten werden
konnen, dass die Werte flir die Unterparameter aus
diesen als bevorzugt offenbarten Bereichen ausgewdhlt

werden.

Ware dies nicht so, d.h. missten Unterparameter
aulBerhalb der angegebenen Bereiche ausgewdhlt werden,
um den FP-Index im beanspruchten Bereich einzustellen,
ware die Erfindung wohl nicht ausreichend offenbart,
siehe hierzu auch Punkt 3.5.4, denn entsprechende

Hinweise fehlen im Streitpatent.

Was schlieBlich die Einschréankung auf ein Quartile
Verhdltnis von groBer 1,60 angeht, liegt auch keine
"Alternative”" im klassischen Sinn vor, denn D1 lehrt
nicht, niedrigere Quartilverhdltnisse wvorzusehen,
sondern macht diesbeztglich keine Angaben. Eine
Einschrankung auf RuBe mit bestimmten Quartile
Verhdltnissen, die davon abgesehen die gleichen durch
die Unterparameter definierten Eigenschaften aufweisen
und auch lediglich die bereits in D1 beschriebenen
Effekte aufweisen, liegt somit innerhalb der Lehre von
D1 und kann unter den gegebenen Umstanden nur als
willkiirliche MaBnahme aufgefasst werden, die zwar die
Neuheit herstellt, aber keinen erfinderischen Schritt
beinhaltet.
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Somit kommt die Kammer zum Schluss, dass der Fachmann
ausgehend von D1 durch die willkiirliche Einstellung
eines bestimmten Quartile Verhdltnisses einerseits, und
durch die Auswahl der iUbrigen den FP-Index bildenden
Unterparameter aus den in D1 offenbarten Bereichen
andererseits, in naheliegender Weise zum Gegenstand von
Anspruch 1 gelangt, denn nach gefestigter
Rechtsprechung ist eine willkiirliche Modifikation des

Standes der Technik nicht erfinderisch.

Die Beschwerdegegnerin hat vorgebracht, RuBe mit der
beanspruchten Kombination aus Quartile Verhaltnis >
1,60 und FP-Index von > 0 lieBen sich nur durch das
Verfahren nach Anspruch 4 darstellen, und da D1 diese
Verfahrensfihrung weder offenbare noch nahelege, konne
auch der RuB nach Anspruch 1 nicht naheliegend sein.
Insbesondere sei das Quartile Verhdltnis ein MaB fir
die Asymmetrie der AggregatsgroBenverteilung, das
sogenannte Tailing, welches lediglich beispielhaft in
Figur 5 von D1 gezeigt werde, ohne dass offenbart sei,
dass die RuBe nach Dl ein solches Tailing auch
tatsachlich aufwiesen. Ein Zusammenhang mit den in D1
offenbarten AD50/Dmode-Werten bestehe dabei nicht.

Dieses Argument iUberzeugt die Kammer jedoch nicht, denn
ein Tailing geht auf das verstdrkte Vorhandensein von
Grobpartikeln im Rul zurick und das fir die Erzeugung
solcher Grobpartikel wesentliche Verfahrensmerkmal,
namlich die Eindisung von Russrohstoff an zwei
verschiedenen Stellen, ist bereits in D1 offenbart,
siehe Figur 1 und Seite 6, Zeile 4-15. Dies ist dem
Fachmann auch bekannt. So offenbart z.B. D10 auf Seite
5, Zeile 43-48, ausdriicklich, dass durch eine solche
Verfahrensfihrung RuRe mit Fein- und Grobpartikeln und
somit mit einem Tailing erhalten werden. Der Fachmann

well also, dass und warum die Verfahrensfithrung geméal



-9 - T 0021/20

D1 zu einem gewissen Anteil von Grobpartikeln und somit
zU einem gewissen Tailing fihrt, auch wenn die Begriffe
"Tailing" oder "Quartile Verhadltnis"™ in D1 nicht
verwendet werden. Eine Variation bzw. Verstarkung
dieses Tailing ohne die Erzielung eines besonderen
Effekts beruht jedoch nicht auf einer erfinderischen

Tatigkeit.

Hilfsantrdge 1 und 2

In Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags wurde der Bereich
fir das Quartile Verhaltnis auf 1,75-2,30 und in
Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags auf 1,80-2,30

eingeschrankt.

Die Beschwerdegegnerin hat zu diesen Antradgen lediglich
vorgebracht, selbst unter Bericksichtigung von D4
offenbare D1 keine Quartile Verhdltnisse in den
eingeschrankten Bereichen der Hilfsantrdge 1 und 2. Da
sich die Argumentation der Kammer zum Hauptantrag
jedoch nicht auf D4 stiitzt, koénnen die Anderungen den
Einwand nicht ausrdumen, so dass der Gegenstand von
Anspruch 1 der Hilfsantrdge 1 und 2 aus den gleichen
Grinden nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht

wie Anspruch 1 des Hauptantrags.

Hilfsantrag 3

In Anspruch 1 dieses Antrags wurden alle Anspriiche
auBer dem erteilten Anspruch 4 gestrichen, wobei die
Referenz zum erteilten Anspruch 1 in Anspruch 4 durch

den Wortlaut des Anspruchs ersetzt wurde.

Die Kammer hat entschieden, dem Antrag der
Beschwerdefihrerin auf Nicht-Zulassung des Antrags

nicht stattzugeben, denn der dritte Hilfsantrag wurde
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zwar formell erstmalig im Beschwerdeverfahren gestellt,
aber faktisch war sein Gegenstand, namlich der
Gegenstand des erteilten Anspruchs 4, bereits Teil des
Einspruchsverfahrens, denn Uber diesen Anspruch hat die
Einspruchsabteilung explizit entschieden (Punkt 11.5 -
11.8, 13 und 15.). AuBerdem bestand fir die
Patentinhaberin erstinstanzlich keine Veranlassung zur
Einreichung weiterer Hilfsantrage, denn die
Einspruchsabteilung hielt bereits den Hauptantrag fur

gewahrbar.

Einwdnde unter Artikel 123(2)-(3) und 54 EPU wurden
nicht vorgebracht und auch die Kammer ist der Ansicht,
dass der dritte Hilfsantrag die Erfordernisse dieser
Artikel erfillt.

Der Gegenstand des Anspruchs beruht auch auf einer

erfinderischen Tatigkeit.

Die Kammer ist wie die Parteien der Ansicht, dass D1
den nadchstliegenden Stand der Technik darstellt und
dass die Aufgabe darin besteht, ein weiteres Verfahren

zur RuRherstellung zur Verfugung zu stellen.

Zur Loésung dieser Aufgabe schlagt Anspruch 1 ein
Verfahren vor, bei dem unter anderem 5 ms vor
Auftreffen auf den RuBrohstoff 80-99 Gew.-% des

Brennstoffes verdampft sind.

Die Kammer halt die im Anspruch definierte L&sung fir
diese Aufgabe nicht fir naheliegend, denn es gibt weder
in D1 noch im sonstigen Stand der Technik dahingehende
Hinweise. Die Beschwerdefiihrerin hat vorgebracht, der
Fachmann wisse, dass es vorteilhaft sei, wenn
einerseits der RuBrohstoff erst dann eingediist werde,

wenn aller Brennstoff verdampft ist, aber andererseits



- 11 - T 0021/20

diese Verdampfung erst unmittelbar vor der Stelle
erfolge, an der der RuRrohstoff eingedist wird, so dass
der Gegenstand von Anspruch 1 fur den Fachmann

naheliegend sei.

Diese Argumentation ist jedoch nicht tberzeugend, denn
das angebliche Fachwissen, auf das sich der Einwand
stitzt, hat die Beschwerdefilhrerin lediglich behauptet,

aber keinerlei Belege hierfir vorgebracht.

Was D1 angeht, so wird gemal den Beispielen Erdgas als
Brennstoff eingesetzt, das bereits gasformig vorliegt,
so dass sich die Frage des Verdampfungszeitpunkts nicht
stellt. Zwar erwahnt D1 auch die Moglichkeit des
Einsatzes von flissigen Brennstoffen und dieser ist
auch aus dem Stand der Technik (D14, D15) bekannt, aber
Details zu diesen Brennstoffen bzw. zu der
entsprechenden Prozessfihrung werden nicht offenbart.
Fiur die Kammer ist dabei offensichtlich, dass sich die
Flichtigkeit von Flissigkeiten, wie der gemal D1
bevorzugt einzusetzenden Kohlenwasserstoffen, sehr
stark unterscheiden kann, so dass sich eine
Prozessfihrung, bei der 5 ms vor Auftreffen auf den
RuBrohstoff 80-99 Gew.-% des Brennstoffes verdampft
sind, nicht automatisch einstellt, wenn flissige
Brennstoffe eingesetzt werden. Einen Hinweis auf die
beanspruchte Prozessfiihrung gibt es somit im Stand der

Technik nicht.

Aus diesen Grinden ist der Gegenstand von Anspruch 1
nicht naheliegend und somit auch erfinderisch (Artikel
56 EPU).
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Ausfithrbarkeit (Artikel 100 b) und 83 EPU)

Die Kammer halt den Einwand der Beschwerdefihrerin, die
Ausfihrungsbeispiele seien nicht nacharbeitbar, fir
nicht idberzeugend begrindet. Insbesondere stellt das
Fehlen von Angaben beziiglich der Stoffparameter, die
die Software zur Durchfihrung einer Simulation
bendtigt, kein Ausfihrungshindernis dar, denn diese
werden ausweislich der Kapitel 14.1.2 und 32.2.15 von
D18 in der Software "Fluent" selbst definiert, auf
welche wiederum das Patent ausdricklich verweist
(Absatz 0050). Eine Angabe der einzugebenden Parameter

im Streitpatent ist somit nicht erforderlich.

Weiterhin scheint es sich bei den dort einzugebenden
Parametern ausnahmslos um Standardparameter zu handeln,
die der Fachmann entweder der Literatur entnehmen oder
mit zumutbarem Aufwand durch Messung bestimmen kann.
Zumindest hat die Beschwerdefiihrerin Gegenteiliges
nicht nachgewiesen. Dies gilt in Ermangelung eines
Gegenbeweises auch fir Stoffgemische wie RuBol, wobei
noch anzumerken ist, dass der Anspruch die Verwendung
von RuRd1l auch nicht ausdricklich vorsieht. Das
Argument der Beschwerdefihrerin, der Fachmann kdnne die
zur Ausfihrung der Erfindung notwendigen
Simulationsrechnungen nicht durchfihren, Utberzeugt

somit nicht.

Dariber hinaus hat die Beschwerdefihrerin auch nicht
gezelgt, dass ein Reaktorprozess, der unter diesen
Reaktionsbedingungen ablauft, nicht zu einem RuBl mit
den im Anspruch definierten Eigenschaften fiuhren wirde.
Die Beschwerdefilhrerin hat in diesem Zusammenhang
vorgebracht, entsprechende Versuche seien mit einem
unzumutbaren Aufwand verbunden. Die Kammer sieht

durchaus, dass im vorliegenden Fall das Nacharbeiten
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der Erfindung technisch sehr aufwendig und auch
kostspielig sein mag, weil hierfiir Versuche im
ProduktionsmaBstab nétig sind, aber dieser Aufwand
scheint in der Natur der Sache einer Erfindung zu
liegen, die eben nur im groBtechnischen MaBstab
durchfihrbar ist. Der Aufwand ist somit nicht

unzumutbar.

Auch der weitere Einwand der Beschwerdefiihrerin, nach
dem die Erfindung nicht idber den ganzen beanspruchten
Bereich ausfihrbar sei, namlich insbesondere nicht in
dem Bereich, der nicht durch die konkreten
Ausfihrungsbeispiele abgedeckt sei, ist nicht
Uberzeugend. Die Kammer stellt hierzu mit Verweis auf
die obigen Ausfihrungen zunachst fest, dass sie die
Beispiele an sich fir ausfihrbar hdlt, wobei diese
Beispiele die beanspruchten Bereiche relativ gut

abdecken.

Was die von der Beschwerdefiihrerin konkret
angesprochenen Rule mit QR-Werten zwischen 1,60 und
1,95 angeht, so halt die Kammer es nicht fir
nachgewiesen, dass ihre Herstellung fir den Fachmann
unmoéglich bzw. mit einem unzumutbarem Aufwand verbunden
sein sollte. Das Quartile Verhaltnis ergibt sich geméB
seiner Definition aus der Lage der unteren und der
oberen Quartile und ist somit letztendlich ein MaBk fir
die Menge von Grob- und Feinpartikeln im Russ. Da die
Beschwerdefihrerin mit Verweis unter anderem auf D10
vorgebracht hat, dass der Fachmann wisse, wie RuBe mit
unterschiedlichen PartikelgrdBen hergestellt werden
kébnnen, scheint es einer entsprechenden Lehre im
Streitpatent nicht zu bedirfen. Da weiterhin die
Beweislast bei der Beschwerdefilthrerin liegt, ist die

Kammer zu dem Schluss gelangt, dass eine mangelnde
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Ausfiihrbarkeit nicht gezeigt wurde.

Ahnliche Uberlegungen gelten fir den FP-Index. Bei
diesem handelt es sich um einen komplexen Parameter,
der aus funf Unterparametern gebildet wird, so dass
seine Einstellung auf den ersten Blick nicht trivial
erscheint. Andererseits sind fir alle Unterparameter
bis auf den NSA-Wert bevorzugte Bereiche offenbart
(Absatz 0014, 0043, 0044 und Anspruch 1) und geeignete
NSA-Werte findet der Fachmann in den Beispielen, so
dass die Kammer davon ausgeht, dass sich durch
geeignete Auswahl der Unterparameter aus diesen
Bereichen auch FP-Index-Werte von knapp idber Null
erzielbar sind. Zumindest hat die Beschwerdefiihrerin
Gegenteiliges nicht nachgewiesen. Was die Einstellung
der Unterparameter selbst angeht, so handelt es sich in
jedem Fall um Standardparameter zur
RuBcharakterisierung, von denen der Fachmann weil}, wie
sie einzustellen sind. In diesem Zusammenhang hat die
Beschwerdefihrerin vorgebracht, dass die Parameter
untereinander zusammenhingen und somit nicht unabhangig
voneinander eingestellt werden kdénnten, aber dieses
Argument ist ebenfalls nicht tberzeugend, denn da, wo
solche Zusammenhédnge existieren, sollten sie dem
Fachmann ebenfalls bekannt sein. Zumindest hat die

Beschwerdefilhrerin Gegenteiliges nicht nachgewiesen.

Die Kammer kommt somit zu dem Schluss, dass zumindest
nicht gezeigt wurde, das die Erfindung nicht ausfihrbar

ist.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Griunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung
zurlUckverwiesen mit der Auflage, das Patent in
geanderter Fassung aufrechtzuerhalten auf der Grundlage
des Anspruchs des mit Schreiben vom 8. Februar 2021

eingereichten 3. Hilfsantrags und einer noch

anzupassenden Beschreibung.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:
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A. Pinna J.-M. Schwaller

Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



