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Sachverhalt und Antrage

IT.

Die Beschwerde der Patentinhaberin (Beschwerdefiihrerin)

betrifft die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das

europaische Patent EP 3 219 374 Bl zu widerrufen.

Unter anderem waren die folgenden fir diese

Entscheidung relevanten Dokumente Gegenstand im

Einspruchsverfahren:

D8

D14

D15

D16

"Kunststoffe -

Kunststoff-Rezyklate -
Charakterisierung von Kunststoffabfallen;
Deutsche Fassung EN 15347:2007", DIN EN
15347, 2008

"Kunststoffe -

Kunststoff-Rezyklate -
Charakterisierung von Polystyrol (PS)-
Rezyklaten;

Deutsche Fassung EN 15342:2007", DIN EN
15342, 2008

"Kunststoffe -

Kunststoff-Rezyklate -
Charakterisierung von Polypropylen (PP)-
Rezyklaten;

Deutsche Fassung EN 15345:2007", DIN EN
15345, 2008

"Kunststoffe -

Kunststoff-Rezyklate -
Charakterisierung von Polyethylen (PE)-
Rezyklaten;

Deutsche Fassung EN 15344:2007", DIN EN
15344, 2008



IIT.

Iv.
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D18 "Kunststoffe -
Kunststoff-Rezyklate -
Leitfaden fir die Entwicklung von Normen fir
Kunststoff-Rezyklate;
Deutsche Fassung CEN/TR 15353:2007", DIN-
Fachbericht CEN/TR 15353, 2007

Die Einspruchsabteilung war unter anderem zum Schluss
gekommen, dass jeder der ihr vorliegenden Antrage
Artikel 123(2) EPU und/oder Artikel 123(3) EPU

verletzt.

Die unabhédngigen Anspriiche des im Beschwerdeverfahren
zentralen Hilfsantrags 1B (Hervorhebungen im Original)

lauten wie folgt:

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

dadurch gekennzeilichnet, das s
das luftdurchlédssige Material mindestens eine Lage
eines Vliesstoffes und/oder eine Lage aus einem
Faservlies umfasst, der bzw. das Fasern umfasst oder
hieraus besteht, die aus einem recyclierten Kunststoff
oder mehreren recyclierten Kunststoffen gemdfder Norm
PEN—EN—35347:2007—gebildet sind, wobei

der recyclierte Kunststoff ausgewahlt ist aus der

Gruppe bestehend aus recyclierten Polyestern

’
Trnalh~aa A oz~ o r+om DAalsr~t+-hr] ntoararh+h o7 o4+
LT TOXT (AW N LW - - L/_YL/L_L S S TTT L _L_Y \.J.L_Y_L 1T - LJJ.J.\_J.J.L/I._LLA.\_
rPET—gemaih—der Norm PIN-EN—315353: 2007+ recycliertem

Polybutylenterephthalat (rPBT), recylcierter [sic]
Polymilchsdure (rPLA), recycliertem Polyglycolid und/
oder recycliertem Polycaprolacton; recyclierten

Polyolefinen, insbesondere recycliertem Polypropylen
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(rPP) gemal der Norm DIN 15345:2008, recycliertem
Polyethylen gemdB der Norm DIN 15344:2008und/oder [sic]
recycliertem Polystyrol (rPS) gemal der Norm DIN
15342:2008; recycliertem Polyvinylchlorid (rPVC), gemaB
der Norm DIN 15346:2015, recyclierten Polyamiden sowie

Mischungen und Kombinationen hiervon."

"12. Verwendung von recyclierten Kunststoffen gemaB—der
NeormPBIN—EN—T35347:2007-ausgewahlt aus der Gruppe
bestehend aus recyclierten Polyestern, insbeseondere

oszoy +eorm DATsza+z] Nt~ h+rho1 4+ (DT T ox 2RO A~
= T CIity TCItctCT ITcricorra o Tt o7 St —COt=T

NeormBIN—EN—TF5353+:+2607+ recycliertem
Polybutylenterephthalat (rPBT), recylcierter [sic]
Polymilchsdure (rPLA), recycliertem Polyglycolid und/
oder recycliertem Polycaprolacton; recyclierten
Polyolefinen, insbesondere recycliertem Polypropylen
(rPP) gemal der Norm DIN 15345:2008, recycliertem
Polyethylen gemdB der Norm DIN 15344:2008und/oder
[sic] recycliertem Polystyrol (rPS) gemaB der Norm DIN
15342:2008; recycliertem Polyvinylchlorid (rPVC), gemaB
der Norm DIN 15346:2015, recyclierten Polyamiden sowie
Mischungen und Kombinationen hiervon fir die
Herstellung von Form von [sic] Vliesstoffen und/oder

Faservliesen flir Staubsaugerfilterbeutel.”

Die abhadngigen Anspriiche 2 bis 11 betreffen besondere

Ausfihrungsformen.

In einer Mitteilung gemaB Artikel 15(1) VOBK 2020
vertrat die Kammer die Meinung, dass der damalige
Hauptantrag und die Hilfsantrdge 1 und 1A nicht die
Erfordernisse von Artikel 123(2) EPU erfillen.

Dagegen sei Hilfsantrag 1B zu berilicksichtigen und
erfiille die Erfordernisse von Artikel 123 (2) und 123(3)

EPU, sowie die Erfordernisse von Regel 80 EPU.



VI.

VII.
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Damit sei die Sache an die Einspruchsabteilung

zurickzuverweisen.

Fir den Fall, dass die Kammer bei ihrer vorlaufigen
Meinung bliebe, zogen die Beschwerdefihrerin und die
Einsprechende (Beschwerdegegnerin) daraufhin ihre
Antrage auf mindliche Verhandlung zurick, die
Beschwerdefiihrerin zudem die hdherrangigen Antrage,

d.h. den Hauptantrag und die Hilfsantrdage 1 und 1A.

Antrage

Die Patentinhaberin beantragt nunmehr die
Aufrechterhaltung des Patents in geanderter Form auf

der Basis von Hilfsantrag 1B.

Hilfsweise beantragt sie die Aufrechterhaltung des
Patents in geadnderter Form auf der Basis eines der
Hilfsantrédge 2 bis 2C, 3 bis 3C, 4 bis 4C, 5 bis 5B, 6
bis 6C und 7 bis 7C. Alle diese Hilfsantrdge wurden am
11. August 2022 vor der Einspruchsabteilung

eingereicht.

Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde

zurickweisen.

Entscheidungsgriunde

Hilfsantrag 1B

Aus den folgenden Grinden ist dieser Antrag im
Beschwerdeverfahren zu bericksichtigen und erfillt auch
die Erfordernisse von Artikel 123(2) und (3) EPU.
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Beriicksichtigung

Die Beschwerdegegnerin beantragt, diesen Anspruchssatz
aus mehreren Grinden nicht zu bericksichtigen:

(a) er sei nicht konvergent;

(b) er verletze Artikel 123(2) EPU;

(c) die Streichung des optionalen Merkmals
"insbesondere recycliertem Polyethylenterephthalat
(rPET), gemdl der Norm DIN EN 15353:2007" stehe im
Widerspruch zu Regel 80 EPU.

Diese Einwande lberzeugen jedoch nicht:

zu (a): Hilfsantrag 1B war bereits vor der
Einspruchsabteilung eingereicht worden und wird in der
angefochtenen Entscheidung abgehandelt. Unter diesen
Umstédnden bietet das EPU keine Rechtsgrundlage dafiir,
diesen Hilfsantrag im Beschwerdeverfahren
auszuschlieBen (Rechtsprechung der Beschwerdekammern,
10. Auflage, 2022, V.A.3.4.4).

zu (b): Dieser in Wahrheit inhaltliche Einwand wird
unter Punkt 2. unten behandelt. Einer Berilicksichtigung

des Anspruchssatzes steht er nicht entgegen.

zu (c): Die Streichung dieses Merkmals zielt unter
anderem darauf ab, einen von der Beschwerdegegnerin
erhobenen Einwand unter Art 100(c) EPU zu beheben.

Daher sind die Erfordernisse von Regel 80 EPU erfuillt.

Aus diesen Grinden ist Hilfsantrag 1B zu

bericksichtigen.
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Artikel 100 (c) EPU in Verbindung mit Artikel 123(2)
EPU

Die Beschwerdegegnerin ist der Auffassung, dass
Anspruch 1 durch grammatikalische Unklarheiten und eine
inkonsistente Kommasetzung in Bezug auf die dort

genannten Normen Artikel 123 (2) EPU verletzt.

Es ist jedoch unmittelbar erkennbar, dass sich die in
den unabhédngigen Anspriichen genannten Normen:
- DIN 15345 (D15) auf recycliertes Polypropylen
(PP),
- DIN 15344 (D16) auf recycliertes Polyethylen (PE)
und
- DIN 15342 (D14) auf recycliertes Polystyrol (PS)

beziehen.

Zudem stellt Seite 8, Zeilen 16 bis 18 der Beschreibung
wie urspriinglich eingereicht klar, dass sich das Patent
"die Definitionen dieser internationalen Normen zu

Eigen" macht.

Unter diesen Umstanden sind die Erfordernisse von
Artikel 123(2) EPU erfiullt.

Artikel 100(c) EPU in Verbindung mit Artikel 123(3) EPU

Die Beschwerdegegnerin argumentiert, dass das Streichen
des Merkmals "gemal der Norm DIN EN 15347:2007" (D8) in
den Ansprichen 1 und 12 den Schutzumfang erweitere, da
es technische Relevanz besitze. So unterscheide die
Norm D8 zwischen normgemaBen und nicht-normgemalen
Kunststoffen und schranke daher den Fundus der zur

Verfiigung stehenden Kunststoffe ein.
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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
halt fest: "Strittig diirfte auch nicht die in der Sache
T 231/89 vertretene Auffassung sein, dass ein
hinzugefiigtes, nicht offenbartes Merkmal ohne jegliche
technische Bedeutung aus einem Anspruch gestrichen
werden kann, ohne dass gegen Artikel 123(3) EPU

verstofBen 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 Anfor-
derungen an die Kunststoff-Rezyklate selbst (siehe die

"Anmerkung”" in Punkt 1 auf Seite 5 von D8).

So sind auch die von D8 "geforderten Daten" bzw.
"freiwilligen Daten" fir 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 vorgeschrieben, dass bestimmte Kunststoff-

abfalle nicht verwendet werden diurfen.
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Selbst die mogliche Beeintrdchtigung durch Verun-
reinigungen (letzter Absatz der Einleitung auf Seite 4)

fihrt zu keinem Ausschluss von Kunststoffabfallen.

Das in Anspruch 1 in der erteilten Fassung enthaltene
Merkmal impliziert hoéchstens, 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
Anspruch 1 immer noch auf recyclierte(n) Kunststoff (e)
bezieht. Wenn ein Kunststoff recycliert werden soll,
ist er zwingend ein Kunststoffabfall, denn nur Abfall

kann recycliert werden kann.

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

Bezlglich des Streichens des Merkmals "insbesondere
recycliertem Polyethylenterephthalat (rPET), gemal der
Norm DIN EN 15353:2007" in den Ansprichen 1 und 12 ist
die Argumentation der Beschwerdegegnerin wider-
sprichlich. Einerseits sei Regel 80 EPU verletzt, da es
sich bei dem gestrichenen Merkmal um ein optionales
Merkmal handle, andererseits handle es sich um eine

unerlaubte Erweiterung des Schutzbereiches.

Dass Regel 80 EPU nicht verletzt wird, wurde bereits

unter Punkt 1. dargelegt.

Was die Erfordernisse von Artikel 123 (3) EPU betrifft,
ist festzuhalten, dass es eine Norm DIN EN 15353:2007
gar nicht gibt, sondern nur einen "DIN-Fachbericht
CEN/TR 15353" (D18). Dies gesteht die

Beschwerdegegnerin auch selbst ausdricklich zu (zweiter
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Absatz auf Seite 7 der Einspruchsschrift, sowie der die
Seiten 6 und 7 iUberbriickende Absatz der

Beschwerdeerwiderung) .

Der Verweils auf eine nicht existierende Norm kann keine

technische Einschrankung nach sich ziehen.

Somit steht auch diese Streichung nach G 1/93 im
Einklang mit den Erfordernissen von Artikel 123(3) EPU.

Zurlickverweisung

4. Die angefochtene Entscheidung hat sich lediglich mit
den Erfordernissen von Artikel 123 EPU befasst, nicht
aber mit den (weiteren) Voraussetzungen der

Patentierbarkeit.

Damit liegen besondere Grinde im Sinne von Artikel 11
VOBK vor, um den Fall zur weiteren Entscheidung an die
Einspruchsabteilung zuriickzuverweisen (Artikel 111 (1)
EPU) .
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Entscheidungsformel
Aus diesen Griunden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung zur

weiteren Entscheidung zuriickverwiesen.
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