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Sachverhalt und Antrage

IT.

Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der
Prifungsabteilung, die europadische Patentanmeldung Nr.
10014789.1 (nachstehend "die Anmeldung")

zurickzuweisen.

In einem Prifungsbescheid vom 1. Oktober 2018 erhob die
Prifungsabteilung Einwidnde nach Artikel 123 (2) EPU
gegen die Anspriche eines mit Schreiben vom

28. Januar 2014 eingereichten Anspruchssatzes (s.
Punkte 4.1.1, 4.2 und 4.4). Beziglich der Anspriiche 1
bis 3 dieses Anspruchssatzes hat sie auBerdem einen
VerstoB gegen "Artikel 137 (5) EPU [sic]" gesehen (s.
Punkte 4.1.2, 4.2 und 4.3). Gestlutzt auf folgende

Dokumente:
D1 EP 1 533 101 Al;
D2 EP 0 340 407 AZ2;
D3 EP 1 997 608 A2;
D4 EP 1 844 917 A2;
D5 Uus 3,913,897;
D6 DE 43 08 098 Al;

hat sie ihre Auffassung dargelegt, dass "der Gegenstand
des vorliegenden Anspruchssatz [sic] im Licht von D1-D6
mindestens nicht als erfinderisch anzusehen " (s. Punkt
6) bzw. "der Gegenstand der abhadngigen Anspriiche 4-12
beispielsweise im Licht von D1 (vgl. Anspriiche 2-10)
mindestens als nicht erfinderisch anzusehen ist" (s.
Punkt 5).
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Die Anmelderin (Beschwerdefiihrerin) nahm in ihrem
Schreiben vom 1. Januar 2019 zu den erhobenen Einwanden
der Prifungsabteilung Stellung und reichte einen neuen
Anspruch 1 als Hauptantrag sowie einen neuen Anspruch 1
als Hilfsantrag ein. Einen Antrag auf mindliche

Verhandlung stellte sie nicht.

Die Prifungsabteilung wies daraufhin die Anmeldung ohne
Anberaumung einer mindlichen Verhandlung zuriick. Als
Begriindung hat sie die im Prifungsbescheid wvom

1. Oktober 2018 hinsichtlich des Anspruchs 1 erhobenen
Einwdnde nach Artikel 123 (2) EPU wiederholt.
Einerseits sei der "einlaufseitige" Bereich nicht in
Kombination mit den restlichen Merkmalen des Anspruchs
1 gemé&R Haupt- und Hilfsantrag urspriinglich offenbart.
Andererseits sei weder der urspringliche Anspruch 3
noch der urspriingliche Anspruch 4 vom urspriinglichen
Anspruch 1 abhangig, sodass die Kombination der
Merkmale des geanderten Anspruchs 1 gemal Haupt- und
Hilfsantrag nicht in den Anmeldungsunterlagen offenbart

sei.

Die Beschwerdefilhrerin legte gegen die Entscheidung der
Prifungsabteilung Beschwerde ein und beantragte mit
ihrer Beschwerdebegriindung die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines
Patents auf der Grundlage der Anspriiche 1 bis 12 gemal
der mit der Beschwerdebegrindung eingereichten 'Anlage
1' (Hauptantrag) oder hilfsweise auf der Grundlage der
Anspriche 1 bis 11 gemadR der mit der Beschwerde-
begriindung eingereichten 'Anlage 3' (Hilfsantrag).
AuBerdem reichte sie eine gednderte Beschreibung als
'Anlage 2' sowie eine Reinschrift der gednderten
Beschreibung als 'Anlage 4' ein. Hilfsweise wurde eine
mindliche Verhandlung beantragt. Weiter hilfsweise

wurde beantragt, die Sache zur Anpassung der
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Beschreibung an die gewd@hrbaren Anspriiche an die

Priifungsabteilung zurlickzuverweisen.

VI. Mit einer Ladung vom 3. Mai 2022 wurde die
Beschwerdefiihrerin zu einer fir den 17. Januar 2023

anberaumten miindlichen Verhandlung geladen.

VII. In der am 27. Oktober 2022 erlassenen Mitteilung gemab
Artikel 15 (1) der Verfahrensordnung der
Beschwerdekammern in der seit dem 1. Januar 2020
geltenden Fassung (VOBK 2020, ABl. EPA 2021, A35)
brachte die Kammer ihre vorldufige Auffassung zum
Ausdruck, dass bezliglich der Anspriiche gemal
Hauptantrag die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU
erfiillt seien, sodass die angefochtene Entscheidung
aufzuheben und die Angelegenheit zur weiteren
Entscheidung an die erste Instanz zurickzuverweisen

ware.

VIIT. Nachdem die Beschwerdefithrerin mit Schreiben vom
30. Oktober 2022 ihre Antragslage klargestellt hatte,
wurde der Termin zur mindlichen Verhandlung am

9. November 2022 aufgehoben.

IX. Die Beschwerdefiihrerin beantragte als Hauptantrag die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die
Zurlickverweisung der Angelegenheit an die
Priifungsabteilung zur weiteren Entscheidung auf der

Grundlage folgender Unterlagen:

- Anspriiche 1 bis 12 gemédB der mit der
Beschwerdebegriindung eingereichten 'Anlage 1';
- Beschreibung, Seiten 1 bis 18 gemal der mit der

Beschwerdebegriindung eingereichten 'Anlage 2'.
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Hilfsweise beantragte sie die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines

Patents auf der Grundlage folgender Unterlagen:

- Anspriche 1 bis 11 gemadB der mit der
Beschwerdebegriindung eingereichten 'Anlage 3';
- Beschreibung, Seiten 1 bis 18, gemdl der mit der

Beschwerdebegriindung eingereichten 'Anlage 2'.

Weiter hilfsweise wurde eine miindliche Verhandlung
beantragt. Hochst hilfsweise wurde beantragt, die Sache
zur Anpassung der Beschreibung an die gewahrbaren

Anspriche an die Prifungsabteilung zurickzuverweisen.

Anspruch 1 gemal der mit der Beschwerdebegriindung
eingereichten 'Anlage 1' (Hauptantrag) lautet wie folgt
(die von der Kammer verwendete Merkmalsgliederung ist

in eckigen Klammern eingefigt):

"[1l] Planetwalzenextruder mit einer Zentralspindel,
Planetspindeln (60) und einer innen verzahnten
Gehausebuchse bzw. einem innen verzahnten Gehause,
[2] wobei die Planetspindeln (60) mit den in
Richtung des Schmelzestromes hinteren Stirnflachen
an einem Anlaufring gleiten, [3] wobei die
Verzahnung wendelartig an der Zentralspindel und an
den Planetspindeln (60) verlauft und wendelartig in
der Gehduesebauchse [sic] bzw. in dem Gehause
verlauft, [4] wobei die Verzahnung rechtsgangig
oder linksgangig verlauft [5] wobei insbesondere
eine Evolventenverzahnung vorgesehen ist, [6] wobei
mindestens eine Planetspindel (60) mit einer
gegenlaufigen Verzahnung versehen ist dadurch
gekennzeichnet, daB [7] der austrittseitige und der
eintrittsseitige Bereich (41,45) an den

Spindelenden frei von gegenlaufiger Verzahnung ist,
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[8] wobei der von gegenlaufiger Verzahnung freie
austrittseitige Bereich (41) eine Lange von 0,5 bis
3 D und [9] der von gegenlaufiger Verzahnung freie
eintrittsseitige Bereich (45) eine Lange von 2 bis
5D besitzt."

Die Beschwerdefiihrerin hat im Wesentlichen Folgendes

vorgetragen:

Das Wort "einlaufseitig" stiitze sich auf die
Beschreibung. Im Absatz [0102] der Veroffentlichung der
Anmeldung sei ein Extrudergehduse mit einer
Einlauféffnung 2 genannt. Auberdem finde sich dieses
Wort im Kennzeichen der urspriinglichen Anspriiche 3 und
4 auf "einlaufseitig" [sic]. Einlaufseitig sei nach dem
Verstandnis eines Fachmannes die der Einlaufoffnung
zugewandte Seite der erfindungsgemdlen Planetspindel.
Eine unzuldssige Erweiterung sei deshalb nicht gegeben.
Im Ubrigen werde die Bezeichnung "Einlauf" synonym mit
dem Wort "Eintritt" benutzt. Im Hinblick darauf, dass
im urspringlichen Anspruch das Wort "Austritt" benutzt
werde und darauf, dass in den Absatzen [0007] und
[0008] der Veroffentlichung der Anmeldung von Ein- und
Austritt gesprochen werde, seien die geltenden
Anspriche gemal Hauptantrag auf "Eintritt" umgestellt

worden.

Die Worte "der von gegenlaufiger Verzahnung freie
einlaufseitige Bereich eine Lange von 2 bis 5D besitzt"
fanden sich nicht nur im Kennzeichen der urspringlichen
Anspriiche 3 und 4, sondern auch in den Absatzen [0075],
[0080] und [0081] der Verdoffentlichung der Anmeldung.
Die Auffassung der Prifungsabteilung, dass sich die
beanstandete Formulierung nicht auf die urspriingliche
Seite 10, unten, der Beschreibung stiitzen konne, werde

nicht geteilt. Aus dem dort offenbarten Wortlaut folge,
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dass von den beiden Enden einer Planetspindel immer ein
Ende dem Austritt zugewandt sei, wadhrend das andere
Ende immer dem Einlauf/Eintritt zugewandt sei. Dabei
sei unbeachtlich, dass die Einfilldffnung bzw. der
Eintritt nicht ausdricklich angesprochen seien. Obiger
Zusammenhang sei flr den hier relevanten Fachmann
selbstverstandlich. AuBerdem werde auf die Hinweise auf
Eintritt und Austritt in den Absatzen [0007] und [0008]
der Verdffentlichung der Anmeldung Bezug genommen.
Erganzend sei auch zu beriicksichtigen, dass das
Ausfiihrungsbeispiel nach Figur 6 der urspringlich
eingereichten Anmeldung und der zugehorigen
Beschreibung eine Noppenspindel mit zwei herkémmlich/
normal verzahnten Enden zeige, vgl. Absatze [0118] bis
[0126] der Veroffentlichung der Anmeldung. Dies
bestatige die vorstehenden Ausfiihrungen. Die
herkémmliche/normale Verzahnung werde vom Fachmann in
Bezug auf die Noppenspindel auch als ungenoppt/nicht

gegenlaufig bezeichnet.
Durch die in Anspruch 1 gemaR Hauptantrag durchgefiihrte
Umstellung auf "Eintritt" seien die Bedenken

hinsichtlich Artikel 123 (2) EPU hinfallig.

Entscheidungsgrunde

Entscheidung im schriftlichen Verfahren

1. Die vorliegende Entscheidung ergeht im schriftlichen
Verfahren ohne miindliche Verhandlung gemal Artikel
12 (8) VOBK 2020.

2. Die Entscheidung der Prifungsabteilung befasst sich
ausschlieBlich mit der Prifung der Zuléassigkeit der
Anderungen im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPU. Nachdem

die Kammer zur vorlaufigen Auffassung gelangt war, dass
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der Gegenstand der als Hauptantrag mit der
Beschwerdebegriindung eingereichten Anspriiche nicht iber
den Inhalt der Anmeldung in der urspringlich
eingereichten Fassung hinausgeht, hat sie in Punkt 12
der Mitteilung gemal Artikel 15 (1) VOBK 2020 ihre
Absicht bekundet, die angefochtene Entscheidung
aufzuheben und die Angelegenheit zur weiteren
Entscheidung an die Prifungsabteilung
zuriickzuverweisen. Mit einer Zurilickverweisung wirde die
Kammer allerdings hinter dem (damaligen) Hauptantrag
der Beschwerdefiithrerin, auf der Grundlage der mit der
Beschwerdebegriindung als 'Anlage 1' eingereichten
Anspriiche 1 bis 12 ein Patent zu erteilen,

zurlickbleiben.

3. Mit ihrem Schreiben vom 30. Oktober 2022 hat die
Beschwerdefiithrerin dann ihre Antragslage geandert,
indem sie sich mit einer Zurickverweisung der
Angelegenheit an die Prifungsabteilung ohne miindliche

Verhandlung ausdriicklich einverstanden erklart hat.

4. Daher entfaltet der hilfsweise gestellte Antrag der
Beschwerdefihrerin auf eine miindliche Verhandlung fir
den Fall, dass ihrem Antrag auf Erteilung eines Patents
auf der Grundlage entweder der mit der
Beschwerdebegrindung als Hauptantrag oder der als
Hilfsantrag eingereichten Anspriiche nicht entsprochen
werden kann, keine prozessuale Wirkung (Artikel 116 (1)
EPU) .

Zuldssigkeit der Anderungen

Anspruch 1 gemdB der mit der Beschwerdebegriindung eingereichten

'"Anlage 1' (Hauptantrag)
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Im Merkmal 9 des Anspruchs 1 ist die von der
Priifungsabteilung bemdngelte Anderung "einlaufseitige"
durch den Begriff "eintrittsseitige" ersetzt worden.
Auch im Merkmal 7 hat die Beschwerdefihrerin

"einflllseitige" durch "eintrittsseitige" ersetzt.

Auf Seite 1, Absatz 4 der urspringlichen Anmeldung
werden Eintritt und Austritt des Planetwalzenextruders

folgendermalen definiert:

"Der Planetwalzenextruder hat mit anderen Extrudern
gemeinsam, dalR er am einen Ende mit einer
Materialeinspeisung versehen ist und am anderen

Ende den Materialaustritt besitzt. Zwischen Ein-

und Austritt konnen zusatzliche Materialien

eingespeist werden. Zwischen Ein- und Austritt

wirken die Zentralspindel, die Planetspindeln und
die Buchse auf das Einsatzmaterial." (Hervorhebung

durch die Kammer)

AuBerdem ist dort auf Seite 2, Absatz 2 Folgendes

angegeben:

"Bei durchgehender Verzahnung bendtigt das
Einsatzmaterial im Extruder eine von der Verzahnung
und von der Drehzahl der Spindeln abhédngige Zeit
fiir den Weg vom Eintritt bis zum

Austritt." (Hervorhebung durch die Kammer)

Dies kann nur so verstanden werden, dass das
Einsatzmaterial zundchst einen Bereich des
Planetwalzenextruders durchlauft, der sich auf der

Seite des Eintritts, d.h. eintrittsseitig befindet.
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Auf Seite 11, Absatz 4 der urspringlichen Anmeldung
wird der Begriff "einzugseitige Fihrungsbereich" im

Zusammenhang mit den Planetspindeln als

"der Bereich, in dem das im Planetwalzenextruder
oder Planetwalzenmodul aufzubereitende Material

eingefillt wird"

bezeichnet.

Sowohl auf Seite 12, Absatze 2 und 3, als auch in der
Beschreibung der Figur 6 auf Seite 16, und in den
urspringlich offenbarten Anspriichen 3, 4 und 7 werden
die Begriffe "einflillseitige Fihrungsbereich" bzw.
"einfillseitige Bereich" im Zusammenhang mit dem

Begriff "austrittsseitig" verwendet.

Daraus entnimmt die Kammer, dass die Begriffe
"einzugseitige" und "einfillseitige" gemal der
urspringlichen Offenbarung als bedeutungsgleiche
Bezeichnungen desselben eintrittsseitigen Bereichs der

Planetspindeln zu betrachten sind.

Ahnliches folgt aus der Betrachtung der Figuren 1 und 6
der urspringlichen Anmeldung. Die in der Figur 1 mit
dem Bezugszeichen '2' dargestellte Einlaufdéffnung ist
der Eintritt des Planetwalzenextruders. An der Spitze
12 der Zentralspindel 9 tritt das Einsatzmaterial aus
dem Extruder aus. Dazwischen sind mehrere mit der
Zentralspindel kammende Planetspindeln 10 angeordnet.
In der Ausfihrung nach Figur 6 hat jede dieser
Planetspindeln einen mit dem Bezugszeichen 41
versehenen "austrittsseitigen" Bereich, sowie einen
Bereich 45 am anderen Ende, der sich entsprechend der
Darstellung in der Figur 1 auf der Seite des

Extrudereintritts befinden muss.
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Folglich geht die Aufnahme des Begriffs
"eintrittsseitig" in Anspruch 1 des Hauptantrags nicht
iber den Inhalt der Anmeldung in der urspriinglich

eingereichten Fassung hinaus (Artikel 123 (2) EPU).

Die Priifungsabteilung war der Auffassung, dass die
Kombination der Merkmale der voneinander unabhangigen
urspringlich eingereichten Anspriiche 1 und 3 nicht

offenbart sei.

Dieser Ansicht schlieBt sich die Kammer aus folgenden

Grinden nicht an.

Figur 6 der urspringlichen Anmeldung zeigt eine
erfindungsgemale Planetspindel mit gegenlaufiger
Verzahnung, wobei sowohl der austrittsseitige Bereich
41 als auch der einfillseitige oder eintrittsseitige
Bereich 45 eine Normalverzahnung aufweisen, d.h. frei
von gegenlaufiger Verzahnung sind (s. Seite 16, Absatz
6 der urspriinglichen Anmeldung). Auch in der
Darstellung der Erfindung auf Seite 10, Absatz 4 bis
Seite 12, Absatz 3 der urspringlichen Anmeldung wird
ausgefiihrt, dass die Planetspindeln mit gegenlaufiger
Verzahnung jeweils an den beiden Enden mit einer
Normalverzahnung versehen sind. Dabei hat der
einzugseitige oder eintrittsseitige Bereich der
Normalverzahnung eine Lange von mindestens 2D und
maximal 5D, wobei D das MaB des Teilkreisdurchmessers
der Normalverzahnung ist (s. Seite 11, Absatz 4). Der
austrittsseitige Bereich der Normalverzahnung hat eine
Lange von mindestens 0,5D und maximal 3D (s. Seite 12,

Absatz 2).
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Die Merkmale 7, 8 und 9 sind daher zusammen mit den
weiteren Merkmalen des Anspruchs 1 gemal dem

Hauptantrag urspringlich offenbart.

Die Tatsache, dass auf Seiten 11 und 12, sowie in der
Beschreibung der Figur 6 im direkten Zusammenhang mit
den "einzugseitigen" und "austrittsseitigen" Bereichen
auch ein "mittiger" Bereich der Normalverzahnung mit
einer bestimmten Lange offenbart ist, tut dem keinen
Abbruch. Auf Seite 10, Absatz 4 ist namlich explizit
angegeben, dass die Aufgabe, den Verschleil zu

reduzieren, dadurch geldst wird, dass

"die Noppenspindeln und/oder die Transportspindeln
an den Enden und/oder zwischen den Enden mit
herkémmlicher Verzahnung versehen sind, also
ungenoppt bzw. nicht zahnreduziert

sind" (Hervorhebung durch die Kammer) .

Daraus schlieRt die Kammer, dass der urspringlich in
einem weiteren unabhédngigen Anspruch 5 unter Schutz
gestellte Gegenstand nicht zwingend zusammen mit den
Merkmalen, wonach sowohl der eintrittsseitige als auch
der austrittsseitige Bereich frei von gegenlaufiger

Verzahnung ist, offenbart ist.

Abhdngige Anspriiche gemdlBl der mit der Beschwerdebegriindung

eingereichten 'Anlage 1' (Hauptantrag)

13.

Die zusatzlichen Merkmale des abhangigen Anspruchs 2
sind auf den urspringlichen Anspruch 5 sowie auf Seite
10, Absatz 4 bis Seite 12, Absatz 3 der urspringlichen
Anmeldung gestiitzt. Die weiteren abhédngigen Anspriiche 3
bis 12 entsprechend den urspriinglich eingereichten

Ansprichen 7 bis 16.
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Ergebnis

14.

Aus den genannten Grinden ist die Kammer zum Schluss
gekommen, dass bezltglich der vorliegenden Anspriche des
Hauptantrags die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU
erfillt sind. Somit ist die angefochtene Entscheidung

aufzuheben.

Zurickverweisung an die Prifungsabteilung

15.

l6.

Die Anmeldung wurde wegen unzuldssiger Erweiterung
zurickgewiesen. Die Prifungsabteilung hat in der
angefochtenen Entscheidung keine Stellung zur Neuheit
oder erfinderischen Tatigkeit des beanspruchten
Gegenstands gegeniiber dem zitierten Stand der Technik
genommen. Auch im einzigen Priufungsbescheid vom

1. Oktober 2018 wurde der Gegenstand des damals
vorliegenden Anspruchs 1 nicht auf seine
Patentfédhigkeit gegeniiber den im Prifungsverfahren
genannten Dokumenten untersucht, sondern es wurde
lediglich pauschal das Vorliegen einer erfinderischen
Tatigkeit bestritten (s. Punkt II oben).

Im Hinblick auf das vorrangige Ziel des
Beschwerdeverfahrens, die angefochtene Entscheidung
gerichtlich zu idberprifen (s. a. Artikel 12 (2) VOBK
2020), ist es flir die Kammer bei der vorliegenden
Sachlage nicht zweckmd@Big, im Rahmen der Zustandigkeit
der Prifungsabteilung tatig zu werden und die Prifung
der Patentfahigkeit selbst durchzufihren. Da also
besondere Grinde im Sinne des gemaR Artikel 25 (1) VOBK
2020 hier anzuwendenden Artikels 11 VOBK 2020
vorliegen, halt es die Kammer fir geboten, die
Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die

Prifungsabteilung zuriickzuverweisen (Artikel 111 (1)
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Satz 2 EPU), zumal die Beschwerdefithrerin selbst die

Zurlickverweisung beantragt hat.

Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:
1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung auf

der Grundlage folgender Unterlagen:

- Anspriiche 1 bis 12 gemédB der mit der
Beschwerdebegriindung eingereichten 'Anlage 1';
- Beschreibung, Seiten 1 bis 18 gemal der mit der

Beschwerdebegriindung eingereichten 'Anlage 2'

an die Prifungsabteilung zurickverwiesen.
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