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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

Die Beschwerde der Patentinhaberin (Beschwerdefiihrerin)
betrifft die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das
europaische Patent EP 3 219 376 Bl zu widerrufen.

Unter anderem war das folgende Dokument Gegenstand im

Einspruchsverfahren:

D8 DIN EN 15347, "Kunststoffe - Kunststoff-
Rezyklate - Charakterisierung von
Kunststoffabfallen; Deutsche Fassung EN
15347:2007", Februar 2008, 1-9

Die Einspruchsabteilung war zum Schluss gelangt, dass
alle Anspruchsséatze, d.h. der Hauptantrag und die
Hilfsantrdage 1 bis 15, entweder die Erfordernisse von
Artikel 123(2) EPU, oder die von Artikel 123 (3) EPU

nicht erfullen.

Im Beschwerdeverfahren hielt die Beschwerdefiihrerin den
Hauptantrag des Einspruchsverfahrens (Zurickweisung des
Einspruchs) aufrecht und reichte zusatzlich

Hilfsantrage ein.

Anspruch 1 des Hauptantrags und des Hilfsantrags 1
lautet wie folgt:

"1l. Staubsaugerfilterbeutel, umfassend einen Innenraum
umschlieRende Wandung aus einem luftdurchlassigen
Material sowie eine in die Wandung eingebrachte
Einlass&éffnung,

dadurch gekennzeichnet, dass das luftdurchl&ssige

Material mindestens eine Lage eines Vliesstoffes und/



VI.

VIT.

VIIT.

IX.
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oder eine Lage aus einem Faservlies umfasst, der bzw.
das Fasern umfasst oder hieraus besteht, die aus einem
recyclierten Kunststoff oder mehreren recyclierten
Kunststoffen gemal der Norm DIN EN 15347:2007 gebildet

sind."

Im Vergleich zu Anspruch 1 des Hauptantrags wurde im
Anspruch 1 von Hilfsantrag 2 das Merkmal "gemaB der
Norm DIN EN 15347:2007" gestrichen.

Anspruch 14 von Hilfsantrag 2 lautet wie folgt:

"14. Verwendung von recyclierten Kunststoffen fir die
Herstellung von Vliesstoffen und/oder Faservliesen fir

Staubsaugerfilterbeutel.”

Die Anspriiche 2 bis 13 beschreiben bevorzugte
Ausfuhrungsformen des beanspruchten

Staubsaugerfilterbeutels gemal Anspruch 1.

Die Patentinhaberin trug zusammengefasst vor, alle
Anspruchsséatze erfliillten die Erfordernisse von Artikel
123(2) und (3) EPU.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) trug
zusammengefasst vor, Hauptantrag und Hilfsantrag 1
verletzten die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPU
und Hilfsantrag 2 jene des Artikels 123(3) EPU.

Die Beschwerdefilhrerin beantragt, den Einspruch unter
Aufhebung und Abadnderung der angefochtenen Entscheidung
zuriickzuweisen. Hilfsweise beantragt sie, das Patent in
geanderter Form auf der Basis eines der mit der
Beschwerdebegriindung eingereichten Hilfsantrdage 1 bis

33 aufrechtzuerhalten.
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Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde

zurlickzuweisen.

Entscheidungsgrinde

1. Hauptantrag: Artikel 123(2) EPU

Aus den folgenden Grinden erfillt Anspruch 1 nicht die
Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU, wie auch schon

von der Einspruchsabteilung geschlussfolgert:

Im Vergleich zu Anspruch 1 wie urspringlich
eingereicht, ist im Produktanspruch 1 des Streitpatents
prédzisiert, dass Fasern des Vliesstoffes/Faservlieses
aus einem (oder mehreren) recyclierten Kunststoffen
"gemaB der Norm DIN EN 15347:2007" gebildet sind.

Wie unten darzulegen, hat das eingefiigte Merkmal
keinerlei technische Einschrankung zur Folge. Entgegen
der Ansicht der Patentinhaberin muss aber auch der
beanspruchte Gegenstand nach Aufnahme eines solchen
Merkmals eindeutig und unmittelbar in der
urspringlichen Anmeldung offenbart sein (siehe z.B. den
Leitsatz von T 619/05).

Die einzige Stelle in der Anmeldung wie urspringlich
eingereicht, die diese Norm (siehe dazu die deutsche
Fassung D8) erwdhnt, ist der erste vollstdndige Absatz

auf Seite 3, welcher lautet:

"Der fir die Zwecke der vorliegenden Erfindung
verwendete Begriff 'recyclierter Kunststoff' ist dabei

synonym zu verstehen zu Kunststoff-Rezyclaten. Zur
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begrifflichen Definition wird hierbei auf die Norm DIN
EN 15347:2007 verwiesen."

Dieser Abschnitt besagt jedoch nicht, dass Fasern des
Vliesstoffes/Faservlieses aus einem (oder mehreren)
recyclierten Kunststoffen gemaB der Norm DIN EN
15347:2007 gebildet sind, wie es Anspruch 1 erfordert.

Der Ausdruck "[z]ur begrifflichen Definition" auf
Seite 3 stellt lediglich klar, dass bestimmte Begriffe
- wie moglicherweise die vorangegangenen Begriffe
"recyclierter Kunststoff" und/oder "Kunststoff-

Rezyclat[e]" - im Sinne dieser Norm zu verstehen sind.

Es kann sich dabei auch nicht um Kunststofffasern gemdls
dieser Norm handeln, da sich diese Norm nicht mit der
Charakterisierung von recycliertem Kunststoff/
Kunststoff-Rezyklaten befasst (wie auf Seite 5 ganz am
Ende von Punkt 1 der D8 ausdricklich angemerkt wird),
sondern mit der Charakterisierung von Kunststoff-
Abfallen (siehe den ersten Satz von Punkt 1), also dem

Ausgangsprodukt vor dem Recycling.

Das Merkmal "gemaB der Norm DIN EN 15347:2007" im
erteilten Anspruch 1 geht daher iber die urspringliche
Offenbarung hinaus (Artikel 123 (2) EPU).

Hilfsantrag 1: Artikel 123(2) EPU

In Hilfsantrag 1 wurde im Vergleich zum Hauptantrag der

Verwendungsanspruch gestrichen.

Fir den im Vergleich zum Hauptantrag unveranderten
Produktanspruch 1 gelten jedoch die Schlussfolgerungen
von Punkt 1. unveradndert (Artikel 123 (2) EPU).
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Hilfsantrag 2: Artikel 123(3) EPU

Bei Hilfsantrag 2 handelt es sich um Hilfsantrag 1 der
angefochtenen Entscheidung, in welchem das Merkmal
"gemaB Norm DIN EN 15347:2007" in den Ansprichen 1 und

14 wieder gestrichen wurde.

Nach Auffassung der Beschwerdegegnerin besitze dieses
Merkmal technische Relevanz. So unterscheide die Norm
D8 zwischen normgemdBen und nicht-normgemdBen
Kunststoffen und schranke daher den Fundus der zur

Verfiigung stehenden Kunststoffe ein.

Ein konkretes Beispiel fir eine Erweiterung des
Schutzumfangs sei nach der Beschwerdegegnerin
folgendes: Angenommen, man stelle aus normgemalen
Kunststoffen Fasern im Sinne des erteilten Anspruchs
her. Wirde dieser Kunststoff eingeschmolzen, dann waren
daraus wiederum hergestellte Fasern nicht mehr
normgemall und wirden daher nicht unter den erteilten
Anspruch fallen, wohl aber unter den Anspruch von

Hilfsantrag 2.

Das iberzeugt nicht.

Nach G 1/93 ist es statthaft, ein nicht offenbartes
Merkmal ohne jegliche technische Bedeutung aus einem
Anspruch zu streichen, ohne dass gegen Artikel 123 (3)
EPU verstoRen wird. Punkt 4 der Entscheidungsgriinde
sagt folgendes: "Strittig dirfte auch nicht die in der
Sache T 231/89 vertretene Auffassung sein, daB ein
hinzugefligtes, nicht offenbartes Merkmal ohne Jjegliche

technische Bedeutung aus einem Anspruch gestrichen
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werden kann, ohne daB gegen Artikel 123 (3) EPU

verstoben wird".

Dies trifft auch im vorliegenden Fall zu, da die Norm
D8 (siehe Punkt 1 auf Seite 5) lediglich ein "Schema
flir die Charakterisierung von Kunststoff-

abfdllen" (Hervorhebung durch die Kammer) liefert, also
eine Art Etikettierung des Ausgangsmaterials fir die

Herstellung der Fasern.

Dagegen stellt die Norm ausdriicklich keine
Anforderungen an die Kunststoff-Rezyklate selbst (siehe

die "Anmerkung" in Punkt 1 auf Seite 5 wvon D8).

So sind auch die von D8 "geforderten Daten" bzw.
"freiwilligen Daten" flir Kunststoffabfalle (ebd. sowie
die Tabellen 1 und 2 auf Seite 7) keine technischen
Merkmale des recyclierten Kunstoffes bzw. der
recyclierten Kunststoffe an sich. Nach dieser Norm kann
ein Kunststoffabfall auBRerdem auch mit dem Etikett
"Nicht klassifiziert" bzw. "Keine Informationen"
versehen werden (siehe den ersten Absatz von Punkt 4.2
oder auch die "Anmerkung" in Tabelle 1). Nirgends in D8
wird somit ausgesagt, dass bestimmte Kunststoffabfalle

nicht verwendet werden dirfen.

Selbst die mdgliche Beeintrachtigung durch
Verunreinigungen (letzter Absatz der Einleitung auf
Seite 4) stellt keinen Ausschluss von

Kunststoffabfallen dar.

Das in der erteilten Fassung eingefiigte Merkmal
impliziert hdchstens, dass es sich bei dem
Ausgangsstoff flir den recyclierten Kunststoff um
Kunststoffabfall bzw -abfalle handelt. Dies ist aber

auch nach dem Streichen des Merkmals der Fall, da sich
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Anspruch 1 immer noch auf recyclierte (n) Kunststoff (e)
bezieht. Wenn ein Kunststoff recycliert werden soll,
ist er zwingend ein Kunststoffabfall, denn nur ein

Abfall kann recycliert werden kann.

Entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin ist auch
der in Abschnitt [0024] des Streitpatents genannte
"pre-consumer waste" Abfall. Dies stellt auch Abschnitt
[0023] des Streitpatents klar, der wvon

"Abfallmaterialien" spricht.

Insofern stellt das eingefiigte Merkmal keine weitere
Einschrankung des Fundus der verwendbaren
Kunststoffabfdlle dar und kann gestrichen werden, ohne
Artikel 123(3) EPU zu verletzen.

Zuriickverweisung

Die angefochtene Entscheidung hat lediglich zu den

Erfordernissen von Artikel 123 EPU Stellung genommen.

Dies stellt besondere Grinde im Sinne von Artikel 11
VOBK 2020 dar. Deshalb ist der Fall an die erste
Instanz zur weiteren Entscheidung zurickzuverweisen
(Artikel 111 (1) EPU).
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung an die

Einspruchsabteilung zurickverwiesen.
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Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



