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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

VI.

Die Beschwerde der Beschwerdefithrerin (Einsprechende)
richtet sich gegen die Zwischenentscheidung der
Einspruchsabteilung, die feststellte, dass unter
Beriicksichtigung der von der Patentinhaberin (im
Folgenden: Beschwerdegegnerin) im Einspruchsverfahren
vorgenommenen Anderungen das Patent und die Erfindung,
die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des

Europidischen Ubereinkommens geniigen.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen.
Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurickweisung der

Beschwerde.

Das folgende Dokument ist fir diese Entscheidung

relevant:

D1 EP-A-0 530 843

Die Kammer versandte eine erste Mitteilung vom

18. Oktober 2019, in der sie ihre vorlaufige Meinung
zum Ausdruck brachte, wonach unter anderem keine Basis
in der urspringlichen Anmeldung fiir den Gegenstand der
Anspriiche 2 bis 4 mit Artikel 123 (2) EPU dargelegt

worden sei.

Mit Schreiben vom 17. Februar 2020 reichte die
Beschwerdegegnerin einen neuen Hauptantrag sowie

Hilfsantrag 1 ein.

Im Anschluss an ihre Ladung zur mindlichen Verhandlung
versandte die Kammer eine zweite Mitteilung wvom

6. August 2020, in der sie ihre vorlaufige Meinung zum



VIT.

VIIT.

-2 - T 2601/16

Ausdruck brachte, wonach der Gegenstand des Anspruchs 2
des neuen Hauptantrags nicht das Erfordernis des
Artikels 123 (2) EPU erfiille. Ferner sah die Kammer den
Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags als neu
sowie als auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhend

an.

Am 3. Februar 2022 fand eine miindliche Verhandlung vor
der Kammer statt. Wahrend der Verhandlung reichte die
Beschwerdegegnerin einen Hilfsantrag 2 ein. Am Ende der

mindlichen Verhandlung lagen folgende Antrage vor:

Die Beschwerdefiihrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des

europaischen Patents.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Aufrechterhaltung
des Patents in gednderter Fassung auf Grundlage des
Hauptantrags hilfsweise auf Grundlage des Hilfsantrags
1, beide eingereicht mit Schriftsatz vom 17. Februar
2020, weiter hilfsweise auf Grundlage des Hilfsantrags
2, eingereicht in der miindlichen Verhandlung vor der

Beschwerdekammer.

Anspruch 1 des Hauptantrags lautet:

"Anorganisches Mischfaserprodukt, vorzugsweise fir die
Herstellung von Dammaterial, welches zumindest
Glaswolle (23) in Faserform, anorganische Faserflocken
(25), deren Schmelzpunkt hoher als jener der
Glaswollefasern liegt, sowie Bindemittel aufweist,
wobeil die anorganischen Faserflocken (25) im
wesentlichen homogen zwischen den Glaswollefasern (23)

des anorganischen Mischfaserprodukts verteilt sind."

Anspruch 2 des Hauptantrags lautet:
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"Anorganisches Mischfaserprodukt nach Anspruch 1, wobei
zumindest ein Teil der anorganischen Faserflocken (25)

"

aus recyceltem Material erhalten wurden (sic).

Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 entspricht Anspruch 1 des
Hauptantrags.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 unterscheidet sich vom
Anspruch 1 des Hauptantrags bzw. des Hilfsantrags 1
dadurch, dass am Ende folgendes Merkmal hinzugefiligt

wurde:

"und der Volumenanteil der Faserflocken (25) 50% bis
87,5% betragt."

Die Beschwerdefiihrerin trug im Wesentlichen Folgendes

vVOr:

i) zum Hauptantrag

Der Gegenstand des Anspruchs 2 erfiille nicht die
Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU.

ii) zum Hilfsantrag 1

Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruhe nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit. D1 offenbare zwar
anorganische Fasern, deren Schmelzpunkt hoéher als Jjener
der Glaswollefasern liegt, jedoch liege diese Fasern
nicht in Flockenform vor. Das Merkmal des Anspruchs 1
'anorganische Faserflocken' werde daher in der D1 nicht
offenbart. Die zu ldsende objektive technische Aufgabe
kénne darin gesehen werden, eine geeignete Form fir die
keramischen Fasern bereitzustellen. In Spalte 6, Zeilen
38 bis 43 der D1, werden Randabschnitte offenbart, die
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ein geeignetes Basismaterial flir das hinzuzufiigende
Zusatzmaterial seien. Dem Fachmann sei auch bekannt,
dass bei der Herstellung von Keramikfaserprodukten
Uiblicherweise Randabschnitte anfallen. Fir den Fachmann
sei es daher naheliegend gewesen, ausgehend von D1 und
vor der gestellten technische Aufgabe, Randabschnitte
von Keramikfasermatten anzuwenden, um zum Gegenstand

von Anspruch 1 zu gelangen.

iii) zum Hilfsantrag 2

Der sehr spat eingereichte Hilfsantrag 2 sei nicht zum
Verfahren zuzulassen, mindestens weil er prima facie
nicht gewdhrbar sei. Unter anderem fehle eine direkte
und eindeutige Offenbarung (Artikel 123 (2) EPU) fir
den beanspruchten Schmelzpunktvergleich in Verbindung

mit dem beanspruchten Volumenanteil der Faserflocken.

Die Beschwerdegegnerin trug im Wesentlichen Folgendes

vVOor:

i) zum Hauptantrag

Der Gegenstand des Anspruchs 2 erfille die
Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU. Auf Seite 11,
Zeilen 9 bis 11 der urspringlichen Beschreibung werde
Recyclingmaterial aus Steinwolle offenbart. Diese
Offenbarung beziehe sich auf alle Varianten des
angemeldeten Hauptantrags und sei daher auch die
Grundlage fir alle Varianten gemadR dem erteilten

Anspruch 1.

ii) zum Hilfsantrag 1

Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruhe auf einer

erfinderischen Tatigkeit. Im Patent missten die
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anorganische Faserflocken nah genug aneinander liegen,
um die Sintereffekte zu produzieren. Dies bendtige eine
gewisse Menge der Faserflocken, nicht nur einen kleinen
Anteil. Der Fachmann wiirde den Anspruch 1 im Lichte der
Beschreibung lesen und ihn daher so auslegen, dass er
eine ausreichende Menge von Faserflocken umfasse, damit
der Sintereffekt eintreten kdnne. In Anbetracht wvon
Artikel 69 EPU kénne die Beschreibung nicht einfach
ignoriert werden. Wenn die zu l&sende objektive
technische Aufgabe trotzdem darin gesehen werde, eine
geeignete Form flir die keramischen Fasern
bereitzustellen, biete D1 keinen Hinweils, Flocken aus
anorganischen Fasern einzusetzen, weil die Lehre der D1
auf die Wiederverwendung von Fasern gerichtet sei.
Faserflocken aus Keramik seien ungewohnlich, der
Fachmann wiirde sie daher ohne Kenntnis der Erfindung

nicht in Betracht ziehen, um die Aufgabe zu ldsen.
iii) zum Hilfsantrag 2

Das zum Anspruch 1 hinzugefiigte Merkmal sei auf Seite
5, Zeilen 11 bis 15 offenbart. Das neue Merkmal im
Anspruch 1 beziehe sich eindeutig auf das
Mischfaserprodukt und sei in ein und demselben
Ausfiihrungsbeispiel offenbart. Der Gegenstand des
Anspruchs 1 geniige daher dem Erfordernis des Artikels
123 (2) EPU.

Entscheidungsgriunde
1. Hauptantrag

Zuldssigkeit - Artikel 13 (1) VOBK 2020
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Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zulassung des
Hauptantrags, der erstmals nach Einreichung der
Beschwerdeerwiderung, mit dem Schreiben vom

17. Februar 2020 eingereicht wurde, ins
Beschwerdeverfahren. Als Anderung ihres
Beschwerdevorbringens, steht die Zulassung des Antrags
im Ermessen der Kammer unter Artikel 13 (1), 25 (1)
VOBK 2020. Nach Artikel 13 (1) Satz 4 VOBK 2020
berilicksichtigt die Kammer bei der Ausibung ihres
Ermessens insbesondere, ob die Anderung prima facie die
von der Kammer oder den anderen Beteiligten

aufgeworfenen Fragen ausraumt.

Als urspringliche Offenbarung fiir den Gegenstand des
Anspruchs 2 des Hauptantrags gab die Beschwerdegegnerin
Seite 11, Zeilen 9 bis 11 an. Diese Passage offenbart
zwar Recyclingmaterial aus Steinwolle, jedoch ist nicht
ersichtlich, woraus sich die Offenbarung filr
Recyclingmaterial (im allgemeinen) in Verbindung mit
anorganischen Faserflocken, deren Schmelzpunkt hdéher
als jener der Glaswollefasern liegt, ergibt. Dies wurde
- trotz des Hinweises der Kammer unter Ziffer 2.1 der
Mitteilung vom 6. August 2020 - auch nicht von der
Beschwerdegegnerin dargelegt. Eine prima facie
unmittelbare und eindeutige Offenbarung des Gegenstands

des Anspruchs 2 ist daher nicht zu erkennen.

Da eine Offenbarung fir die beanspruchte
Merkmalskombination in der urspringlichen Offenbarung
weder dargelegt wurde noch ersichtlich ist, beinhaltet
der Gegenstand des Anspruchs 2 prima facie eine
unzulédssige Erweiterung und geniigt daher nicht dem

Erfordernis des Artikels 123 (2) EPU.

Der Hauptantrag ist daher prima facie nicht gewahrbar,

so dass die Kammer ihr Ermessen dahingehend ausgeiibt
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hat, den Hauptantrag nicht zum Verfahren zuzulassen
(Artikel 13 (1) VOBK 2020).

Hilfsantrag 1

Erfinderische Tdtigkeit (Artikel 56 EPU)

Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht nicht auf einer

erfinderischen Tatigkeit.

D1 kommt als nachstliegender Stand der Technik in
Betracht. In Spalte 7, Zeilen 34 bis 35 der D1 wird ein
Produkt auf Glasfaserbasis offenbart, das mit
Keramikfasern versehen ist, um die Hitzebestandigkeit
des Produkts zu verbessern. Der Gegenstand des
Anspruchs 1 unterscheidet sich von diesem bekannten
Mischfaserprodukt der D1 dadurch, dass die
anorganischen Fasern (d.h. die Keramikfasern der D1),
deren Schmelzpunkt hoher als jener der Glaswollefasern

liegt, in Flockenform vorliegen.

Objektive technische Aufgabe

Absatz [0009] des Patents beschreibt wie die
beanspruchten anorganischen Faserflocken ein
Stiitzgeriist bilden, damit das Mischfaserprodukt
Temperaturen oberhalb des Schmelzpunkts von Glasfasern
widerstehen kann. Jedoch ist die Menge der Faserflocken
nicht in Anspruch 1 vorgegeben. Die Beschwerdefiithrerin
hat in §4.4 ihrer Beschwerdebegriindung zutreffend
darauf hingewiesen, dass aus technischer Sicht nicht
nachvollziehbar ist, wie sehr geringe Mengen von
Faserflocken diesen technischen Effekt verwirklichen
kénnen. Diesbeziiglich wird auch auf Abs. [0014] des

Patents verwiesen, in dem ein Minimum Volumenanteil der
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anorganischen Faserflocken von 10% angegeben wird.

Das Argument der Beschwerdegegnerin, dass der Fachmann
den Anspruch 1 im Lichte der Beschreibung lese und
daher so auslege, dass der Anspruch eine ausreichende
Menge von Faserflocken umfasse, iUberzeugt nicht. Ein
Anspruch sollte so weit ausgelegt werden, wie es
technisch sinnvoll ist. Es ist nicht gerechtfertigt,
seinen Umfang auf das zu beschranken, was
ausschlieRlich in der Beschreibung offenbart ist. Im
vorliegenden Fall ist der Anspruch eindeutig formuliert
und beinhaltet keinerlei Effekt oder Wirkung. Zu seiner
Auslegung ist daher kein Ruckgriff auf die Beschreibung
notig. Der Fachmann wirde daher Anspruch 1 nicht so
auslegen, dass er auf eine nur in der Beschreibung

offenbarte Menge von Flocken beschrankt ist.

Daran andert auch der Verweis der Beschwerdegegnerin
auf Artikel 69 EPU nichts. Artikel 69 (1) EPU betrifft
nur den Schutzbereich des Patents, welcher wiederum nur
im Hinblick auf Artikel 123 (3) EPU sowie in nationalen
Verletzungsverfahren von Bedeutung ist. Ein allgemeines
Gebot der Auslegung der Anspriche unter Heranziehung
der Beschreibung l&sst sich aus Artikel 69 (1) EPU

nicht ableiten.

Daher wird dieser im Absatz [0009] des Patents
offenbarte technische Effekt der Faserflocken nicht
Uber die Breite des Anspruchs erreicht und ist daher
bei der Formulierung der objektiven technischen Aufgabe

nicht zu bericksichtigen.

Mangels einer technischen Wirkung der Faserflocken, die
flir die gesamte Breite des Anspruchs 1 nachgewiesen
wurde, beschrankt sich ausgehend von D1 die objektive

technische Aufgabe darauf, 'eine geeignete Form fur die
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keramischen Fasern der D1 bereitzustellen'.

In Spalte 6, Zeilen 38 bis 43 der D1 wird offenbart,
wie Randabschnitte dem Basismaterial hinzugefligt werden
kénnen, um dem Faserprodukt verbesserte Eigenschaften
(z.B. erhdhte Festigkeit; Sp. 1, Z. 23 bis 29) zu
verleihen oder Kosten zu senken. Solche Randabschnitte
liegen in Flockenform vor. Dies wurde auch von der

Beschwerdegegnerin nicht bestritten.

Die Flockenform fiir die dem Basismaterial
hinzuzufiigenden Fasern ist nach dem Offenbarungsgehalt
der D1 eine offensichtlich geeignete Form (siehe Sp. 6,
Zeilen 38 bis 43). Fir den Fachmann, der eine geeignete
Form fir die keramischen Fasern sucht, ware daher das

Bereitstellen der Fasern in Flockenform naheliegend.

Das Argument der Beschwerdegegnerin, dass D1 keinen
Hinweis biete, Flocken aus anorganischen Fasern
einzusetzen, weil deren Lehre auf die Wiederverwendung
von Fasern oder als KostenreduktionsmaRBnahme gerichtet
sei, Uberzeugt nicht. Die zu ldsende Aufgabe leitet den
Fachmann vielmehr zu den Fasern in Flockenform, die als
geeignete Form flir anorganische Fasern in D1 offenbart
werden. Selbst wenn D1 sich auch mit der
Wiederverwendung von Fasern befasst, wird Randabschnitt
(oder Faserflocken; siehe Punkt 2.4) als geeignete Form
fiir die Wiederverwertung von Fasern offenbart, die der
Fachmann daher als L&sung zur gestellten objektiven

Aufgabe erkennen wirde.

Das weitere Argument der Beschwerdegegnerin, dass
Faserflocken aus Keramik ungewdhnlich seien und ohne
Erkenntnis der Erfindung nicht in Betracht gezogen
wlirden, ist nicht nachvollziehbar. Die

Beschwerdefiithrerin behauptete, dass Matten aus
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Keramikfasern dem Fachmann sehr wohl bekannt seien und
dass Randabschnitte von deren Produktion daher auch zur
Verfligung stehen. Dies hat die Beschwerdegegnerin auch
nicht bestritten. Dariilber hinaus beinhalten diese
Randabschnitte Fasern in Flockenform und D1 offenbart
Randabschnitte als mogliche Quelle der zuzugebenden
anorganischen Fasern (Sp. 6, Z. 38 bis 43). Ausgehend
von D1 im Lichte der gestellten Aufgabe, wilirde der
Fachmann daher die bekannten Keramikfasern in
Flockenform dem Mischfaserprodukt der D1 hinzugeben und
dadurch zum Gegenstand des Anspruchs 1 gelangen ohne

erfinderisch tatig zu werden.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 erfiillt folglich nicht
die Erfordernisse des Artikels 56 EPU. Hilfsantrag 1

ist daher nicht gewéadhrbar.

Hilfsantrag 2

Zuldssigkeit - Artikel 13 (1) VOBK 2020

Hilfsantrag 2 wurde wahrend der mindlichen Verhandlung
vor der Kammer eingereicht und seine Zulassung steht
daher im Ermessen der Kammer gemal Artikel 13 (1) VOBK
2020 (Artikel 25 (3) VOBK 2020). Artikel 13 (2) VOBK
2020 ist nicht anwendbar, da die erste Ladung zur
mindlichen Verhandlung vor dem Inkrafttreten der neuen
Verfahrensordnung erfolgte (Artikel 25 (3) VOBK 2020).
Bei der Ausibung ihres Ermessens unter Artikel 13 (1)
VOBK 2020 beriicksichtigt die Kammer unter anderem ob
die Anderung prima facie keinen Anlass zu neuen

Einwanden gibt.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 basiert auf Anspruch 1
des Hauptantrags in Verbindung mit dem bevorzugten

Volumenanteil der anorganischen Faserflocken aus
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Anspruch 4.

Die Beschwerdegegnerin behauptete, dass das
hinzugefliigte Merkmal auf Seite 5, Zeilen 11 bis 15 der
urspringlich eingereichten Anmeldung offenbart werde
und eindeutig in demselben Ausfiilhrungsbeispiel wie das
Mischfaserprodukt offenbart sei. Dies kann nicht
nachvollzogen werden. Seite 5, Zeilen 11 bis 15
offenbart das Mischfaserprodukt 'In einer weiter
bevorzugten Ausfihrungsform' jedoch ohne jeglichen
Bezug zu den beanspruchten 'anorganische Faserflocken,
deren Schmelzpunkt hoher als jener der Glaswollefasern
liegt'. Es gibt prima facie daher keine unmittelbare
und eindeutige Offenbarung fiir den Gegenstand des
Anspruchs 1 in dieser zitierten Stelle der

Beschreibung.

Mangels einer unmittelbaren und eindeutigen Offenbarung
des Gegenstands des Anspruchs 1 erfillt dieser folglich
prima facie nicht das Erfordernis des Artikels 123 (2)
EPU.

Die Anderung in Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 gibt
daher prima facie Anlass zu einem neuen Einwand. Vor
diesem Hintergrund hat die Kammer ihr Ermessen
dahingehend ausgeiibt, den Hilfsantrag 2 nicht in das
Verfahren zuzulassen (Artikel 13 (1) VOBK 2020).
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben

Das Patent wird widerrufen.
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