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Sachverhalt und Antrage

IT.

Die Beschwerde des Patentinhabers richtet sich gegen
die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, in
der festgestellt wurde, dass unter Bericksichtigung der
vom Patentinhaber im Einspruchsverfahren vorgenommenen
Anderungen gemdB dem der Einspruchsabteilung
vorliegenden Hilfsantrag 1 das europaische Patent

Nr. 1 586 511 (im Folgenden "das Patent" genannt) und
die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den

Erfordernissen des EPU geniigen.

Im Einspruchsverfahren wurden unter anderem die

folgenden Druckschriften vorgelegt:

DO: Prioritédtsbescheinigung liber die Einreichung
der Patentanmeldung DE 10 2004 017 326.5

D1: EP 1 439 131 B1

D2: Prioritdtsbescheinigung lber die Einreichung

der Patentanmeldung DE 10 301 217.6
D24: "Kunststoff-Taschenbuch", Ausgabe 26, 1995,
Seiten 134, 135, 140, 141, 704 und 705.
D26: "Richtlinien fir die Vermeidung von
Zindgefahren infolge elektrostatischer
Aufladungen - Richtlinien 'Statische
Elektrizitat' -", Gesetzliche

Unfallversicherung, Januar 1992.
Wahrend der mindlichen Verhandlung vor der Kammer
Uberreichte die Beschwerdegegnerin ferner die folgende

Druckschrift:

D1': EP 1 439 131 Al



IIT.

Iv.

VI.
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Mit Ladung vom 21. Mai 2021 wurden die Beteiligten zu

einer mindlichen Verhandlung vor der Kammer geladen.

In einer am 17. August 2021 erlassenen Mitteilung gemaRB
Artikel 15 (1) der Verfahrensordnung der
Beschwerdekammern in der seit dem 1. Januar 2020
geltenden Fassung (VOBK 2020, ABl1. EPA 2019, A63)
brachte die Kammer unter anderem ihre vorlaufige
Auffassung hinsichtlich des Neuheitseinwands ausgehend
von der Druckschrift D1 zum Ausdruck. Sie wies
insbesondere auf die Frage hin, ob es sich bei einer
europaischen Patentschrift wie der Druckschrift D1 um
Stand der Technik im Sinne des Artikels 54 (3) EPU

handeln konne.

Die mindliche Verhandlung vor der Kammer fand am
28. Januar 2022 statt.

Die Beteiligten stellten in der miindlichen Verhandlung

folgende Schlussantrage:

Der Beschwerdefiihrer (Patentinhaber) beantragte, die
angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent wie
erteilt aufrechtzuerhalten, oder hilfsweise die
angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent in
geanderter Fassung gemaB einem der Hilfsantradage 1 bis
9, jeweils umfassend einen am 29. September 2017

eingereichten Anspruchssatz, aufrechtzuerhalten.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte, die

Beschwerde zurickzuweisen.

Anspruch 1 des erteilten Patents (Hauptantrag) lautet

wie folgt (die von der Kammer verwendete

Merkmalsgliederung ist in eckigen Klammern eingefiigt) :
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"l. [1.1] Gegen elektrostatische Aufladungen
geschiitzter Behalter (1) fiur Transport und/oder
Lagerung von flieBfédhigen Stoffen, [1.2] dessen
Wandungen mindestens einschichtig aufgebaut sind, [1.3]
wobei die mindestens eine Schicht (10) ein erstes
Kunststoffmaterial (A) umfalt [sic], [1.4] das einen
mittleren spezifischen Widerstand von kleiner als 108 @
aufweist, [1.5] wobei das erste Kunststoffmaterial (A)
als Basiskunststoff ein Homo-, Co-, Block- und/oder
Randompolymer umfalRt [sic], ausgewdhlt aus einer Gruppe
umfassend Polyethylene und/oder Polypropylene, [1.6]
und weiterhin mindestens einen weiteren Kunststoff
umfasst, der leitfahig ist, [1.7] wobei der mittlere
spezifische Widerstand der Schicht kleiner als 190 x

101° @ ist."

Anspruch 1 gemaR Hilfsantrag 1 unterscheidet sich wvon

dem erteilten Anspruch 1 im Wesentlichen darin, dass
die Merkmale 1.3 und 1.5 durch die Merkmale 1.3' und

1.5'" ersetzt wurden:

"[1.3'] wobeil die mindestens eine Schicht ein erstes
Kunststoffmaterial (A) in einer Menge von 0,5 Gew.% Dbis

50 Gew.%, bezogen auf die gesamte Schicht, umfasst,"

"[1.5'] wobeil das erste Kunststoffmaterial (A) als
Basiskunststoff ein Homo-, Co-, Block- und/oder
Randompolymer, ausgewahlt aus einer Gruppe umfassend
Polyethylene und/oder Polypropylene, in einer Menge von
mindestens 90 Gew. %, bezogen auf die Gesamtmenge des

ersten Kunststoffmaterials (A), umfasst,"

Der Vortrag der Beteiligten, soweit flur diese
Entscheidung relevant, lasst sich wie folgt

zusammenfassen:
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a) Zulassung der Druckschrift D1' in das

Beschwerdeverfahren

i) Beschwerdefiihrer

Der Beschwerdefihrer beantragte, die von der
Beschwerdegegnerin wdhrend der miindlichen Verhandlung
vor der Kammer eingereichte Druckschrift D1' nicht in
das Beschwerdeverfahren zuzulassen. Es sei von Beginn
an klar gewesen, dass die Patentschrift D1 keinen Stand
der Technik im Sinne des Artikels 54 (3) EPU darstelle.
Dies hatte ein zugelassener Vertreter auch erkennen
missen. Es ladgen keine aulergewdhnlichen Umstande vor,
welche die Vorlage der Druckschrift D1' erst in der

muindlichen Verhandlung rechtfertigen konnten.

Im Ubrigen fiihrte der Beschwerdefihrer wahrend der
muindlichen Verhandlung vor der Kammer aus, er kenne die
Druckschrift D1', so dass keine Unterbrechung der
mindlichen Verhandlung fir das Studium dieser
Druckschrift ndétig sei. Der Beschwerdegegnerin sei auch
darin zuzustimmen, dass sich die Angaben in

Absatz [0007] der Druckschrift D1 hinsichtlich der
Zusammensetzung des Kunststoffmaterials aus den
Absatzen [0004] und [0005] der Druckschrift D1'
ergeben. Der erteilte Anspruch 1 unterscheide sich wvon
der Druckschrift D1', ebenso wie von der Druckschrift
D1, lediglich durch die Merkmale 1.4 und 1.7.

ii) Beschwerdegegnerin

Mit der Druckschrift D1' werde die zu der bereits im
Einspruchsverfahren zitierten europadischen
Patentschrift D1 zugehdrige europaische Patentanmeldung
eingereicht. Die Druckschriften D1 und D1' seien im

Wesentlichen inhaltsgleich. So ergédben sich die Angaben
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in Absatz [0007] der Druckschrift D1 hinsichtlich der
Zusammensetzung des Kunststoffmaterials aus den
Absatzen [0004] und [0005] der Druckschrift D1'. Diese
seien auch die einzigen Textpassagen der

Druckschrift D1', die fiir die Diskussion iber die
strittigen Merkmale 1.4 und 1.7 des Anspruchs 1
relevant seien. Es lagen ferner auBergewdhnliche
Umstande vor, da in der Mitteilung der Kammer vom

17. August 2021 zum ersten Mal die Frage aufgeworfen
worden sei, ob der Inhalt einer europdischen
Patentschrift, wie der Druckschrift D1, nach Artikel 54
(3) EPU als Stand der Technik gelten kénne. Es sei
zuvor nicht erforderlich erschienen, die

Druckschrift D1' vorzulegen. Die Druckschrift D1' sei

daher ins Beschwerdeverfahren zuzulassen.

b) Hauptantrag

1) Beschwerdefiihrer

Die Merkmale 1.4 und 1.7 des Anspruchs 1 seien in der
Druckschrift D1' nicht offenbart. Hinsichtlich der wvon
der Beschwerdegegnerin geltend gemachten impliziten
Offenbarung der Merkmale 1.4 und 1.7 in der
Druckschrift D1' seien bei der Ermittlung des
Offenbarungsgehaltes diejenigen technischen
Informationen zu ermitteln, die der
Durchschnittsfachmann mitlese, wozu es einer
unmittelbaren und einer eindeutigen Offenbarung
bediirfe. Mitlesen bedeute in diesem Zusammenhang, dass
der Fachmann erganze, was zwar nicht ausdriicklich
beschrieben sei, das fir ihn selbstverstadndlich oder
aber flir die Ausfilhrbarkeit der beschriebenen
technischen Lehre unerldsslich sei. Erweiterungen,

Abwandlungen oder Schlussfolgerungen, die der Fachmann
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aus der beschriebenen technischen Lehre des Standes der
Technik entnehme, gehdrten nicht zum
Offenbarungsgehalt, und zwar auch dann nicht, wenn sie
vom Fachwissen des angesprochenen Fachmannes gedeckt

seien.

Die Druckschrift D26 richte sich an Praktiker, die mit
den darin beschriebenen Stoffen Umgang hatten. Sie
belege aber nicht das allgemeine Fachwissen des hier
einschlagigen Fachmanns, bei dem es sich um einen

Konstrukteur von Behaltern handle.

Dariiber hinaus betreffe keine der Druckschriften D24
und D26 Mischungen von zwei Kunststoffen, wie sie in
der Druckschrift D1' beschrieben sind. Anders als die
Druckschrift D1' bezdgen sich die Druckschriften D24
und D26 auch nicht auf intrinsisch leitfahige
Kunststoffe. Die Druckschrift D26 gehe vielmehr von
Zusatzen aus LeitruB aus, wie dies im Jahre 1992, aus
welchem die Druckschrift D26 stamme, iUblich gewesen
sei. Die in Merkmal 1.4 definierte Bereichsgrenze von
10® Q sei keiner der Druckschriften D24 und D26 zu
entnehmen gewesen. Insbesondere die Angabe in

Punkt 7.1.1.1 der Druckschrift D26 hinsichtlich der
Grenze von 10% Q stehe ausdriicklich im Zusammenhang mit
ausreichend dicht verteilten Metallfasern in
Textilfiltern und sei daher nicht unmittelbar und
eindeutig auf die in der Druckschrift D1' beschriebenen
Behalter anwendbar. Der in Merkmal 1.4 genannte Bereich
sei auch eng gegenliber dem in den Druckschriften D24
und D26 genannten Widerstandsbereich von kleiner als
10 Q, da der in Merkmal 1.4 genannte Bereichsendpunkt
von 108 Q eine Zehnerpotenz unter dem bekannten
Endpunkt liege. Das Merkmal 1.4 sei daher der
Druckschrift D1' auch in Anbetracht der Rechtsprechung
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zu Auswahlerfindungen nicht implizit zu entnehmen

gewesen. Das gleiche gelte flir das Merkmal 1.7.

ii) Beschwerdegegnerin

Das Prioritdtsrecht sei hinsichtlich des Patents nicht
wirksam in Anspruch genommen worden. Bei der Anmeldung,
auf welche die Druckschrift DO zurilickgehe und deren
Prioritat fir das Streitpatent in Anspruche genommen
sei, handle es sich nicht um die erste Anmeldung der
Erfindung, da mit den Druckschriften D1' und D2 &dltere
Anmeldungen fiir denselben Gegenstand wie in dem
Streitpatent und der Druckschrift DO existierten. Da an
den dlteren Anmeldungen Rechte bestehen geblieben
seien, koénne nach Artikel 87 (4) EPU das Patent nicht
wirksam die Prioritadt der Druckschrift DO beanspruchen.
Dem Patent misse daher als relevanter Anmeldetag der

1. April 2005 zugerechnet werden.

Es sei ferner unverstandlich, wie ein
Oberflachenwiderstand eines Kunststoffmaterials gemal
Merkmal 1.4 in einer Mischung mit einem weiteren
Kunststoffmaterial (B), wie beispielsweise in
Anspruch 7 vorgesehen, messbar sein sollte. Das
Merkmal 1.4 sei daher als nicht einschrankend

anzusehen.

Die Merkmale 1.4 und 1.7 seien der Druckschrift D1’
dariber hinaus zwar nicht explizit, aber doch implizit
zUu entnehmen gewesen. Gemal Absatz [0004] der
Druckschrift D1' sei die Schicht des Behalters aus
einem elektrisch eigenleitenden Kunststoffmaterial
gebildet, welches sich nicht elektrostatisch aufladen
kénne. Der Textstelle in Spalte 2, Zeilen 39 bis 42 der
Druckschrift D1' hatte der Fachmann entnommen, dass es

hierbei auf den Oberflachenwiderstand des
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Kunststoffmaterials ankomme. Die Wandung sei demnach
dann aufladbar, wenn der Oberflachenwiderstand so hoch
sei, dass ein Potentialunterschied auf der Oberfléache
nicht ausgeglichen werden kénne, also keine Elektronen
flieBen kénnten. In der Druckschrift D1' sei allerdings
nicht explizit angegeben, ab welchem Widerstandswert

dies der Fall sei.

Die Druckschriften D24 und D26 belegten das in diesem
Zusammenhang einschliagige Fachwissen. Nach der in der
Druckschrift D24, Seite 141, dritter Absatz,
angefihrten Definition weise ein nicht-aufladbares
Material einen Oberfldchenwiderstand von kleiner als
10° Q auf. Der in Merkmal 1.4 genannte Bereich von

kleiner als 10% Q falle in diesen Bereich bzw. weiche
nicht wesentlich von diesem ab. Weiter gehe aus der

Druckschrift D26 (siehe Seite 11, Abs. 2.11 und 2.12)

hervor, dass Stoffe mit einem Oberflachenwiderstand wvon

groBer als 10° @ aufladbar und Stoffe mit einem

Oberflichenwiderstand von kleiner als 10° Q nicht
aufladbar seien. Letzteres ergebe sich auch aus der

Figur unten auf Seite 64 der Druckschrift D26. In
Anbetracht eines zu bericksichtigenden
Sicherheitsabstands zur Vermeidung von Aufladungen auch
bei extremen Umweltbedingungen hatte der Fachmann der
Figur sogar einen Bereich von unter 10® Q entnommen.
Ein solcher Bereich sei auch auf Seite 26,

Abs. 7.1.1.1, der Druckschrift D26 angegeben. Die dort
aufgefihrten Materialien seien nur als Beispiele zu
verstehen. Die Druckschrift D26 betreffe dariber hinaus
Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherung, die
auch von einem Konstrukteur vor Aufladung geschiitzter
Behadalter zu bericksichtigen seien. Diese Richtlinien
seien ihm daher bekannt und gehdrten zum einschlagigen
allgemeinen Fachwissen. Es komme auch nicht darauf an,
dass sich die Druckschriften D24 und D26 nicht auf
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intrinsisch leitfdhige Kunststoffe bezbdgen. Letztere

seien bereits in der Druckschrift D1' genannt.

Merkmal 1.7 sei dariiber hinaus redundant gegeniiber dem
Merkmal 1.4, da der in Merkmal 1.4 genannte
Widerstandsbereich in denjenigen des Merkmals 1.7
falle, und da die dort genannte Schicht aus dem ersten
Kunststoffmaterial bestehe. Die Druckschrift D1'

offenbare daher auch dieses Merkmal.

Der Offenbarungsgehalt der Druckschrift D2 gehe in den
hier relevanten Gesichtspunkten nicht iber denjenigen

der Druckschrift D1' hinaus.

c) Hilfsantrag 1: Neuheit gegeniiber der
Druckschrift DI1'

1) Beschwerdefiihrer

Die Druckschrift D1' offenbare nicht die im Anspruch 1
des Hilfsantrags 1 enthaltenen Merkmale 1.3' und 1.5'.
Der Einwand der Beschwerdegegnerin hinsichtlich einer
vermeintlich mangelnden Nachweisbarkeit dieser Merkmale
am fertigen Behdlter beziehe sich dariber hinaus auf
Probleme der Beweisfithrung in einem moglichen
Verletzungsverfahren, sei jedoch fiir die Frage der

Neuheit unbeachtlich.

ii) Beschwerdegegnerin

Nach Merkmal 1.3' des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1
bestehe die Schicht aus dem ersten

Kunststoffmaterial (A) mit einem Anteil wvon 0,5 bis 50
Gewichtsprozent, wobei der Rest gemal Anspruch 7 aus

einem weiteren Kunststoffmaterial (B), welches nach den
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Ansprichen 8 und 9 dem Basiskunststoff entspreche,
bestehe. Das erste Kunststoffmaterial (A) sei
seinerseits nach Merkmal 1.5' mit > 90 Gewichtsprozent
Basiskunststoff und < 10 Gewichtsprozent des
leitfahigen Kunststoffs gebildet. Bei einer fertig
hergestellten Schicht bzw. einem Behalter sei daher
nicht feststellbar, wie hoch ein Anteil des
Basiskunststoffs des Kunststoffmaterials (A) und ein
Anteil des Basiskunststoffs des weiteren
Kunststoffmaterials (B) sei, da es sich bei dem
Basiskunststoff beider Kunststoffmaterialen um den
gleichen Basiskunststoff handle. Die Merkmale 1.3' und

1.5'" seien daher nicht als einschrankend anzusehen.

Die Merkmale 1.3' und 1.5' seien in der

Druckschrift D1' zwar nicht offenbart, konnten aber die
Neuheit nicht begriinden, da sie somit nicht am fertigen
Produkt nachweisbar seien. Der Gegenstand des

Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 sei daher als nicht neu

anzusehen.

d) Zuriickverweisung der Angelegenheit an die

Einspruchsabteilung

Nachdem der Vorsitzende der Kammer in der miindlichen
Verhandlung die Schlussfolgerung der Kammer verkiindet
hatte, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des
Hilfsantrags 1 neu gegeniiber der Offenbarung der
Druckschrift D1' ist, erklarten die Beteiligten ihr
Einverstandnis mit der Zurickverweisung der
Angelegenheit an die Einspruchsabteilung zur weiteren

Entscheidung.
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Entscheidungsgrinde

1. Zulassung der Druckschrift D1' in das

Beschwerdeverfahren

Die Druckschrift D1' bezieht sich auf die
Veroffentlichung der europaischen Patentanmeldung, auf
welche die bereits im Einspruchsverfahren zitierte
europaische Patentschrift D1 zurickgeht. Die Vorlage
der Druckschrift D1' in der miindlichen Verhandlung vor
der Kammer stellt unbestritten eine Anderung des
Beschwerdevorbringens der Beschwerdegegnerin dar, lber
deren Zulassung nach Artikel 13 (2) VOBK 2020 zu

entscheiden ist.

Artikel 13 (2) VOBK 2020 implementiert die sogenannte
dritte Stufe des im Beschwerdeverfahren anzuwendenden
Konvergenzansatzes und sieht somit die am weitesten
reichenden Beschrankungen fir Beschwerdevorbringen vor,
das erst in einem vorgeriickten Verfahrensstadium er-
folgt (siehe Dokument CA/3/19, Abschnitt VI, Erldute-
rungen zu Artikel 13 (2), erster Absatz, erster Satz;
siehe auch Zusatzpublikation 2, ABl. EPA 2020,

Seite 17 ff.). Nach dem Wortlaut des Artikels 13 (2)
VOBK 2020 bleiben Anderungen des Beschwerdevorbringens
eines Beteiligten nach Zustellung der Ladung zur
mindlichen Verhandlung grundsatzlich unberiicksichtigt,
es sel denn der betreffende Beteiligte hat stichhaltige
Grinde dafir aufgezeigt, dass auBergewdhnliche Umstande
vorliegen. Stichhaltige Grinde fir das Vorliegen
solcher Umstdnde konnen beispielsweise gegeben sein,
wenn die Kammer einen Einwand das erste Mal in einer

Mitteilung erhoben hat (siehe Dokument CA/3/19,
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Sektion VI, Erlauterungen zu Artikel 13 (2), dritter
Absatz, dritter Satz).

Die Beschwerdegegnerin macht geltend, sie reagiere mit
der Vorlage der Druckschrift D1' auf den Hinweis der
Kammer auf Seite 13, letzter Absatz, der Mitteilung
nach Artikel 15 (1) VOBK 2020, wonach fraglich sei, ob
der Inhalt einer europadischen Patentschrift wie der
Druckschrift D1 nach Artikel 54 (3) EPU ilberhaupt als
Stand der Technik gelten kdénne. Diese Frage seil zuvor

nicht aufgeworfen worden.

Die Kammer schlieBt sich dieser Ansicht an und sieht in
diesem Umstand stichhaltige Grinde dafir, dass
auBergewdhnliche Umstande vorliegen. Der
Beschwerdefihrer fihrt dagegen zwar an, dass ein
zugelassener Vertreter bereits friher hadtte erkennen
missen, dass es sich bei der Druckschrift D1 um eine
europaische Patentschrift handelt, wahrend sich
Artikel 54 (3) EPU auf den Inhalt europiischer
Patentanmeldungen in der urspringlich eingereichten
Fassung bezieht. Allerdings hat dies offenbar auch der
Beschwerdefiihrer selbst nicht bemerkt, der noch in
seiner Beschwerdebegriindung davon ausging, dass die
Druckschrift D1 als Stand der Technik gemdB Artikel 54
(3) EPU gelten kdénne (siehe beispielsweise Seite 2,
zweiter Absatz in Punkt 1.a) der Beschwerdebegrindung) .
Die gleiche Auffassung vertrat im Ubrigen auch die
Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung
(siehe Punkt 1.3, erster Satz des letzten Absatzes auf
Seite 7 der Entscheidungsgriinde). Die Ausfilthrungen des
Beschwerdefihrers stehen somit nicht der Auffassung

entgegen, dass auBergewdhnliche Umstande vorliegen.

Wenn auBergewohnliche Umstande vorliegen, kann die

Kammer ferner in Ausibung ihres Ermessens entscheiden,
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eine Anderung zu diesem fortgeschrittenen Zeitpunkt des
Verfahrens zuzulassen (siehe Dokument CA/3/19,
Abschnitt VI, Erlauterungen zu Artikel 13 (2), dritter
Absatz, letzter Satz). In der dritten Stufe des im
Beschwerdeverfahren anzuwendenden Konvergenzansatzes
steht es der Kammer dabei frei, die in Artikel 13 (1)
VOBK 2020 angegebenen Kriterien heranzuziehen, wenn sie
in Anwendung des Artikels 13 (2) VOBK 2020 und in
Ausiibung ihres Ermessens dariber entscheidet, ob eine
in diesem Verfahrensstadium vorgenommene Anderung
zugelassen wird (siehe Dokument CA/3/19, Abschnitt VI,
Erlauterungen zu Artikel 13 (2), vierter Absatz; siehe
z.B. auch T 709/16, Punkte 5.2 bis 5.4 der
Entscheidungsgrinde, T 989/15, Punkt 16.2 der
Entscheidungsgriinde und T 584/17, Punkte 1.2.7 bis
1.2.10 der Entscheidungsgriinde) .

Nach Artikel 13 (1) VOBK 2020 bericksichtigt die Kammer
bei der Ausiibung ihres Ermessens unter anderem die
Eignung der Anderung zur Losung der von der Kammer
selbst aufgeworfenen Fragen und ob die Anderung der

Verfahrensodokonomie abtraglich ist.

Die Kammer stellt diesbeziiglich fest, dass der
Beschwerdefiithrer in der mindlichen Verhandlung
erklarte, dass er mit der Druckschrift D1' vertraut sei
und eine Unterbrechung der miindlichen Verhandlung zum

Studium dieser Druckschrift nicht erforderlich sei.

Die Kammer stellt ferner fest, dass sich die
Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung
(siehe Punkt 1.3 der Entscheidungsgriinde) hinsichtlich
der strittigen Merkmale 1.4 und 1.7 insbesondere auf
Absatz [0007] der Druckschrift D1 bezogen hat. Nach
Ubereinstimmender Ansicht der Beteiligten ergeben sich

die darin enthaltenen Angaben hinsichtlich der
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Zusammensetzung des Kunststoffmaterials aus den
Absatzen [0004] und [0005] der Druckschrift D1'. Der
erteilte Anspruch 1 unterscheidet sich nach Ansicht des
Beschwerdefiihrers von der Druckschrift D1', ebenso wie
von der Druckschrift D1, ferner nur durch die

Merkmale 1.4 und 1.7. Die Offenbarung der iUbrigen
Anspruchsmerkmale in der Druckschrift D1' wurde vom

Beschwerdefihrer nicht bestritten.

Angesichts der Ausfihrungen der Beteiligten konnte die
Kammer somit davon ausgehen, dass die Diskussion einer
moglichen impliziten Offenbarung der Merkmale 1.4 und
1.7 in der Druckschrift D1' nicht wesentlich von der
entsprechenden bisherigen Diskussion hinsichtlich der
Druckschrift D1 abweichen wiirde und insbesondere keine
neuen Fragen aufwerfen wiirde. Bei dieser Sachlage war
nicht zu erwarten, dass eine Zulassung der
Druckschrift D1' der Verfahrensdkonomie abtraglich

ware.

Ferner iberreichte die Beschwerdegegnerin mit der
Druckschrift D1' die Veroffentlichung der europaischen
Patentanmeldung, auf welcher die Druckschrift D1
beruht, und bezog sich in ihrer Argumentation nunmehr
auf die Druckschrift D1' anstelle der Druckschrift DI1.
Insoweit wurde durch die Vorlage der Druckschrift D1'
die von der Kammer in der Mitteilung vom

17. August 2021 aufgeworfene Frage, ob die

Druckschrift D1 als Stand der Technik nach Artikel 54
(3) EPU gelten kdénne (siehe letzter Absatz auf Seite 13

der Mitteilung), ausgeraumt.

Vor diesem Hintergrund iibte die Kammer ihr Ermessen
dahingehend aus, dass sie die Druckschrift D1' in das

Beschwerdeverfahren zulieR (Artikel 13 (2) VOBK 2020).
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Offenbarungsgehalt der Druckschrift D1'

Es ist zwischen den Beteiligten unstrittig, dass die
Druckschrift D1' die Merkmale 1.4 und 1.7 nicht
explizit offenbart. Nach Ansicht der Beschwerdegegnerin
seien diese Merkmale fiir den Fachmann jedoch der
Druckschrift D1' implizit zu entnehmen gewesen. Das
Merkmal 1.4 schranke den Gegenstand des Anspruchs 1
dariiber hinaus aber auch gar nicht ein. Der

Beschwerdefiihrer tritt diesen Auffassungen entgegen.

Die Ansicht der Beschwerdegegnerin, das Merkmal 1.4
schranke den Anspruchsgegenstand nicht ein, vermag die
Kammer nicht zu iUberzeugen. Zwar scheint der mittlere
spezifische Widerstand des ersten Kunststoffmaterials
am fertigen Behédlter insbesondere dann nicht mehr
unmittelbar messbar zu sein, wenn die im Anspruch
genannte Schicht auBer dem ersten Kunststoffmaterial
noch ein zweites Kunststoffmaterial umfasst, wie dies
in den abhangigen Ansprichen 7 bis 9 durchaus
vorgesehen ist. Wenn der mittlere spezifische
Widerstand im Sinne eines spezifischen
Oberflachenwiderstands (siehe Abs. [0012] der
Patentschrift) verstanden wird, wirde eine Messung an
der Oberflédche der Schicht nicht nur durch den
mittleren spezifischen Widerstand des ersten
Kunststoffmaterials bestimmt sein, sondern im
Allgemeinen auch von den Eigenschaften und dem
Mengenanteil des zweiten Kunststoffmaterials

beeinflusst sein.

Allerdings ist in der Regel auch am fertigen Behédlter
feststellbar, welche Kunststoffmaterialien in der
Schicht (oder den Schichten) der Wandungen vorhanden

sind. Soweit es sich bei dem im Merkmal 1.4 genannten
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mittleren spezifischen Widerstand um eine Eigenschaft
des Kunststoffmaterials selbst handelt, kann sodann
beispielsweise anhand von Nachschlagewerken (wie
beispielsweise der Tabelle auf den Seiten 704 und 705
der von der Beschwerdegegnerin vorgelegten
Druckschrift D24) oder Messungen an Proben des
jeweiligen (reinen) Kunststoffmaterials dessen
mittlerer spezifischer Widerstand ermittelt werden.
Eine direkte Messung des mittleren spezifischen
Widerstands des ersten Kunststoffmaterials am fertigen

Behadlter ist somit nicht erforderlich.

Die Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass das
Merkmal 1.4 eine strukturelle Einschrankung des
Anspruchsgegenstandes darstellt, die bei der

Neuheitsprifung nicht unberiicksichtigt bleiben kann.

Gemal Merkmal 1.4 weist das von der ersten Schicht
umfasste erste Kunststoffmaterial (A) einen mittleren
spezifischen Widerstand von kleiner als 108 @ auf. Es
ist unstrittig, dass dieser Zahlenwert in der
Druckschrift D1' nicht explizit genannt ist. Dort ist
allerdings von "einem Kunststoffmaterial mit
elektrisch-eigenleitenden (intrinsischen)
Eigenschaften" die Rede (siehe beispielsweise Spalte 1,
Zeile 57, bis Spalte 2, Zeile 1). Ferner ist angegeben,
dass diese Eigenschaft des Kunststoffmaterials zur
Sicherung gegen elektrostatische Aufladungen dient
(siehe beispielsweise Spalte 2, Zeilen 19 bis 26). Aus
diesen Angaben ist fir den Fachmann sodann in
Anbetracht der folgenden Uberlegungen eindeutig
erkennbar, wie der spezifische Widerstand des

Kunststoffmaterials zu wahlen ist.

Hierzu wird zunadchst festgestellt, dass die von der

Beschwerdegegnerin zitierten Druckschriften D24 und D26
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dazu geeignet sind, das allgemeine Fachwissen des
Fachmanns zu belegen. Dies wurde vom Beschwerdefiithrer
zwar hinsichtlich der Druckschrift D26 bestritten, da
sich diese Druckschrift, Richtlinien der gesetzlichen
Unfallversicherung betreffend, seiner Ansicht nach an
denjenigen wende, der mit entsprechenden Behaltern
umgehe, aber nicht an denjenigen, der diese entwerfe.
Diese Ansicht teilt die Kammer jedoch nicht. Vielmehr
muss auch der Konstrukteur eines gegen Aufladungen
geschiitzten Behédlters die einschlagigen Richtlinien der

Versicherer berilicksichtigen und somit kennen.

Der Druckschrift D24, Seite 141, dritter Absatz, ist zu
entnehmen, dass man bei Oberflachenwiderstanden
unterhalb 10° Q nicht mehr von einem aufladbaren
Material sprechen kann. Diese Angabe stimmt mit
derjenigen in der Druckschrift D26, Punkt 2.11 auf
Seite 11, sowie in der Figur unten auf Seite 64
iberein. Zwar mdgen sich andere Textstellen der
Druckschrift D26, wie vom Beschwerdefiihrer angemerkt,
auf durch Zusatze leitfdhig gemachte und somit nicht
intrinsisch leitfdhige Kunststoffe beziehen (siehe
beispielsweise Punkt 7.1.1.1). Die zitierten Angaben in
Punkt 2.11 auf Seite 11 sowie in der Figur unten auf
Seite 64 sind jedoch nicht auf bestimmte Materialien,
wie beispielsweise durch Zusédtze leitfahig gemachte
Kunststoffe, beschrankt. Vielmehr handelt es sich um
eine allgemeine Definition flir nicht-aufladbare Stoffe.
Ob der hierbei vorgesehene Oberfliachenwiderstand von
unter 107 Q beispielsweise durch den Zusatz von LeitruB
oder durch intrinsische Eigenschaften eines Kunststoffs
erreicht wird, ist fir die dort angegebene Definition

irrelevant.

Der Fachmann hétte diese Definition daher auch im

Kontext der Druckschrift D1' mitgelesen und das dort



- 18 - T 1695/17

genannte Kunststoffmaterial mit elektrisch-
eigenleitenden (intrinsischen) Eigenschaften als durch
einen Oberflichenwiderstand von unter 107 Q
gekennzeichnet angesehen. Damit ist ein solches
Kunststoffmaterial in der Druckschrift D1' implizit,

aber eindeutig offenbart.

Die Kammer schlieBt sich hingegen nicht der Auffassung
der Beschwerdegegnerin an, der Fachmann entnehme der
Druckschrift D1' angesichts des in Punkt 7.1.1.1 der
Druckschrift D26 dargelegten Fachwissens einen
Oberflachenwiderstand von unter 10% Q. Dieser Wert ist
in dem ersten Absatz des Punkts 7.1.1.1 vielmehr
ausdriicklich im Zusammenhang mit Metallfasern in
Filtern aus Textilien genannt, deren Verteilung
ausreichend dicht sei, "wenn der Widerstand, gemessen
nach DIN 54345 Teil 1 'Priifung von Textilien;
FElektrostatisches Verhalten, Bestimmung elektrischer
Widerstandsgréfen', 108 Q nicht iberschreite." Es gibt
keinen Anhaltspunkt flir die Annahme, der Fachmann wirde
diesen Widerstandsbereich auch im Zusammenhang mit den

in der Druckschrift D1' genannten Behadaltern mitlesen.

Fir die Behauptung der Beschwerdegegnerin, der Fachmann
hatte erkannt, dass aus Sicherheitsgriinden statt eines
Oberflichenwiderstands von unter 107 Q (wie in den
Druckschriften D24 und D26 angegeben) ein
Oberfliachenwiderstands von unter 10° Q zu wahlen sei,
wurde ferner kein Nachweis erbracht. Selbst wenn der
Fachmann in der Praxis einen Sicherheitsabstand
vorgesehen hatte, ist nicht erkennbar, dass ihn dies
unmittelbar und eindeutig zu einem oberen

Bereichsendwert von 10°% Q gefihrt hatte.
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Wirksamkeit des Prioritatsanspruchs

Das Patent geht auf eine europadische Patentanmeldung
zurick, die am 1. April 2005 eingereicht wurde und fir
welche das Prioritdtsrecht an einer am 6. April 2004
eingereichten deutschen Patentanmeldung mit der
Anmeldenummer 10 2004 017 326.5 in Anspruch genommen
wurde. Die im Beschwerdeverfahren als Druckschrift DO
bezeichnete Prioritatsbescheinigung betrifft diese
deutsche Patentanmeldung. Die Beschwerdegegnerin
bestreitet jedoch, dass die Inanspruchnahme des
Prioritatsrechts wirksam ist, da mit den
Druckschriften D1' und D2 &ltere Anmeldungen fir
denselben Gegenstand wie in dem Streitpatent und der

Druckschrift DO existierten.

Wenn es neben der Anmeldung, deren Prioritat in der
europaischen Nachanmeldung beansprucht wird, noch eine
dltere Voranmeldung gibt, ist fiir die Uberpriifung der
Giltigkeit des Prioritatsanspruchs zu untersuchen, ob
die in der Nachanmeldung beanspruchte Erfindung bereits
in dieser &dlteren Voranmeldung offenbart ist (siehe
auch Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 9. Auflage
2019 - im Folgenden: "Rechtsprechung" -, II.D.4). Bei
der Prifung der Frage, ob die in der europaischen
Nachanmeldung beanspruchte Erfindung schon in der
dlteren Voranmeldung offenbart wurde, sind dieselben
Grundsatze anzuwenden wie auch sonst bei der Prifung
auf Identitédt der Erfindung in der
prioritadtsbegriindenden und prioritatsbeanspruchenden
Anmeldung: Die Frage ist, ob der Fachmann den
Gegenstand des Anspruchs der Nachanmeldung unter
Heranziehung des allgemeinen Fachwissens unmittelbar
und eindeutig der &lteren Voranmeldung entnehmen kann

oder erst der Jingeren (siehe "Rechtsprechung", II.D.
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4.1, insbesondere G 2/98, ABRl. EPA 2001, 413). Dabei
ist die Offenbarung als Grundlage fir das
Prioritdtsrecht nach Artikel 87 (1) EPU genauso zu
interpretieren wie als Grundlage fir Anderungen in der
Anmeldung nach Artikel 123 (2) EPU (siehe
beispielsweise G 1/03, ABl. EPA 2004, 413, Punkt 4 der
Entscheidungsgriinde, und G 2/10, ABl. EPA 2012, 376,
Punkt 4.6 der Entscheidungsgrinde). Fir die Prifung auf
das Vorliegen "derselben Erfindung”" im Sinne des
Artikels 87 (1) EPU verwendet die Kammer den in der
Rechtsprechung hinsichtlich des Artikels 123 (2) EPU
entwickelte "Goldstandard" (siehe auch
"Rechtsprechung", II.E.1.1).

Bezlglich der Wirksamkeit des Prioritdatsanspruchs
stellt sich somit angesichts der zitierten
Rechtsprechung die Frage, ob der Fachmann den
Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags unter
Heranziehung des allgemeinen Fachwissens unmittelbar
und eindeutig einer der alteren Voranmeldungen (vgl.

Druckschriften D1' und D2) entnehmen konnte.

Aus den oben genannten Grinden ist jedenfalls der in
Merkmal 1.4 definierte Endpunkt von 10% Q nicht
unmittelbar und eindeutig in der Druckschrift DI1'
offenbart. Somit ist die Druckschrift D1' nicht die
erste Anmeldung im Sinne des Artikels 87 (1) EPU fur
die im erteilten Anspruch 1 definierte Erfindung und
steht der Wirksamkeit des Prioritdtsanspruchs also
nicht entgegen. Da der Offenbarungsgehalt der
Druckschrift D2 in den hier relevanten Gesichtspunkten
unbestritten nicht tber denjenigen der Druckschrift D1'

hinausgeht, gilt dies auch fur die Druckschrift D2.

Die von der Beschwerdegegnerin vorgebrachten Einwande

stehen daher der Wirksamkeit des fir das Patent
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beanspruchten Prioritatsrechts nicht entgegen. Der fir
die Bestimmung des Stands der Technik relevante

Zeitrang des Patents ist somit der 6. April 2004.

Hauptantrag: Einspruchsgrund nach Artikel 100 a),
54 (1) und 54 (3) EPU

Die Druckschrift D1' bezieht sich auf eine am

21. Juli 2004 verdffentlichte europaische
Patentanmeldung, fir welche die Prioritdt einer am

15. Januar 2003 eingereichten deutschen Patentanmeldung
in Anspruch genommen wird. Der Inhalt der

Druckschrift D1' gilt nach Artikel 54 (3) EPU als Stand
der Technik.

Wahrend der Beschwerdefiihrer die Merkmale 1.4 und 1.7
als nicht in der Druckschrift D1' offenbart ansieht,
vertritt die Beschwerdegegnerin die Ansicht, diese
Merkmale seien der Druckschrift D1' implizit zu

entnehmen gewesen.

Aus den oben in Punkt 2.3 genannten Grinden entnahm der
Fachmann der Druckschrift D1' implizit, aber eindeutigq,
dass das dort genannte Kunststoffmaterial mit
elektrisch-eigenleitenden (intrinsischen) Eigenschaften
durch einen Oberflédchenwiderstand von unter 10° Q
gekennzeichnet ist. Bei dem in Merkmal 1.4 angegebenen
Bereich von kleiner als 10® Q handelt es sich

demgegeniiber um eine Auswahl bzw. einen Teilbereich.

Nach stédndiger Rechtsprechung setzt die Neuheit der
Auswahl eines Teilbereichs numerischer Zahlenwerte aus
einem groBeren Bereich zumindest voraus, dass der

ausgewahlte Teilbereich eng ist und geniigend Abstand
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von dem - durch Beispiele belegten - bekannten Bereich

hat (siehe auch "Rechtsprechung", I.C.6.3.1).

Der Beschwerdefiihrer hat geltend gemacht, dass der in
Merkmal 1.4 genannte Bereich von kleiner als 108 Q eng
gegenliber dem aus dem Stand der Technik bekannten
Bereich von unter 107 Q sei, da der erstgenannte
Endwert eine Zehnerpotenz unter dem Zweitgenannten

liegt.

Allerdings ist nach Uberzeugung der Kammer ein Abstand
von lediglich einer Zehnerpotenz nicht ausreichend groB
angesichts des in der Figur unten auf Seite 64 der
Druckschrift D26 dargestellten, sich tber fiunf
Zehnerpotenzen erstreckenden Bereichs wvon 104 Q bis
107 Q, 1in dem sich der Oberflachenwiderstand fir nicht
aufladbare Stoffe bewegen kann. Folglich ist zumindest
eines der Kriterien, die in der Rechtsprechung
entwickelt wurden, um von einer die Neuheit
begriindenden Auswahl eines Teilbereichs numerischer
Zahlenwerte auszugehen, nicht erfillt. Das Merkmal 1.4
kann somit nicht die Neuheit gegeniiber der

Druckschrift D1' begriinden.

Da die Wandungsschicht in der Druckschrift D1' aus dem
Kunststoffmaterial gefertigt ist (siehe beispielsweise
Absatz [0004]), entspricht der mittlere spezifische
Widerstand dieser Schicht dariiber hinaus demjenigen des
Kunststoffmaterials und liegt somit ebenfalls in dem
oben genannten Bereich. Da dieser in den im Merkmal 1.7
genannten (breiteren) Bereichs fallt, war der
Druckschrift D1' implizit auch das Merkmal 1.7 zu

entnehmen.
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Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Patents wie erteilt
ist daher nicht neu gegeniiber der Offenbarung des
Dokuments D1' (Artikel 100 a), 54 (1) und 54 (3) EPU).

Hilfsantrag 1: Neuheit gegeniiber der Druckschrift D1'

Die Beschwerdegegnerin hat zwar Ausgestaltungen genannt
(siehe oben Punkt VII. c¢) 1ii)), die Fragen hinsichtlich
der Deutlichkeit der Definition des
Anspruchsgegenstands aufwerfen konnen. Die

Druckschrift D1' betrifft aber erkennbar keine der von
ihr genannten Ausgestaltungen. Vielmehr ist mit den
Merkmalen 1.3' und 1.5' eine strukturelle Abgrenzung

gegeniiber der Druckschrift D1' unbestritten gegeben.
Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 ist

somit neu gegeniliber der Offenbarung des
Dokuments D1' (Artikel 54 (1) und (3) EPU).

Zurlickverweisung

Die angefochtene Entscheidung stitzt sich hinsichtlich
des Hauptantrags lediglich auf den Einwand mangelnder
Neuheit gegeniiber der Druckschrift D1. Die
Einsprechende (nunmehr Beschwerdegegnerin) hatte
dariiber hinaus weitere Einwdnde erhoben, zu denen die
Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung

keine Stellung genommen hat.

Da die Beteiligten auch ihr Einverstadndnis zu einer
Zurickverweisung erklarten, stellen die Umstande des
vorliegenden Falles besondere Grinde im Sinne wvon
Artikel 11 VOBK 2020 dar, so dass es die Kammer fir
angebracht hielt, die Angelegenheit im Einklang mit
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Artikel 111 (1) EPU zur weiteren Entscheidung an die

Einspruchsabteilung zurltckzuverweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung zur

weiteren Entscheidung zuriickverwiesen.
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Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



