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Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Priifungsabteilung des
Europdischen Patentamts, die am 10. Juli 2018

zur Post gegeben wurde und mit der die

Boards of Appeal of the
European Patent Office
Richard-Reitzner-Allee 8
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europadische Patentanmeldung Nr. 10800702.2

aufgrund des Artikels 97 (2) EPU
zuriickgewiesen worden ist.
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Sachverhalt und Antrage

I. Die Anmelderin (Beschwerdefithrerin) legte Beschwerde
gegen die Entscheidung der Priufungsabteilung ein, die
Patentanmeldung (nachstehend "Anmeldung")

zurlickzuweilsen.

II. Die Priufungsabteilung hat unter anderem entschieden,
dass der Gegenstand von Anspruch 1 des Hilfsantrags 2,
gegeniiber D3 als nachstliegendem Stand der Technik
nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe und

dariiber hinaus unklar sei.
I1T. Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 lautet wie folgt:

"Verfahren zum Recycling von kunststoffhaltigen
Abfédllen enthaltend mindestens ein Zielpolymer und

mindestens einen abzutrennenden Stoff, beil dem

a) der kunststoffhaltige Abfall mit mindestens einem
Quellmittel unter Quellung des mindestens einen
Zielpolymers zu einem Polymergel als erste Phase
mit einem Polymergehalt von > 30 Gew.-%, bezogen
auf die Gesamtmasse des im Polymergel enthaltenen

Zielpolymers und Quellmittels, versetzt wird

b) mindestens ein in der ersten Phase nicht 1&slicher
Stoérstoff mittels Filtration von dem Polymergel
abgetrennt wird, wobei als Filtrationsvorrichtung
ein Sieb mit einer Maschenweite von 1 bis 1000 um
eingesetzt und das gequollene Polymergel durch das

Sieb gefdrdert wird,

wobei
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das Zielpolymer ausgewahlt ist aus der Gruppe bestehend
aus Polystyrolen, Polyolefinen, Polyestern,
Polycarbonaten, Polyamiden und deren Copolymeren sowie

deren Blends oder Gemischen; und

der 16sliche Storstoff ausgewadhlt ist aus der Gruppe
bestehend aus unerwinschten Altadditiven und deren
Reaktionsprodukten sowie niedermolekularen polymeren

Abbauprodukten, Oligomeren und Restmonomeren und

der nicht-16sliche Storstoff ausgewdhlt ist aus der
Gruppe bestehend aus Full- und Verstarkungsstoffen,
inerte Vermutzungen, Fremdpolymere, duromeren

Klebeschichten oder Schaumen und Schwermetallpigmenten,

wobeil das Polymergel eine dynamische Viskositat im
Bereich von 100 mPas bis 10.000 Pas, gemessen nach
ISO 6721-10:1999, aufweist."

Zu den im Beschwerdeverfahren eingereichten,
iberarbeiteten Antrdgen erging eine Mitteilung nach
Regel 100 (2) EPU.

Mit Schriftsatz vom 15. September 2020 reichte die
Beschwerdefiithrerin einen neuen Hauptantrag umfassend
Anspriche 1 bis 11 und geadanderte Beschreibungsseiten 2
bis 12, 14 und 15 ein. Mit Schriftsatz

vom 30. September 2020 reichte die Beschwerdefiihrerin

geanderte Beschreibungsseiten 1 und 13 ein.

Anspruch 1 dieses Hauptantrags unterscheidet sich von
Anspruch 1 des Hilfsantrags 2, der der Entscheidung der
Prifungsabteilung zugrunde lag, lediglich dadurch, dass
das Merkmal "der losliche Stdrstoff ausgewahlt ist aus
der Gruppe bestehend aus unerwinschten Altadditiven und

deren Reaktionsprodukten sowie niedermolekularen
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polymeren Abbauprodukten, Oligomeren und Restmonomeren

und" gestrichen wurde.

Die Anspriiche 2 bis 10 des Hauptantrags sind abhédngige
Verfahrensanspriche und Anspruch 11 des Hauptantrags
betrifft einen Verwendungshauptanspruch, der das
Verfahren gemdB einem der Anspriche 1 bis 10
beinhaltet.

In der vorliegenden Entscheidung wird auf die folgenden

Dokumente Bezug genommen:

D1: DE 10 2005 026 451 Al
D2: EP 1 616 903 Al

D3: WO 94/12565 Al

D4: US 5,132,355

Das Vorbringen der Beschwerdefihrerin lasst sich wie

folgt zusammenfassen:

Das beanspruchte Verfahren sowie die beanspruchte
Verwendung erfiillten die Anforderungen des EPU.
Insbesondere beruhten diese Gegenstande auf einer
erfinderischen Tatigkeit gegeniiber D3 als

nachstliegendem Stand der Technik.

Antrag

Die Beschwerdefilhrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines
Patents auf der Grundlage des Hauptantrags (siehe Punkt
V. oben).
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Entscheidungsgrunde

Von den durch die Prifungsabteilung in der angefochtenen
Entscheidung erhobenen Einwanden ist beziglich des vor der
Kammer gultigen Hauptantrags nur noch der nach Artikel 56 EPU

zu priifen, sowie die Anforderung des Artikels 123(2) EPU.

1. Artikel 123(2) EPU

1.1 Die Anspriiche 1 bis 11 des Hauptantrags erfiillen die
Anforderung des Artikels 123(2) EPU.

1.2 Anspruch 1 stitzt sich auf die Ansprtche 1, 3 und 8
sowie Seite 6, Zeilen 18 bis 20, Seite 7, Zeilen 11
bis 18 und 25 bis 27, Seite 9, Zeilen 14 bis 20 und 28
bis 30, und Seite 10, Zeilen 11 bis 13, der

eingereichten Anmeldung.

1.3 In Anspruch 1 wurden unter anderem Merkmale des
Anspruchs 3 (siehe auch die entsprechende Offenbarung
auf Seite 9, Zeilen 14 bis 20) der eingereichten
Anmeldung aufgenommen. Verglichen mit der Offenbarung
des Anspruchs 3 der eingereichten Anmeldung wurde der
Ausdruck "amorphen oder teilkristallinen Polymere" in
Bezug auf die spezifisch genannten Polymere gestrichen.
Stiitze hierfir findet sich auf Seite 9, Zeilen 14

bis 20, der eingereichten Anmeldung.

1.4 Die Textpassage auf Seite 6, Zeilen 14 bis 31, der
eingereichten Anmeldung weist einen eindeutigen
Erfindungsbezug auf, so dass ein Polymergehalt
von "> 30%" (siehe Seite 6, Zeilen 18 bis 20, der
eingereichten Anmeldung) im Zusammenhang mit dem
beanspruchten Gegenstand offenbart ist. Wie
beispielsweise aus Anspruch 1 der eingereichten

Anmeldung zu entnehmen ist, ist der Polymergehalt als
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Gewichtsprozentwert zu verstehen. Somit ist das Merkmal
"Polymergehalt von > 30 Gew.-%" (siehe Anspruch 1 des

Hauptantrags) in der eingereichten Anmeldung offenbart.

Die Anspriche 2 bis 11 stiitzen sich auf die
entsprechenden Anspriche 2, 4 bis 7, 9, 11, 13, 14

und 16 der eingereichten Anmeldung.

Die Anderung des in Anspruch 2 der eingereichten
Anmeldung erwahnten Ausdrucks "in der der mindestens
eine Stoff geldst wird" in "in der mindestens ein Stoff
geldst wird" (siehe Anspruch 2 des Hauptantrags) wird
als rein redaktionell angesehen und fihrt zu keinem

VerstoB gegen Artikel 123(2) EPU.

Erfinderische Tatigkeit

D3 wird in Ubereinstimmung mit der Priifungsabteilung
als geeigneter nachstliegender Stand der Technik
angesehen, da dieses Dokument wie die Anmeldung ein
Verfahren zum Recycling von kunststoffhaltigen Abfallen

sowie eine ahnliche Aufgabenstellung betrifft.

In D3 sind mehrere Recycling-Verfahren beschrieben, in
denen mit einem Quellmittel behandelte
kunststoffhaltige Verbunde aufgearbeitet werden. Auf
Seite 9 von D3 sind zwei konkrete Ausfilhrungsbeispiele
(nachfolgend als "erstes Ausfiihrungsbeispiel”" bzw.
"zweites Ausfihrungsbeispiel" bezeichnet) angegeben,
von denen sich das beanspruchte Verfahren deutlich

unterscheidet.

Das erste Ausfihrungsbeispiel im ersten Absatz auf
Seite 9 ist als nachstliegender Stand der Technik
heranzuziehen, da dort das gequollene Zielpolymer

(Weich-Polyvinylchlorid (PVC)) durch ein erstes Sieb
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gefdrdert wird, wohingegen im zweiten
Ausfihrungsbeispiel im zweiten Absatz auf Seite 9 das
gequollene Zielpolymer bereits von dem ersten, grobsten
Sieb zurickgehalten wird. Zudem wird im zweiten
Ausfihrungsbeispiel Polystyrol, welches gemal

Anspruch 1 ein gequollenes Zielpolymer darstellt, nicht

gequollen sondern aufgelost.

Das Verfahren gemal Anspruch 1 des Hauptantrags
unterscheidet sich von demjenigen im ersten Absatz auf

Seite 9 von D3 (erstes Ausfiihrungsbeispiel) wie folgt.

In dem ersten Ausfihrungsbeispiel wird ein Verbund aus
Weich-PVC mit Aluminiumprofilen mit Ethylmethylketon
behandelt und Weich-PVC wird zurickgewonnen. Somit
unterscheidet sich das Verfahren gemal Anspruch 1 des
Hauptantrags bereits dadurch von dem ersten
Ausfihrungsbeispiel von D3, dass Polystyrol,
Polyolefin, Polyester, Polycarbonat oder Polyamid (bzw.
deren Copolymere, Blends oder Gemische) als Zielpolymer

zurickgewonnen wird, wohingegen dies in D3 PVC ist.

Das beanspruchte Verfahren unterscheidet sich vom
ersten Ausfihrungsbeispiel von D3 auch dadurch, dass

das gequollene Polymer durch ein Sieb mit einer

Maschenweite in einem Bereich von 1 bis 1000 um

gefordert wird, wohingegen im ersten

Ausfihrungsbeispiel von D3 das gequollene Polymer auf

einem Sieb mit einer runden Lochung von 1 mm

abgeschieden wird.

Darlber hinaus ist weder in dem ersten
Ausfihrungsbeispiel, noch in dem zweiten
Ausfiihrungsbeispiel bzw. in D3 insgesamt ein
Polymergehalt des Polymergels im beanspruchten Bereich

offenbart. Auch das auf die dynamische Viskositat des
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Polymergels gerichtete Merkmal von Anspruch 1 des

Hauptantrags ist in D3 nicht offenbart.

Somit unterscheidet sich das Verfahren gemdB Anspruch 1
des Hauptantrags von dem ersten Ausfihrungsbeispiel
durch das Zielpolymer, den Polymergehalt und die
dynamische Viskositat des Polymergels und insbesondere
dadurch, dass das gequollene Zielpolymergel durch ein
Sieb mit einer Maschenweite von 1 bis 1000 um gefdrdert

wird.

Selbst wenn ein aus den Unterschieden gegeniiber D3
resultierender Effekt nicht anerkannt werden kann und
die objektive technische Aufgabe somit lediglich in der
Bereitstellung eines alternativen Verfahrens zum
Recycling von kunststoffhaltigen Abfallen zu sehen ist,
beruht das beanspruchte Verfahren dennoch auf einer

erfinderischen Tatigkeit.

Die Prifungsabteilung war der Ansicht, dass der
Fachmann die geeignete Maschenweite der
Filtrationsvorrichtung im Verhdltnis zu der GroBe des
gequollenen Polymers einfach festlegen kdnne, um eine
effiziente Forderung des Polymers durch das Sieb der
Filtrationsvorrichtung zu erreichen und die Trennung
des Polymers von nicht-16slichen Storstoffen zu
ermdglichen. Weiterhin fihrte sie aus, dass die
Verwendung eines Siebes mit einer Maschenweite von 1
bis 1000 um eine geringfiigige bauliche Anderung der in
D3 offenbarten Filtrationsvorrichtung sei, die
innerhalb dessen liege, was ein Fachmann im Rahmen der

iblichen Praxis zu tun pflege.

Die Kammer ist aus den folgenden Grinden davon nicht

Uberzeugt.
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In dem ersten Ausfihrungsbeispiel ist zwar die
Verwendung eines Siebes mit einer runden Lochung mit
einem Durchmesser von 1 mm (d.h. 1000 um) beschrieben,
die der Obergrenze des beanspruchten Bereichs wvon 1
bis 1000 um entspricht. Auf diesem Sieb wird jedoch
gequollenes Weich-PVC als Zielpolymer abgeschieden und

gerade nicht hindurchgefdrdert.

Auch in dem zweiten Ausfihrungsbeispiel wird zwar ein
Sieb mit einer runden Lochung von 1 mm verwendet. Auch
in dem zweiten Ausfihrungsbeispiel wird jedoch kein

gequollenes Zielpolymer durch das Sieb mit einer

Lochung von 1 mm hindurchgefdérdert, sondern nur eine

Polystyrol-haltige Losung. Auf dem Sieb mit einer
runden Lochung von 1 mm bleibt in dem zweiten
Ausfihrungsbeispiel Polyethylen zuriick und
aufgequollenes PVC bleibt in einem vorherigen
Trennschritt sogar schon auf einem wesentlich grdberen

Sieb mit einer runden Lochung von 7 mm zurick.

Dem Dokument D3 ist insgesamt weder eine Offenbarung
noch eine Lehre dahingehend zu entnehmen, dass ein

gequollenes Zielpolymergel, geschweige denn eines das

Polystyrol, Polyolefin, Polyester, Polycarbonat oder
Polyamid (bzw. deren Copolymere, Blends oder Gemische)

aufweist, durch ein Sieb mit einer Maschenweite in

einem Bereich von 1 bis 1000 um gefdrdert wird. Dies

erfordert Bedingungen, die in D3 weder beschrieben,
noch nahegelegt werden. Eine entsprechende Lehre ergibt

sich auch nicht aus den Dokumenten D1, D2 oder D4.

Folglich wird das beanspruchte Verfahren als eine
nicht-naheliegende Alternative gegeniber D3 als

nachstliegendem Stand der Technik angesehen.
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Somit beruht der Gegenstand von Anspruch 1 des
Hauptantrags gegeniiber D3 als nachstliegendem Stand der
Technik auf einer erfinderischen Tatigkeit. Gleiches
gilt fir die abhangigen Verfahrensanspriiche 2 bis 10,
sowie den Verwendungsanspruch 11, der dieses Verfahren

beinhaltet.
Die Beschwerdefilhrerin hat eine angepasste Beschreibung
eingereicht. Die Kammer hat keinen Einwand gegen die

Anpassung der Beschreibung.

Der Hauptantrag ist somit gewdhrbar.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:



- 10 - T 2753/18

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die Prufungsabteilung mit der
Anordnung zurickverwiesen, ein Patent mit folgender Fassung zu

erteilen:

Beschreibung:

Seiten 2 bis 12, 14 und 15, eingereicht mit Schriftsatz vom
15. September 2020

Seiten 1 und 13, eingereicht mit Schriftsatz wvom

30. September 2020

Anspruche:
Nr. 1 bis 11, eingereicht mit Schriftsatz vom

15. September 2020

Zeichnungen:

Blatter 1/3 bis 3/3, wie urspringlich eingereicht

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:
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