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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldunqg P 41 02 242.4-34

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 28. Marz 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dr. Hechtfischer sowie des Richters Dipl.-Ing. Klosterhuber, der Richterin

Dr. Franz und des Richters Dipl.-Ing. Haal3

BPatG 154
6.70



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschlul der
Prufungsstelle fur Klasse H 01 B des Deutschen Patentamts
vom 20. Januar 1998 aufgehoben und die Sache zur weiteren
Prufung aufgrund der urspringlichen Unterlagen an das

Deutsche Patent- und Markenamt zurtickverwiesen.

Die weitergehende Beschwerde wird zuriickgewiesen.

Grinde

Die ein "Verfahren zur Herstellung einer kunststoffisolierten Kabelader" betref-
fende Patentanmeldung ist am 24. Januar 1991 beim Deutschen Patentamt unter
Inanspruchnahme der inneren Prioritdt vom 9. Marz 1990 (DE 40 08 021.8) an-
gemeldet worden. Die Offenlegung erfolgte am 12. September 1991.

Mit Beschlu® vom 20. Januar 1998 hat die Prufungsstelle fur Klasse H 01 B des
Deutschen Patentamts die Anmeldung zurickgewiesen, weil der Gegenstand des
am 15. Oktober 1997 eingegangenen einzigen Anspruchs unzulassig erweitert sei.

Gegen diesen Beschlul richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Die Anmelderin verfolgt ihr Patentbegehren im Rahmen eines Haupt- und zweier

Hilfsantrage weiter.

Der Patentanspruch gemal} Hauptantrag (eingegangen am 15. Oktober 1997)
lautet:



"Verfahren zur Herstellung einer Kabelader mit einer Aderiso-
lierung aus einem durch Feuchtigkeitseinwirkung vernetzten
Polymer auf Athylen-Basis,

bei dem ein mit einem Fullstoff angereichertes Polymermaterial
auf einen elektrischen Leiter extrudiert und die Oberflache der
extrudierten Isolierschicht unmittelbar im Anschlu® an den Ex-
trusionsprozel3 einer Oxydationsbehandlung unterzogen und
nachfolgend die extrudierte Isolierschicht durch Feuchtigkeits-
einwirkung vernetzt wird,

dadurch gekennzeichnet,

dall als Polymermaterial ein handelsubliches Copolymer aus
Athylen und Vinylsilan (EVS) verwendet wird und

dal der Flllstoff wahrend der Ausformung des vernetzbaren
Polymers zur Isolierschicht als granulatformiges Batch dem Po-
lymer beigegeben wird,

wobei als Fullstoffbatch ein handelsibliches, mehrfach be-
schichtetes und agglomeriertes Calziumcarbonat (Kreide) ver-
wendet wird, das einen Fullstoffanteil von mehr als 85 Gew.-%

aufweist."

Die Patentanspriche 1 und 2 gemal Hilfsantrag 1 (urspringliche Unterlagen) lau-

ten:

"1. Verfahren zur Herstellung einer Kabelader mit einer Ader-
isolierung aus einem durch Feuchtigkeitseinwirkung ver-
netzten Polymer auf Athylen-Basis,
bei dem ein mit einem Fullstoff angereichertes Polymer-
material auf einen elektrischen Leiter extrudiert und die
Oberflache der extrudierten Isolierschicht unmittelbar im

Anschlu an den Extrusionsprozel3 einer Oxidationsbe-



handlung unterzogen und nachfolgend die extrudierte Iso-
lierschicht durch Feuchtigkeitseinwirkung vernetzt wird,
dadurch gekennzeichnet,

dall als Polymermaterial ein handelsubliches Copolymer
aus Athylen und Vinylsilan (EVS) verwendet wird,

dal} der Fullstoff wahrend der Ausformung des vernetzba-
ren Polymers zur Isolierschicht als granulatférmiges Batch
dem Polymer beigeben wird,

wobei ein Batch mit einem Fullstoffanteil von mehr als
85 Gew.-% verwendet und das Batch in einer solchen Men-
ge beigegeben wird,

dall der Fullstoffanteil in der extrudierten Polymerschicht

wenigstens 10 und héchstens 20 Gew.-% betragt.

2. Verfahren nach Anspruch1, dadurch ge -
kennzeichnet, daBR als Fullstoffbatch ein han-
delslbliches, mehrfach beschichtetes und agglomeriertes

Calciumcarbonat (Kreide) verwendet wird."

Der einzige Patentanspruch gemaf Hilfsantrag 2 beruht auf einer Zusammenfas-

sung der Anspriche 1 und 2 gemaf Hilfsantrag 1.

Der Anmeldung liegt die Aufgabe zugrunde, durch eine rationelle Weiterentwick-
lung des Verfahrens nach dem Oberbegriff des Anspruchs verbesserte Haftungs-
eigenschaften der Aderoberflache zu erzielen (urspringliche Beschreibung gemaf}
Offenlegungsschrift Sp 5, Z 2 - 6).

Die Anmelderin hat am 28. Marz 2000 mitgeteilt, dal® sie an der mundlichen Ver-
handlung nicht teilnehmen werde und um Entscheidung im schriftlichen Verfahren

gebeten.



Die Anmelderin halt den Gegenstand des geltenden einzigen Patentanspruchs fur
zulassig weil dessen Gegenstand nicht unzulassig erweitert worden sei. Die in den
ursprunglich eingereichten Unterlagen genannte Menge des Flllstoffes von
wenigstens 10 und hochstens 20 Gewichtsprozent in der extrudierten Isolier-
schicht sei erkennbar lediglich eine Vorteilsangabe als damit zum Ausdruck ge-
bracht werde, dal} das zum Einbringen des Fullstoffes verwendete Fullstoff-Batch
in geringerer Menge verwendet werden kdnne als es normalerweise in thermopla-
stischen, also nicht vernetzten Kabelisolierungen verwendet werde. Eine solche
Vorteilsangabe habe aber nichts mit der prinzipiellen Ausgestaltung des bean-
spruchten Herstellungsverfahrens zu tun und gehore daher nicht in den Patentan-

spruch.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Schriftsatze verwiesen.

Die Anmelderin stellt sinngemal® den Antrag (Schriftsatz vom 7. Oktober 1998,
Blatt 5),

den angefochtenen Beschluly aufzuheben und das Patent mit
den am 15. Oktober 1997 eingereichten Unterlagen (einziger
Patentanspruch, Beschreibung S 3 und 4, sowie der urspring-
lichen Beschreibung S 1 und 2), hilfsweise mit den urspringli-
chen Unterlagen (Hilfsantrag 1) und weiter hilfsweise mit einem
einzigen Patentanspruch mit den Merkmalen der urspringlichen

Anspruche 1 und 2 (Hilfsantrag 2), zu erteilen.



Die Beschwerde der Anmelderin ist zulassig. Sie ist jedoch nur insoweit begrin-
det, als das Patent im Rahmen des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag an das Deut-

sche Patent- und Markenamt zuriickzuverweisen war.

a) Hauptantrag
Der Patentanspruch nach Hauptantrag ist nicht zulassig. Sein Gegenstand ist in
den ursprunglichen Unterlagen nicht offenbart. Dieser Patentanspruch besteht aus
einer Zusammenfassung der urspringlichen Anspruche 1 und 2, weist aber
gegenuber dem ursprunglichen Anspruch 1 das Merkmal

"dald der Flullstoffanteil in der extrudierten Polymerschicht we-

nigstens 10 und héchstens 20 Gewichtsprozent betragt"
nicht mehr auf.
In den ursprunglichen Unterlagen ist aber gerade das vorstehend zitierte Merkmal
als ein wesentlicher Teil der Erfindung angesehen worden. Dazu wird in Spalte 1
fur den Stand der Technik als Nachteil herausgestellt, dal dort der Fullstoffanteil
20 bis 50 Gewichtsprozent oder mehr betragt (Sp 1, Z 29 ff). Dieser hohe Full-
stoffanteil habe namlich die Nebenwirkung, dal} eine unvermeidliche Menge von
Wasser in das Basismaterial eingeflihrt werde, was den Fertigungsprozel} store,
bzw. kostenintensive MalRnahmen erforderlich mache (Sp 1, Z 45 ff).
Demgegenuber wird dann in der urspringlichen Beschreibung als besonderer
Vorteil des anmeldungsgemalen Verfahrens hervorgehoben, dal® der Fullstoff nur
in einer Menge von 10 bis 20 Gewichtsprozent in der extrudierten Isolierschicht
vorhanden ist (Sp 2, Z 2 bis 37). SchlieBlich wird in der urspringlichen Anmeldung
sogar noch darauf hingewiesen, dal3 der Hersteller eines bekannten Full-
stoffbatches, das bei dem anmeldungsgemaflen Verfahren zum Einsatz kommt,
empfiehlt, einen Fullstoffanteil in der extrudierten Polymerschicht von 20 bis 50
Gewichtsprozent einzustellen (Sp 2, Z 50 bis 53). Demgegenuber wurde es von
der Anmelderin ursprunglich gerade als wesentlich angesehen eben nicht dieser

Herstellerempfehlung zu folgen, sondern die im ursprunglichen Patentanspruch 1



und in der Beschreibung Spalte 2, Zeilen 15 - 17 genannten niedrigeren Werte
einzustellen.

An keiner Stelle der Unterlagen ist dargelegt, dal auch die Merkmale des Patent-
anspruchs ohne das zitierte letzte Merkmal bezuglich Fullstoffanteilsangabe von
10 bis 20 Gewichtsprozent zum gewtlinschten Erfolg fihren, das heif3t tber eine
rationelle Weiterentwicklung des bekannten Verfahrens verbesserte Haftungsei-
genschaften der Aderoberflache erzielt werden. So ist auch in Spalte 2, Zeile 7 ff
angegeben, dald zur Lésung der gestellten Aufgabe vorgesehen ist, dal} ..."der
Flllstoffanteil in der extrudierten Polymerschicht mindestens zehn Gewichtspro-
zent und hochstens zwanzig Gewichtsprozent betragt”, wobei es sich gemal}
Spalte 2, Zeilen 3 - 37 bezuglich der mechanischen Eigenschaften der herge-
stellten Kabelisolierung als besonders vorteilhaft erweist, dald der Fullstoff "nur in
einer Menge von 10 bis 20 Gewichtsprozent in der extrudierten Isolierschicht vor-

handen ist".

Also auch hier wird als Grundvoraussetzung fur das Erzielen der gewlnschten
mechanischen Eigenschaften, beziehungsweise verbesserten Haftungseigen-
schaften, der genannte Anteil von Fullstoff vorausgesetzt.

Die Beschreibung enthalt demnach keine fur den Fachmann erkennbaren Hin-
weise, dall das genannte Merkmal nicht zwingend ist oder so unwesentlich ist,
dall es auch weggelassen werden kann. Die urspringliche Offenbarung Iakt den
Fachmann nicht erkennen, dald der geanderte Losungsvorschlag von vornherein

vom Schutzbegehren umfaldt werden sollte.

An dieser Beurteilung vermogen auch die Ausfuhrungen der Anmelderin im

Schriftsatz vom 7. Oktober 1998 nichts zu andern.

Auch die Anmelderin konnte keine Stellen in der Beschreibung oder in den
Patentanspriichen nennen, die darauf hinweisen, dal3 das genannte Merkmal fur

die anmeldungsgemale Lehre entbehrlich ist.



Sie fuhrt aus, dal} fir den Fachmann ohne weiteres einsichtig sei, dal3 die durch
die freigelegten Fullstoffpartikel verbesserte Haftung direkt von der Menge der
Flllstoffpartikel abhangig sei, dh je mehr Fullstoffpartikel, um so besser die Haf-
tung. Die Menge der Flllstoffpartikel hange daher von dem jeweils gewlnschten
oder erforderlichen Mal’ der Verbesserung der Haftung gegenuber der nur durch
eine Oxidationsbehandlung erzielten Haftung ab. Somit sei die in den ursprunglich
eingereichten Unterlagen genannte Menge des Fullstoffes von wenigstens 10 und
hochstens 20 Gewichtsprozent in der extrudierten Isolierschicht erkennbar in-
sofern lediglich eine Vorteilsangabe, als damit zum Ausdruck gebracht werde, dal}
das zum Einbringen des Fullstoffes verwendete Fullstoff-Batch in geringerer
Menge verwendet werden konne als es normalerweise in thermoplastischen, also
nicht vernetzten Kabelisolierungen verwendet werde. Den urspringlichen Unter-
lagen ist ein solcher Hinweis, namlich dal} es sich bei den genannten wenigstens
10 und hochstens 20 Gewichtsprozenten lediglich um eine Vorteilsangabe han-
delt, nicht zu entnehmen. Der Fachmann vermag nach Ansicht des Senats auch
angesichts der vorstehend dargelegten Ausflihrungen in der Beschreibung nicht
ohne weiteres Nachdenken und ohne nahere Uberlegungen zu erkennen, dal es

auf die Angabe der Menge des Fullstoffs nicht ankommt.

b) Hilfsantrag

Das im Beschwerdeverfahren im Rahmen des Hilfsantrags eingeschrankte Pa-
tentbegehren, das dem ursprunglich eingereichten Patentbegehren entspricht, hat
eine neue Sachlage ergeben, gegenuber der einerseits die den angefochtenen
Beschlu® tragenden Griande nicht mehr durchgreifen und die andererseits vom
Patent- und Markenamt noch nicht abschlielRend geprift worden ist (PatG § 79
Abs 3, Satz 1 Nr 3).

Da eine weitergehende Prufung auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit bisher
nicht stattgefunden hat, halt es der Senat bei dieser Sachlage flr geboten, die in

das Ermessen des Senats gestellte und der Antragsbindung nicht unterworfene



Zuruckverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zu be-

schliel3en.

Dr. Hechtfischer Klosterhuber Dr. Franz Haal}

be



