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Sachverhalt und Antrage

IT.

Die Beschwerde der Einsprechenden richtet sich gegen
die Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der der
Einspruch gegen das Europdische Patent Nr. 2 513 212

zurickgewiesen wurde.

Anspruch 1 wie erteilt lautete wie folgt:

"l. Verfahren zum Recycling von kunststoffhaltigen
Abfallen enthaltend mindestens ein Zielpolymer und

mindestens einen abzutrennenden Stoff, bei 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 1ldslicher
Storstoff 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

gefordert wird,

wobei

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

deren Blends oder Gemischen; und
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der nicht-16sliche Storstoff ausgewahlt ist aus der
Gruppe bestehend aus Full- und Verstarkungsstoffen,
inerte Verschmutzungen, 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."

Im Einspruchsverfahren wurden inter alia folgende

Dokumente herangezogen:

D2: WO 2007/003691 Al

D3: US 6,326,408 Bl

D4: EP 1 616 903 Al

D11: Versuchsbericht "Attempts to recycle post
consumer polystyrene waste" der Einsprechenden

D12: S. Wostmann, "Melt Filtration at Constant
Pressure", Kunststoffe plast europe, 8/2005, Seiten
1 bis 4

Die Entscheidung der Einspruchsabteilung, soweit sie
flir die vorliegende Beschwerde relevant ist, lasst sich

wie folgt zusammenfassen:

a) das Dokument D12 sei nicht ins Verfahren zugelassen
worden;
b) die Erfordernisse der ausreichenden Offenbarung

seien erfiullt;

c) der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 sei
erfinderisch gegeniiber D3 als ndchstliegendem Stand

der Technik.
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Die Einsprechende (Beschwerdefiihrerin) legte gegen

diese Entscheidung Beschwerde ein.

Im Rahmen des Beschwerdeverfahrens wurden von der

Beschwerdefiihrerin folgenden Beweismittel vorgelegt:

D13: Erklarungen und Berechnungen der Hansen- und
Hildebrand-Parameter

D14: Teil A des Anhangs I der Verordnung (EU)
2019/1021 Uber persistente organische Schadstoffe
D15: WO 2008/064833 Al

D16: Patel B. et al., "Review of potential
processing techniques for the encapsulation of
wastes in thermoplastic polymers", Environmental &
Waste Technology Center, August 1995

D17: Sachverstandigenerklarung von Clemens Holzer
vom 19. Juni 2024

D18: "Lakos automatic self-cleaning screen

filters", www.lakos.com, August 2021

Die Dokumente D13 bis D16 wurden mit der
Beschwerdebegriindung eingereicht, das Dokument D17 mit
dem Schriftsatz vom 22. Juli 2024 und das Dokument D18
mit dem Schriftsatz vom 25. Marz 2025.

Mit der Beschwerdeerwiderung reichte die
Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) drei
Anspruchsséatze mit entsprechenden, angepassten

Beschreibungen als Hilfsantrdge 1 bis 3 ein.
Eine mindliche Verhandlung fand am 18. Marz 2026 statt.
Die Beschwerdefiihrerin beantragte die Aufhebung der

angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des

Patents.
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Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurickweisung der
Beschwerde und die Aufrechterhaltung des Patents im
erteilten Umfang (Hauptantrag). Hilfsweise wurde
beantragt, das Streitpatent auf Basis eines der mit der
Beschwerdeerwiderung eingereichten Hilfsantrdge 1 bis 3

aufrechtzuerhalten.

Der Hauptantrag entsprach dem Hauptantrag der
angefochtenen Entscheidung (siehe Wortlaut von Anspruch

1 unter Punkt II.).
Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 entsprach Anspruch 1 des
Hauptantrags mit folgender Hinzuflgung am Ende des

Anspruchs:

"wobei die kunststoffhaltigen Abfdlle in einem

Extruder aufgeschmolzen werden" (Hervorhebungen an

dieser Stelle und im Folgenden durch die Kammer) .

Die Anspriiche 2 und 7 des Hilfsantrags 1 lauteten wie

folgt:

"2. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch,
dadurch gekennzeichnet, dass sich in oder nach
Schritt a) eine flissige und mit dem Polymergel
nicht mischbare Phase des Quellmittels als

zwelte Phase ausbildet, in der der mindestens eine

Stoff geldst wird."

"7. Verfahren gemall einem der vorhergehenden
Anspriuche, dadurch gekennzeichnet, dass als Stoffe
halogenierte Substanzen, insbesondere fluorierte,
chlorierte, bromierte oder gemischthalogenierte
aromatische Kohlenwasserstoffe, oder aliphatische
Kohlenwasserstoffe, besonders bevorzugt poly-

chlorierte oder poly-bromierte aromatische
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Kohlenwasserstoffe oder Flammschutzmittel

abgetrennt werden."”

Die Hilfsantrage 2 und 3 sind fiir die vorliegende

Entscheidung nicht relevant.

Die flur die vorliegende Entscheidung relevanten
Argumente der Parteien sind den Entscheidungsgriinden zu

entnehmen. Strittig sind die Fragen, ob:

a) die Dokumente D12 bis D18 zugelassen werden sollen

(Punkt 1. der Entscheidungsgrinde) ;

b) sich der technische Experte der Beschwerdegegnerin
zum Thema der Offenbarung von D3 wahrend der
mindlichen Verhandlung auBern darf (Punkt 2. der

Entscheidungsgriinde) ;

c) der Gegenstand des Anspruchs 1 des Haupt- bzw. des
Hilfsantrags 1 gegeniiber D3 als nachstliegendem
Stand der Technik erfinderisch ist (Punkte 3. und

5. der Entscheidungsgriinde) ;

d) die Erfordernisse der ausreichenden Offenbarung

erfillt sind (Punkt 6. der Entscheidungsgrinde) .
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Entscheidungsgrunde

Zulassung verspatet vorgebrachter Beweismittel

Dokument D12

D12 wurde von der Beschwerdefiihrerin einen Tag vor der
mindlichen Verhandlung eingereicht, aber von der
Einspruchsabteilung nicht zum Verfahren zugelassen
(Seite 3, Punkt 2. der angefochtenen Entscheidung). Mit
der Beschwerdebegriindung beantragt die
Beschwerdefihrerin D12 ins Beschwerdeverfahren

zuzulassen.

Nach stédndiger Rechtsprechung, insbesondere der
Entscheidung G 7/93 (Punkt 2.6 der Griinde), sollten die
Beschwerdekammern Ermessensentscheidungen einer
erstinstanzlichen Abteilung nur dann aufheben, wenn sie
zu dem Ergebnis kommen, dass diese Abteilung ihr
Ermessen nach falschen Grundsatzen oder ohne
Beriicksichtigung richtiger Grundsatze oder in
unangemessener Weise ausgeilibt hat. Diese Rechtsprechung
ist in Artikel 12 Absatz 6 VOBK kodifiziert worden.
Nach dieser Vorschrift darf die Kammer keine
Beweismittel zulassen, die in dem erstinstanzlichen
Verfahren nicht zugelassen wurden, "es sei denn, die
Entscheidung liber die Nichtzulassung war
ermessensfehlerhaft oder die Umstande der

Beschwerdesache rechtfertigen eine Zulassung".

Die Beschwerdefiihrerin hat im Beschwerdeverfahren nicht
erlautert, warum die Entscheidung der

Einspruchsabteilung ermessensfehlerhaft sein sollte.
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Die Kammer hat daher keinen Grund zu der Annahme, dass
die erstinstanzliche Abteilung ihr Ermessen bei der
Nichtzulassung von D12 zum Verfahren fehlerhaft

ausgeibt hat.

Der Umstand, dass die Einspruchsabteilung ein verspatet
eingereichtes Dokument nicht zugelassen und die Grenzen
ihres Ermessens nicht idberschritten hat, hindert die
Kammer jedoch nicht daran, das Dokument zuzulassen,
wenn die Umstadnde der Beschwerde diese Entscheidung
rechtfertigen (Artikel 12 (6), erster Satz VOBK).

Diesbeziiglich argumentierte die Beschwerdefihrerin,
dass D12 eingereicht worden sei, um zu belegen, dass
Siebfilter in vorliegendem Anwendungsbereich allgemein
bekannt seien (Absatze [0079] bis [0082] der
Beschwerdebegriindung) . Dariiber hinaus wies die
Beschwerdefiihrerin darauf hin, dass die
Einspruchsabteilung in ihrer vorladufigen Stellungnahme
zundchst zum Schluss gekommen war, dass der erteilte
Anspruch 1 keine erfinderische Tatigkeit aufweise. Es
sei daher nicht erforderlich gewesen nachzuweisen, dass
die Verwendung von Siebfiltern allgemein bekannt sei
(Schriftsatz von 25. Marz 2025, Seite 2, Absatz [004]).

Die Kammer stellt fest, dass die Frage, ob eine
Fachperson zur Filtration eines Polymergels ein Sieb
mit einer Maschenweite zwischen 1 und 1000 pm verwendet
hatte, fir die Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit
maBgeblich war (Seite 12, dritter vollstandiger Absatz
der angefochtenen Entscheidung). Hierzu kam die
Einspruchsabteilung zum Schluss, dass D4 die Verwendung
eines solchen Siebs nicht nahelegen wiirde. D12 zielt
darauf ab, diese Schlussfolgerung in der Entscheidung
in Frage zu stellen. Wie die Beschwerdefithrerin

hervorhebt, wurde weder in der Erwiderung auf die
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Einspruchsschrift noch in der vorldufigen Stellungnahme
der Einspruchsabteilung geltend gemacht, dass D4 keinen
Filter im Sinne des erteilten Anspruchs 1 offenbare
(siehe Schriftsatz vom 25. Marz 2025, Seiten 12 und 13,
Absatze [0095] bis [0099]). Daher kann die gegenteilige
Schlussfolgerung der Einspruchsabteilung in dieser
Frage als unerwartet angesehen werden (auch wenn sie
auf verspatet eingereichten Ausfiihrungen der
Patentinhaberin beruht). Die Kammer ist somit der
Auffassung, dass die Umstadnde der Beschwerdesache die
Zulassung von D12 in das Beschwerdeverfahren
rechtfertigen (Artikel 12 (6) erster Satz VOBK).

Die Beschwerdegegnerin war der Ansicht, dass D12 prima
facie irrelevant sei, da die darin beschriebene
Filtration an einer Polymerschmelze und nicht an einem
Polymergel durchgefihrt wurde (Beschwerdeerwiderung,
Absatz zwischen Seiten 17 und 18). Fir die Kammer ist
die Frage, ob die Filter von D12 auch fiur Polymergele
geeignet sind, erst dann soweit notwendig zu klaren,
wenn D12 in das Verfahren zugelassen ist. Was jedoch
die Frage betrifft, ob D12 zumindest prima facie als
relevant angesehen werden kann, genugt es
festzustellen, dass sich D12 mit der Filtration von
kunststoffhaltigen Abfadllen befasst, die fir das
Recycling bestimmt sind, und die Verwendung von
Siebfiltern offenbart (siehe D12, Seite 2, erste
Spalte, zweiter Absatz und dritte Spalte, zweiter
Absatz) .

Dokumente D13 bis Dlo6

Die Dokumente D13 bis D16 wurden von der
Beschwerdefiithrerin mit der Beschwerdebegriindung
eingereicht. Ihre Zulassung zum Verfahren, die wvon der

Beschwerdegegnerin angefochten wird, unterliegt gemal
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Artikel 12 Absatze (4) bis (6) VOBK dem Ermessen der

Kammer.

D13 und D16 wurden als Stitze fir den Einwand der
mangelnden Offenbarung eingereicht. Gemal der
Beschwerdefiihrerin ziele D13 darauf ab nachzuweisen,
dass eine Fachperson, die ein geeignetes Quellmittel
fiir ein Polymer aus einer Gruppe von 50 Losungsmitteln
identifizieren mdéchte, 19 080 148 777 200 Versuche
durchfihren misste (Beschwerdebegrindung, Absatze
[0032] und [0033]). Mit D16 sollte gezeigt werden, dass
die Phasentrennung, wie sie aus der Kombination der
erteilten Anspriche 2 und 4 vorgesehen ist, nicht in
einem Extruder durchgefithrt werden kann
(Beschwerdebegriindung, Absatze [0051] und [0052]).

D14 und D15 wurden zur Unterstiitzung des Einwands der
mangelnden erfinderischen Tatigkeit eingereicht. Gemal
der Beschwerdefiihrerin ziele D14 darauf ab,
nachzuweisen, dass die im Streitpatent zu ldsende
Aufgabe nicht geldst werden kann (Beschwerdebegriindung,
Absatz [0118]). D15 wiirde den Nachweis erbringen, dass
Schmelzefilter zur Reinigung von Kunststoffschmelzen -
insbesondere solchen, die von Extrudern abgegeben
werden - dem Stand der Technik entsprechen
(Beschwerdebegriindung, Absatz [0078]).

Die Zulassung von D13 bis D16 wird von der
Beschwerdegegnerin aus folgenden Grinden beanstandet
(siehe Beschwerdeerwiderung, Seite 2, letzter Absatz

bis Seite 4, erster Absatz):

Da die Einspruchsabteilung das Patent in erteilter
Fassung aufrechterhalten habe und sich der Sachverhalt

seit der Einspruchseinlegung nicht gedndert habe,
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hatten die Dokumente D13 bis D16 bereits mit der

Einspruchsschrift eingereicht werden kdénnen und missen.

Darliber hinaus seien die Dokumente D13 bis D16 prima

facie nicht relevant:

D13 beschranke sich auf hypothetische Berechnungen
zur Auswahl geeigneter Quellmittel. Diese wiirden
selbst nach Angaben der Beschwerdefiilhrerin einen
unpraktischen und unrealistischen Ansatz
darstellen. D13 sei daher offensichtlich

irrelevant.

D14 werde in der Beschwerdebegriindung nicht
ausreichend erlautert. Weder die Patentinhaberin
noch die Kammer konnten daher dessen Relevanz

erkennen.

D15 solle nach Angaben der Beschwerdefiihrerin das
allgemeine Fachwissen belegen. Hierzu sei das
Dokument jedoch nicht geeignet, da es sich um die
Offenlegungsschrift einer Patentanmeldung handle.
Solche Dokumente seien nach stéandiger
Rechtsprechung grundsatzlich ungeeignet,
allgemeines Fachwissen zu belegen, da sie keine
Lehrbucher, Handbucher oder Nachschlagewerke
darstellen. Auch inhaltlich sei D15 nicht relevant,
da es — wie bereits D12 - die Filtration einer
Polymerschmelze und nicht die Filtration eines

Polymergels betreffe.

D16 solle belegen, dass Extruder nur zum
Homogenisieren oder Mischen von
Polymerzusammensetzungen eingesetzt werden. Nach
Auffassung der Beschwerdegegnerin fehle jedoch auch

D16 die prima facie Relevanz fiir die erteilten
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Anspriiche 2 und 4. Anspruch 4 verlange, dass die
kunststoffhaltigen Abfdlle im Extruder
aufgeschmolzen werden, wahrend Anspruch 1 festlege,
dass diese Abfalle mit einem Quellmittel versetzt
werden, um eine Polymergel-Phase zu bilden, und
Anspruch 2 eine zweite, nicht mit dem Gel mischbare
Flissigphase definiere, in der bestimmte Stoffe
geldst sind. Daraus ergebe sich, dass der Extruder
nach dem Anspruchswortlaut bereits vor Schritt (a)
eingesetzt werde, also bevor die Polymergel-Phase
entsteht. Eine Abtrennung der in der zweiten Phase
geldsten Stoffe iber eine Polymerschmelze im
Extruder sei daher nicht vom Anspruch umfasst. D16
sei somit fiir das beanspruchte Verfahren

offensichtlich ohne Bedeutung.

.2.5 Zulassung von D13 und D16

a)

Wie bereits ausgefiihrt (siehe Punkt 1.2.2), reichte
die Beschwerdefiihrerin die Dokumente D13 und D16
zur Stitzung ihrer Einwande der unzureichenden
Offenbarung ein. Nachdem diese Einwande die
Einspruchsabteilung nicht iberzeugt hatten, wertet
die Kammer die Einreichung von D13 und D16 als
angemessene Reaktion auf die angefochtene
Entscheidung, zumal sich die Beschwerdefiihrerin
weliterhin im Rahmen der bereits im
Einspruchsverfahren vorgebrachten Argumentation

bewegt.

Da die Kammer in der Frage der ausreichenden
Offenbarung letztlich zugunsten der
Beschwerdegegnerin entscheidet (siehe Punkt 6. der
Entscheidungsgriinde), besteht kein Anlass, an
dieser Stelle naher auf die Frage der Zulassung

dieser Dokumente einzugehen.
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Unter diesen Umstanden halt es die Kammer fir
angemessen, von ihrem Ermessen nach Artikel 12 (4)
VOBK Gebrauch zu machen und die Dokumente D13 und

D16 in das Verfahren zuzulassen.

.2.6 Nicht-Zulassung von Dokument D14

a)

Die Kammer stellt fest, dass D14 wvon der
Beschwerdefiihrerin eingereicht wurde, um zu
belegen, dass das Verfahren gemal Anspruch 1 in der
erteilten Fassung nicht geeignet sei,
Verunreinigungen jeglicher Art (wie etwa 1lOsliche
Stoffe) aus kunststoffhaltigen Abfallen zu
entfernen. Daher konnte die nach dem Streitpatent
zu lOsende Aufgabe nicht idber den gesamten Umfang
von Anspruch 1 geldst werden (Beschwerdebegriindung,
Absatze [0118] und [0119])

Dieser Punkt wurde jedoch weder von der
Einspruchsabteilung in der angefochtenen
Entscheidung noch von der Beschwerdegegnerin
bestritten. D14 ist daher fiur die vorliegende

Entscheidung ohne Relevanz.

Da zudem die Schlussfolgerung der Kammer zur
Bestimmung der zu ld6senden Aufgabe zugunsten der
Beschwerdefiihrerin ausfallt (siehe Punkt 3.2 der
Entscheidungsgrinde), besteht kein Anlass, die

Nichtzulassung von D14 weiter zu begrinden.

Unter diesen Umstanden halt es die Kammer fir
angemessen, von ihrem Ermessen nach Artikel 12 (4)
VOBK Gebrauch zu machen und das Dokument D14 nicht

in das Verfahren zuzulassen.



- 13 - T 0569/24

2.7 Zulassung von D15

a)

Der Zweck von D15 ist im Wesentlichen identisch mit
dem von D12, nadmlich den Nachweis zu erbringen,
dass Siebfilter bekanntlich zur Filtration wvon
Polymerschmelzen verwendet wurden (siehe D15, Seite
1, erster Absatz; Beschwerdebegrindung, Absatz
[0078]). Daraus folgt, dass die Grinde fir die
Zulassung dieses Dokuments zum Verfahren mit denen
identisch sind, die in Bezug auf D12 vorgebracht
wurden (siehe Punkte 1.1.6 und 1.1.7 oben).

Die Beschwerdegegnerin wies darauf hin, dass D15
nicht geeignet sei, das allgemeine Fachwissen zu
belegen, da es sich um die Offenlegungsschrift
einer Patentanmeldung handle. Solche Dokumente
seien nach stédndiger Rechtsprechung grundsdatzlich
ungeeignet, allgemeines Fachwissen zu belegen, da
sie keine Lehrbiicher, Handbiicher oder

Nachschlagewerke darstellen.

Die Kammer stimmt mit der Beschwerdegegnerin zwar
darin iUberein, dass Patentschriften in der Regel
nicht dazu geeignet sind, allgemeines Fachwissen zu
belegen. Sie ist jedoch der Ansicht, dass dieses
Dokument dennoch prima facie relevant ist, da es
zeigt, dass die Filtration von Polymerschmelzen mit
Siebfiltern bereits vor dem Prioritatsdatum des
Streitpatents bekannt war (auch wenn es nicht zum

allgemeinen Fachwissen gehort hatte).

Unter diesen Umstanden halt es die Kammer fir
angemessen, von ihrem Ermessen nach Artikel 12 (4)
VOBK Gebrauch zu machen und das Dokumente D15 in

das Verfahren zuzulassen.
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Dokument D17

Die Beschwerdefihrerin hat D17 mit dem Schriftsatz vom
22. Juli 2024 eingereicht, also ca. einen Monat nach
der Beschwerdebegriindung und ca. drei Monate vor der
Beschwerdeerwiderung. Die Zulassung von D17 zum
Verfahren, die von der Beschwerdegegnerin angefochten
wird, unterliegt gemal Artikel 13 Absatz (1) VOBK dem

Ermessen der Kammer.

D17 ist eine Sachverstandigenerklarung, die dazu diene,
nachzuweisen, dass die Schmelzefiltration in Verbindung
mit einem Extruder spatestens seit 2005 zum
Allgemeinwissen gehore (Schriftsatz vom 22. Juli 2024,
Seite 1, vorletzter Absatz). Die Beschwerdefiihrerin
argumentierte, dass D17 als Reaktion auf die
Entscheidung der Einspruchsabteilung vorgelegt wurde
(Schriftsatz vom 25. Marz 2025, Seite 2, Absatz
[00047]) .

Die Beschwerdegegnerin beantragt, D17 nicht in das
Verfahren zuzulassen, weil dieses verspatet und nicht
prima facie relevant sei. Insbesondere wies sie darauf
hin, dass D17 die Filtration einer Polymerschmelze und
nicht die Filtration eines Polymergels betreffe
(Beschwerdeerwiderung, Seite 26, dritter und vierter

vollstandiger Absatz).

Die Kammer stellt fest, dass der Zweck von D17 im
Wesentlichen identisch mit dem von D12 und D15 ist,
namlich den Nachweis zu erbringen, dass Siebfilter
bekanntlich zur Filtration von Polymerschmelzen
verwendet wurden (siehe D17, Seite 1, dritter Absatz;
Schriftsatz vom 22. Juli 2024, Seite 1, vorletzter
Absatz) . Daraus folgt, dass die Grinde fir die

Zulassung dieses Dokuments zum Verfahren mit denen
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identisch sind, die in Bezug auf D12 und D15
vorgebracht wurden (siehe Punkte 1.1.6, 1.1.7 und 1.2.7
der Entscheidungsgriinde). Die Einreichung kurz nach der
Beschwerdebegriindung kann keine gegenteilige
Entscheidung im Vergleich zu D15 rechtfertigen,
insbesondere, da das Dokument weit vor Ablauf der Frist

fiir die Beschwerdeerwiderung eingereicht wurde.

Unter diesen Umstanden halt es die Kammer fur
angemessen, von ihrem Ermessen nach Artikel 13 (1) VOBK
Gebrauch zu machen und das Dokument D17 in das

Verfahren zuzulassen.

Der Vollstandigkeit halber sei angemerkt, dass die
Frage, ob eine Fachperson Schmelzefilter gemaRl D12, D15
oder D17 zum Filtern von Polymergelen verwendet hatte,
fir die Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit
letztlich nicht von zentraler Bedeutung war.
Dementsprechend musste die Kammer diese Frage nicht

beantworten.

Dokument D18

Das Dokument D18 wurde von der Beschwerdefilhrerin mit
Schriftsatz vom 25. Marz 2025 eingereicht. Sein Zweck
ist identisch mit dem von D12, D15 und D17: namlich den
Nachweis zu erbringen, dass Siebfilter bekanntlich zur
Filtration von Polymerschmelzen verwendet wurden (siehe
Schriftsatz vom 25. Marz 2025, Seite 12, erster
Absatz) .

Wahrend der miindlichen Verhandlung beantragte die
Beschwerdegegnerin, D18 nicht in das Verfahren
zuzulassen, da das Dokument erst nach dem Anmeldedatum

des Streitpatents verdffentlicht wurde.
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Die Zulassung von D18 zum Verfahren unterliegt dem
Ermessen der Kammer gemal Artikel 13 (2) VOBK, jedoch
findet Artikel 12 (4) VOBK weiterhin Anwendung
(Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 11. Auflage
2025, V.A.4.1.2).

Wie oben ausgefiihrt, wurde D18 eingereicht, um zu
belegen, dass ein Sieb zu den gangigsten
Filtervorrichtungen gehdért und dessen Auswahl daher
keine erfinderische Tatigkeit begriindet. Da D18 jedoch
erst im August 2021 und somit lange nach dem
Anmeldedatum des Streitpatents (17. Dezember 2010)
verdoffentlicht wurde, teilt die Kammer die Auffassung
der Beschwerdegegnerin, dass D18 grundsatzlich
ungeeignet ist, den Kenntnisstand der Fachperson zum

besagten Anmeldedatum zu belegen.

Dementsprechend halt es die Kammer fir angemessen, von
ihrem Ermessen nach Artikel 12 (4) VOBK Gebrauch zu
machen und das Dokument D18 nicht in das Verfahren

zuzulassen.

Zulassung des Vortrags einer Begleitperson

Wahrend der mindlichen Verhandlung beantragte die
Beschwerdegegnerin erganzende AuBerungen der
Begleitperson (Herr Maurer) zu Dokument D3 zuzulassen.
Dies sei schriftlich mit der Eingabe vom 26. Januar
2026 unter Angabe des Themas "Unterschied zwischen

Spaltfiltern und Sieben" beantragt worden.

Die Beschwerdefilhrerin beantragte, AuBerungen der
Begleitperson zu Dokument D3 nicht zuzulassen, da in
der Eingabe vom 26. Januar 2026 dies nicht angefihrt

worden sei.
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Nach G 4/95 kann es einer Person, die den zugelassenen
Vertreter eines Beteiligten begleitet, gestattet
werden, unter Aufsicht des Vertreters mindliche
Ausfiihrungen zu konkreten rechtlichen oder technischen
Fragen zu machen. Solche Ausfiihrungen dirfen nur mit
Zustimmung des EPA und nach seinem Ermessen gemacht
werden. Bei der Ausiibung des Ermessens ist unter
anderem zu berilicksichtigen, dass rechtzeitig vor der
mindlichen Verhandlung ein Antrag auf Zulassung von
Ausfiihrungen einer Begleitperson gestellt wurde, in dem
der Name und die Qualifikation der Begleitperson
angegeben sind und der Gegenstand der beabsichtigten

Ausfiihrungen genannt ist (siehe G 4/95, Leitsatze).

Im vorliegenden Fall wurden im schriftlichen Antrag der
Beschwerdegegnerin zwar der Name und die Qualifikation
der Begleitperson explizit angegeben, allerdings war es
nicht angekiindigt worden, dass der technische Experte
der Beschwerdegegnerin miindliche Ausfiihrungen zu
Dokument D3 vorbringen wiirde (siehe Schriftsatz wvom

26. Januar 2026, zweite Seite, erster Absatz). Dies war

auch nicht implizit anzunehmen.

Daher waren nach Ansicht der Kammer nicht alle
Voraussetzungen der G 4/95 erfullt (siehe G 4/95,
Entscheidungsformel 3b.i), so dass dem technischen
Experten nicht gestattet wurde, in der miindlichen

Verhandlung zu Dokument D3 Stellung zu nehmen.
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Hauptantrag (Streitpatent wie erteilt)

3. Erfinderische Tatigkeit gegeniiber D3

Die Einspruchsabteilung kam zu dem Ergebnis, dass der
Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 auf einer
erfinderischen Tatigkeit ausgehend von D3 in Verbindung
mit D4 beruhe. Die Beschwerdefiihrerin greift diese

Schlussfolgerung an.

3.1 Nachstliegender Stand der Technik und

Unterscheidungsmerkmale

3.1.1 Die Parteien sind sich dariiber einig, dass:

- D3 als der nachstliegende Stand der Technik

angesehen werden kann und

- sich das Verfahren gemédRl Anspruch 1 von dem

Verfahren des Dokuments D3 darin unterscheidet,

dass

i) mindestens ein in der ersten Phase nicht
16slicher Storstoff durch Einsatz eines
Siebs mit einer Maschenweite von 1 bis 1000
um mittels Filtration von dem Polymergel
abgetrennt wird; und

ii) der nicht-16sliche Storstoff ausgewdhlt ist

aus der Gruppe bestehend aus Full- und
Verstarkungsstoffen, inerte
Verschmutzungen, Fremdpolymere, duromeren
Klebeschichten oder Schaumen und
Schwermetallpigmenten

(Beschwerdebegriindung, Absatz [0057] und
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Beschwerdeerwiderung, Seite 12, Punkt 4,

zwelter und dritter Absatz).

Die Kammer hat keinen Grund eine andere Meinung zu

vertreten.

Strittig ist jedoch, ob D3 die Verwendung eines Siebs

fiir die Filtration eines Polymergels offenbart.

a) Die Beschwerdefiihrerin ist der Auffassung, dass die
in D3 erwahnte Trichterfiltration mithilfe eines
sich innerhalb des Trichters befindlichen Siebs
erfolgen muss (siehe Beschwerdebegriindung, Abséatze
[0068] bis [00707]).

b) Die Beschwerdegegnerin ist der Ansicht, dass der
Trichter von D3 mit einem Spaltfilter und nicht mit
einem Sieb ausgestattet sein kodnnte

(Beschwerdeerwiderung, Seite 13, erster Absatz).

c) Die Kammer schlieBt sich der Auffassung der
Beschwerdegegnerin an, dass mangels einer direkten
und eindeutigen Lehre nicht davon ausgegangen
werden kann, dass es sich bei dem in D3 verwendeten
Filter um ein Sieb handeln muss, da auch andere

Optionen denkbar sind.

Daher wird die Beschaffenheit des Filters als
Unterscheidungsmerkmal zwischen dem Gegenstand des
erteilten Anspruchs 1 und der Offenbarung von D3
angesehen. Die Kammer hat somit keinen Grund die
obengenannten Unterscheidungsmerkmale i) und ii) anders

zu formulieren.

Die zu l&sende Aufgabe
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Aus Sicht der Beschwerdegegnerin bewirke
Unterscheidungsmerkmal i) in glaubwirdiger Weise, dass
nichtlosliche Stdrstoffe einer breiten GroRenverteilung
im Filterkuchen des Siebes verbleiben und somit auf
einfache, kostenglinstige und Okonomische (d.h.
effizientere) Art und Weise vom Polymergel abgetrennt
werden konnen (Beschwerdeerwiderung, Seite 14, erster

Absatz ).

Die Beschwerdegegnerin tragt weiter vor, Spaltfilter
und Siebe seien nicht dquivalent (Schriftsatz vom

27. Februar 2026, Seite 8, letzter Absatz bis Seite 9,
vierter Absatz). Ein Spaltfilter bestehe aus parallel
angeordneten Stdben mit einem Abstand von 1 bis 1000
um, wobei die Stabe selbst deutlich langer sein
konnten. Dadurch kénnten flache Materialien mit einer
Dicke von 1 bis 1000 pm und einer deutlich grdéBeren
Lange den Spaltfilter ungehindert passieren.
Demgegeniiber weise ein Sieb zusédtzlich quer verlaufende
Stabe auf, sodass die Maschenweite in zweil
Raumrichtungen auf 1 bis 1000 um begrenzt sei. Dadurch
werde verhindert, dass entsprechend geformte
Materialien das Sieb passieren kdnnten. Dies stelle
einen glaubwirdigen technischen Vorteil eines Siebs
gegeniber einem Spaltfilter dar. Da D3 offenlasse, ob
die dortige Filtrationsvorrichtung ein Sieb oder ein

Spaltfilter sei, liege dieser Vorteil gegeniber D3 vor.

Wahrend der mindlichen Verhandlung argumentierte die
Beschwerdegegnerin, dass Siebe die Scherbelastung beim

Filtern reduzieren wirden.

Die objektive technische Aufgabe bestehe daher in der
Bereitstellung eines Verfahrens zum Recycling
kunststoffhaltiger Abfadlle, mit dem nicht 1&sliche
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Storstoffe einfacher, kostenginstiger und effizienter

vom Polymergel abgetrennt werden kodnnten.

Hierzu schlieRt sich die Kammer der Ansicht der
Beschwerdefiithrerin an (Beschwerdebegriindung, Absadtze
[0058] und [0059]). Entgegen der Auffassung der
Beschwerdegegnerin lassen weder das Streitpatent noch
die von den Parteien herangezogenen weiteren
Beweismittel Anhaltspunkte dafiir erkennen, dass die
Wahl eines Filters gemdB Anspruch 1 gegenliber anderen
Filtertypen in irgendeiner Weise vorteilhaft ware. Wie
von der Einspruchsabteilung festgestellt, wird das in
D3 offen gelegte Verfahren daritber hinaus bereits als
kostenglinstig und effizient angesehen (angefochtene
Entscheidung, Absatz, der die Seiten 11 und 12
iberbriickt) . Eine Verbesserung gegeniber diesem

Verfahren wurde ebenfalls nicht glaubhaft gemacht.

Die Kammer folgt dem Vorbringen der Beschwerdegegnerin
zu den angeblichen Vorteilen eines Siebs gegeniiber
einem Spaltfilter nicht, da diese Vorteile nicht belegt

wurden.

Selbst wenn man zugunsten der Beschwerdegegnerin
unterstellen wiirde, dass ein Sieb aufgrund seiner
Struktur flache Materialien effizienter zurickhalten
konnte als ein Spaltfilter, ware es fiir die Fachperson
naheliegend, einen solchen Filter einzusetzen. Mit
anderen Worten: ergibt sich der behauptete Vorteil
bereits unmittelbar aus der Form des Siebs, so liegt es
nahe, diesen strukturellen Vorteil durch dessen

Verwendung zu nutzen.

Der Vollstandigkeit halber sei angemerkt, dass fir die
nicht 16slichen Stdrstoffe (Unterscheidungsmerkmal

(ii)) kein Effekt geltend gemacht wurde.
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Aus diesen Grinden ist die Kammer der Auffassung, dass
die objektive zu losende Aufgabe in der Bereitstellung
eines alternativen Verfahrens zum Recycling von

kunststoffhaltigen Abfallen zu sehen ist.

Naheliegen der in Anspruch 1 definierten LOsung

Es bleibt zu prifen, ob es flir eine Fachperson, die die
oben genannte Aufgabe 1ldsen wollte, naheliegend war,
das Recycling-Verfahren von D3 durch die oben genannten

Unterscheidungsmerkmale i) und ii) zu modifizieren.

Unterscheidungsmerkmal 1)

Zunachst stellt sich die Frage, ob es fir die
Fachperson naheliegend war, ausgehend von D3 ein Sieb

mit einer Maschenweite von 1 bis 1000 um einzusetzen

(Unterscheidungsmerkmal i)), um Storstoffe zu

filtrieren.

In einer ersten Argumentationslinie vertrat die
Beschwerdefiithrerin die Meinung, dass Siebfilter
iblicherweise zur Filtration fester Stoffe verwendet
werden (Beschwerdebegriindung, Absatz [0062] und
Schriftsatz vom 25. Marz 2025, Absatz [0090]). Da
dieses Filterverfahren der Fachperson allgemein bekannt
sei, seil die Wahl einer solchen Filtervorrichtung nicht

erfinderisch.

Diese erste Argumentationslinie wurde von der
Beschwerdegegnerin in ihrer Beschwerdeerwiderung
zundachst nicht erdrtert. Spater wies die Kammer in
ihrer Mitteilung gemaB Artikel 15(1) VOBK darauf hin,
dass sie der Beschwerdefiihrerin insofern zustimme, als

die Verwendung eines Siebfilters zum Herausfiltern
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fester Partikel allgemein bekannt und somit notorisch
seili (siehe Punkte 9.3.4 und 9.3.5 der Mitteilung).

Als Antwort darauf trug die Beschwerdegegnerin vor, es
sei nicht als notorisches Fachwissen anzusehen, einen

Siebfilter zur Filtration eines Polymergels

einzusetzen, geschweige denn, dass hierdurch die

objektive technische Aufgabe geldst werde (siehe
Schreiben vom 27. Februar 2026, Seite 9, vorletzter
Absatz bis Seite 11, erster Absatz).

Die Beschwerdegegnerin bestreitet dariilber hinaus die
Rechtsprechung, wonach fiir bestrittenes notorisches
Fachwissen kein Beleg erforderlich sei. Diese Praxis
stehe ihrer Ansicht nach im Widerspruch zu der
ebenfalls anerkannten Rechtsprechung, wonach bei
bestrittenem allgemeinem Fachwissen derjenige, der sich
darauf berufe, dessen Existenz belegen miisse. Das
Fehlen einer Beweispflicht berge die Gefahr wvon
Fehleinschatzungen durch die Kammern, da ohne einen

entsprechenden Nachweis ein Korrektiv fehle.

SchlieRlich macht sie geltend, die Kammer stiitze sich
im vorliegenden Fall auf das behauptete notorische
Fachwissen, um eine Licke in der Argumentation zur
mangelnden erfinderischen Tatigkeit zu schlieRen. Nach
ihrer Auffassung folge aus Artikel 56 EPU, dass im
Zweifel zugunsten der Patentinhaberin zu entscheiden
sei, wenn ein llckenloser und glaubwirdiger Nachweis

der Offensichtlichkeit nicht gefihrt werde.

Die Kammer stellt zundchst fest, dass die Verwendung
von Siebfiltern bereits vor der Anmeldung des
angefochtenen Patents bekannt war. Dies wurde von der
Beschwerdegegnerin in der miindlichen Verhandlung

ausdriicklich eingerdumt. Die Kammer erachtet diese
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Tatsache als "notorisches Fachwissen" (und nicht, wie
von der Beschwerdegegnerin behauptet, die Frage, ob die
Verwendung von Sieben zum Filtern von Polymergeln

bekannt sei).

Umstritten ist hingegen, ob die Verwendung solcher
Filter zur Entfernung fester Verunreinigungen aus einem

Polymergel nahegelegt war.

Im vorliegenden Fall ist im Streitpatent keine
technische Wirkung dargelegt, die speziell mit der
Verwendung eines Siebfilters gegeniber anderen
Filtertypen verbunden ware. Auch hat die
Beschwerdegegnerin kein technisches Vorurteil geltend
gemacht, das die Fachperson von der Verwendung eines
solchen Filters abgehalten hatte. Mangels eines
nachgewiesenen Effekts stellt der Siebfilter daher
lediglich eine von mehreren gleichwertigen

Filtermdglichkeiten dar.

Vor diesem Hintergrund ist die Wahl eines Siebfilters
als naheliegende Alternative zum in D3 beschriebenen

Verfahren anzusehen.

Diese Bewertung gilt selbst dann, wenn man zugunsten
der Beschwerdegegnerin unterstellt, dass der Einsatz
eines Siebfilters zur Filtration eines Polymergels vor
dem Anmeldetag nicht ausdriicklich bekannt gewesen sei.
D3 offenbart die Filtration eines Polymergels mittels
eines Trichters, ohne die konkrete Ausgestaltung des
Filters ndher zu spezifizieren (siehe Spalte 5, erster
Absatz, und Spalte 6, Zeilen 4 bis 13). Die Fachperson
steht daher vor der Aufgabe, einen geeigneten Filter
fir dieses Material auszuwdhlen. Da weder ein
besonderer Effekt noch ein technisches Vorurteil

vorliegt, gehdrt die Auswahl eines Siebfilters zu den
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naheliegenden, auszuprobierenden Optionen ("obvious to

try").

Hinsichtlich der Wahl einer Maschenweite von 1 bis
1000 pym war es unstrittig, dass die Fachperson die
Maschenweite so festlegt, dass unldsliche
Verunreinigungen wirksam abgetrennt werden. In diesem
Zusammenhang hat die Einspruchsabteilung im Rahmen der
Prifung der ausreichenden Offenbarung festgestellt,
dass die Maschengrobe des Filters in Abhédngigkeit von
der GroRe der unldslichen Partikel zu wahlen ist
(angefochtene Entscheidung, Seite 8, zweiter
vollstandiger Absatz), was die Kammer nur bestdatigen
kann. Die Festlegung einer Maschenweite im Bereich wvon
1 bis 1000 um ergibt sich daher in naheliegender Weise
aus fachiiblichem Handeln und kann keine erfinderische

Tatigkeit begriinden.

Aus diesen Grinden ist das Unterscheidungsmerkmal i)
offensichtlich ausgehend von D3 in Verbindung mit

allgemeinem Fachwissen.

Da die erste Argumentationslinie der Beschwerdefiihrerin
erfolgreich war (siehe Punkt 3.3.3), ist es fir die
Kammer nicht notwendig, sich mit der zweiten
Argumentationslinie, die sich auf die
Offensichtlichkeit des Merkmals i) auf der Grundlage
ausgewahlter Dokumente wie D12 und D15 bezieht, zu
befassen (siehe Beschwerdebegriindung, Absadtze [0078]
bis [0082])

Unterscheidungsmerkmal 11)

3.3.13

Weiters geht es um die Frage, ob es fiir die Fachperson
naheliegend war, ausgehend von D3, nicht-ldsliche

Storstoffe ausgewdhlt aus der Gruppe bestehend aus
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Fill- und Verstéadrkungsstoffen, inerte Verschmutzungen,

Fremdpolymere, duromeren Klebeschichten oder Schiumen

und Schwermetallpigmenten (Unterscheidungsmerkmal ii))

zu filtrieren.

Die Beschwerdegegnerin macht geltend, dass kein Beleg
in der Akte vorliege, der zeige, dass das
Unterscheidungsmerkmal ii) im Rahmen des allgemeinen
Fachwissens in das Verfahren der D3 hatte implementiert
werden konnen. Ohne einen entsprechenden Nachweis konne
der beanspruchten L&sung nicht das Vorliegen einer
erfinderischen Tatigkeit abgesprochen werden

(Beschwerdeerwiderung, Seite 25, letzter Absatz).

Die Kammer schlieBlt sich der Auffassung der
Beschwerdefihrerin an, dass das Merkmal ii) lediglich
iblichen (wenn nicht alle) Verunreinigungen entspricht,
die die Fachperson beim Recycling von
kunststoffhaltigen Abfallen zu entfernen sucht
(Beschwerdebegriindung, Absatz [0101]). Diese Sichtweise
wurde von der Beschwerdegegnerin nicht infrage
gestellt, selbst wenn formal gesehen, kein Beweis dafir
vorliegt. Jedenfalls hat die Beschwerdegegnerin nicht
dargelegt, um welche andere Verunreinigungen als die in
dem vorliegenden Anspruch 1 genannten es im
Zusammenhang mit D3 oder, allgemeiner, auf dem Gebiet
des Kunststoffrecyclings hadtte gehen konnen. Unter
diesen Umstanden rechtfertigt die in Anspruch 1 des
Hauptantrags aufgefiihrte Liste der Storstoffe nicht das

Vorliegen einer erfinderischen Tatigkeit.

Da alle Unterscheidungsmerkmale fiir die Fachperson
offensichtlich sind, ist flr den Gegenstand des
Anspruchs 1 in der erteilten Fassung keine
erfinderische Tatigkeit gegeniiber D3 als

nachstliegendem Stand der Technik erkennbar.
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Hilfsantrag 1

4. Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 unterscheidet sich vom
erteilten Anspruch 1 dadurch, dass "die
kunststoffhaltigen Abfdlle in einem Extruder

aufgeschmolzen werden."

5. Erfinderische Tatigkeit gegeniiber D3

5.1 Nachstliegender Stand der Technik und

Unterscheidungsmerkmale

Zwischen den Parteien war unstrittig, dass:

- D3 als der nachstliegende Stand der Technik

angesehen werden kann und

- sich das Verfahren gemaB dem vorliegenden Anspruch
1 von dem Verfahren des Dokuments D3 weiter dadurch

unterscheidet, dass

iii) die kunststoffhaltigen Abfdlle in einem
Extruder aufgeschmolzen werden
(Beschwerdeerwiderung, Seite 28, Punkt D.2.;
Schriftsatz vom 11. Marz 2026, Seite 5, Punkt
a)) .

Die zuvor in Bezug auf den Hauptantrag festgestellten
Unterschiede i) und ii) bleiben bestehen (siehe Punkt
3.1.1) .

Die Kammer hat keinen Grund eine andere Meinung zu

vertreten.



L2,

L2,

- 28 - T 0569/24

Die zu l&sende Aufgabe

Aus Sicht der Beschwerdegegnerin bewirkt
Unterscheidungsmerkmal iii) in glaubwlrdiger Weise,
dass das Quellen des Zielpolymers erleichtert werde
(siehe Absatz [0034] des Streitpatents). Die objektive
technische Aufgabe, ausgehend von der D3, sei somit die
Bereitstellung eines Verfahrens zum Recycling wvon
kunststoffhaltigen Abfallen, das ein Quellen des
Zielpolymers auf einfachere und schnellere Art und
Weise erlaubt (Beschwerdeerwiderung, Seite 28, Punkt D.
2.).

Nach Ansicht der Beschwerdefilhrerin enthalt das
angefochtene Patent keinen Beweis dafir, dass das
Aufschmelzen der kunststoffhaltigen Abfalle in einem
Extruder das Quellen des Zielpolymers erleichtern wiirde

(siehe Schriftsatz vom 11. Marz 2026, Seite 5, Punkt
a)) .

Die Beschwerdefiihrerin ist daher der Auffassung, dass
die objektive technische Aufgabe, ausgehend von D3, in
der Bereitstellung eines alternativen Verfahrens zum

Recycling von kunststoffhaltigen Abfallen besteht.

Hierzu schlielt sich die Kammer der Ansicht der
Beschwerdegegnerin an. Entgegen der Auffassung der
Beschwerdefihrerin umfasst das Streitpatent eine
konkrete Ausfihrungsform, die einem Verfahren gemal
Anspruch 1 von Hilfsantrag 1 entspricht (siehe Absatz
[0049] und Figur 1). In dieser Ausfihrungsform wird ein
zum Mahlgut verarbeitete Galvanikabfall in einem
Extruder aufgeschmolzen und vor dem Filter eine
definierte Losungsmittelmenge zudotiert. Es ist fur die
Kammer erkennbar, dass, durch die Zugabe wvon

Losungsmittel zum geschmolzenen Polymer direkt wahrend
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der Extrusion, die Bildung des Polymergels erleichtert

wird.

Die Beschwerdefihrerin kritisierte, dass diese
Sichtweise einer frihere Argumentationslinie der
Beschwerdegegnerin widersprechen wiirde, wonach die
Bildung des Polymergels nicht im Extruder stattfinden
wiirde (siehe Schriftsatz vom 11. Marz 2026, Seite 5,
Punkt a)). Die Kammer versteht diese Kritik lediglich
als Aufforderung zu prifen, ob die von der
Beschwerdegegnerin gewahlte Argumentation, insbesondere
hinsichtlich der Ausfiihrlichkeit der Offenbarung, mit
der im Zusammenhang mit der erfinderischen Tatigkeit
vorgebrachten Argumentation im Einklang steht. Sollte
dies erforderlich sein, wird die Kammer
selbstverstandlich sicherstellen, dass kein Widerspruch
zwischen der Argumentation zur ausreichenden
Offenbarung und der zur erfinderischen Tatigkeit
besteht.

Da die Beschwerdefiihrerin keine gegenteiligen Beweise
vorgelegt hat, hdlt es die Kammer jedenfalls fir
glaubhaft, dass das Schmelzen der Kunststoffabfalle in
einem Extruder die Bildung des Polymergels in Gegenwart

eines Quellmittels beglnstigt.

Unter diesen Umstadnden, schlieRBt sich die Kammer der
Auffassung der Beschwerdegegnerin an, dass die
objektive technische Aufgabe, ausgehend von Dokument
D3, in der Bereitstellung eines Verfahrens zum
Recycling kunststoffhaltiger Abfadlle besteht, das ein
Quellen des Ziel-Polymers auf einfachere und schnellere

Weise ermdglicht.
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Naheliegen der in Anspruch 1 definierten LOsung

Es bleibt nun zu priifen, ob es fir eine Fachperson
naheliegend war, ausgehend von D3 die

kunststoffhaltigen Abfdlle in einem Extruder

aufzuschmelzen (Unterscheidungsmerkmal iii)), um das

Quellen des Ziel-Polymers zu vereinfachen und zu

beschleunigen.

Die Beschwerdefiihrerin ging von einer anderen zu
l6senden Aufgabe aus (Bereitstellung einer Alternative)
und hat daher nicht dargelegt, warum eine Fachperson in
Betracht gezogen hatte, eine Extrudiermaschine
einzusetzen, um die Erzeugung von Polymergel zu
erleichtern (siehe Schriftsatz vom 11. Marz 2026, Seite
5, Punkt a)). Daher kann der Einwand der mangelnden

erfinderischen Tatigkeit nicht liberzeugen.

Auch wenn die Kammer anerkennt, dass der Einsatz eines
Extruders in dem betreffenden Fachgebiet bekannt war,
wie D12 oder D15 zeigen, wurde nicht nachgewiesen, dass
eine Fachperson eine solche Vorrichtung eingesetzt
hatte, um ein Polymergel, insbesondere mit einem

Losungsmittel, zu erhalten.

Da somit kein Beweis dafir vorliegt, dass eine
Fachperson den Einsatz eines Extruders in Betracht
gezogen hatte, um die Erzeugung eines Gels aus
Polymerabfdllen zu erleichtern, weist der Gegenstand
von Anspruch 1 ausgehend von D3 als nachstliegendem

Stand der Technik eine erfinderische Tatigkeit auf.

Der Vollstandigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass
die Beschwerdegegnerin in der miindlichen Verhandlung
beantragt hatte, den Einwand der mangelnden

erfinderischen Tatigkeit, den die Beschwerdefiihrerin
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mit Schreiben vom 11. Marz 2026 vorgebracht hatte, im
Beschwerdeverfahren nicht zuzulassen (siehe Protokoll
der mindlichen Verhandlung, Seite 4, dritter Absatz).
Da dieser Einwand jedoch nicht {iberzeugend ist, musste
die Kammer keine Entscheidung iber dessen Zulassung ins

Beschwerdeverfahren treffen.

Offenbarung der Erfindung

Die Beschwerdefiihrerin macht geltend, dass der Begriff
"Quellmittel" in diesem Fachgebiet uniiblich sei und im
Patent lediglich funktional, nicht jedoch strukturell
definiert werde (Beschwerdebegriindung, Absatze [0012]
bis [0043]). Das Patent enthalte keine konkrete
Anleitung, wie ein geeignetes Quellmittel auszuwédhlen
sei, um ein Polymergel mit den in Anspruch 1
definierten Eigenschaften zu erhalten. Auch der einzige
Versuch im Patent sei nicht reproduzierbar, da das
verwendete Quellmittel nicht angegeben werde. Die von
der Einspruchsabteilung herangezogenen Hansen- und
Hildebrand-Parameter ermdglichten keine zuverlassige
Auswahl geeigneter Quellmittel, da sie nur
Loslichkeitsabschatzungen, nicht aber die Bildung eines
Polymergels vorhersagten. Zudem seien diese Parameter
stark von der Polymerzusammensetzung abhiangig, die bei
Recyclingabfallen unbekannt sei. Absatz [0042] des
Streitpatents flihre nur breit gefasste Stoffklassen
auf, ohne Hinweise auf geeignete Kombinationen von
Polymer und Quellmittel zu geben. Die Fachperson miisste
daher eine unverhaltnismaBig groRe Zahl von
Experimenten durchfiihren, was einem Forschungsprogramm

gleichkomme.

AuBerdem wendet die Beschwerdefihrerin ein, das Patent
enthalte keine ausreichenden Angaben, die der

Fachperson ermdglichen wiirden, das Verfahren iber den
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gesamten beanspruchten Bereich auszufihren. Es umfasse
kein ausfihrbares Beispiel dar. Die Beschreibung fihre
lediglich schematisch den Ablauf der Schmelzzufuhr und
Filtration im Extruder aus, ohne konkrete Angaben zu
verwendeten Polymeren oder Quellmitteln zu machen. Die
von der Beschwerdefiihrerin eingereichten Dokumente,
insbesondere D11 und D13, begriinden zudem ernsthafte
Zweifel an der Ausfihrbarkeit und zeigen, dass der
Fachperson ein unzumutbarer Aufwand auferlegt werde
(Schriftsatz vom 25. Marz 2025, Seite 5, Absatz [0031]
bis Seite 6, Absatz [0047]).

SchlieBlich bemangelt die Beschwerdefiihrerin, dass das
Patent nicht ausreichend offenbart, wie die in Anspruch
7 genannten, nichtflichtigen jedoch 1loslichen Stoffe -
insbesondere halogenierte oder bromierte
Kohlenwasserstoffe und Flammschutzmittel - im Extruder
gemadl Anspruch 1 wirksam abgetrennt werden sollen
(Beschwerdebegriindung, Absatze [0044] bis [0053]). Das
Patent beschreibe lediglich eine Verdampfung der
Flissigphase, obwohl diese Stoffe nicht verdampfbar
seien, sodass keine effektive Trennung stattfinden
kébnne. Weitere Hinweise oder alternative Vorrichtungen
zur Abtrennung fehlten vollstandig. Da ein Extruder
nach allgemeinem Fachwissen nicht zur Phasentrennung,
sondern nur zum Homogenisieren oder Mischen wvon
Polymeren dienen wirden, kdénne die Fachperson das
beanspruchte Verfahren in der beschriebenen Form nicht

ausfihren.

Hierzu schlieRt sich die Kammer der Auffassung der
Beschwerdegegnerin und der Einspruchsabteilung an
(Beschwerdeerwiderung, Seiten 6 bis 12, Punkt 3;
angefochtene Entscheidung, Seiten 4 bis 10, Punkt 5).

Der Einwand der Beschwerdefilthrerin wirft drei Fragen
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auf, auf die die Kammer im Folgenden gesondert eingehen

wird.

Wahl eines geeigneten Quellmittels

Zunachst stellt sich die Frage, ob eine Fachperson
anhand der Lehre der Patentschrift und unter
Berlicksichtigung des allgemeinen Fachwissens in der
Lage ist, ohne unzumutbaren Aufwand jene Stoffe zu
identifizieren, die die Bildung eines anspruchsgemédfBen

Polymergels ermdglichen.

Hierzu stimmt die Kammer mit der Beschwerdegegnerin
ilberein, dass der Begriff "Quellmittel" fir eine
Fachperson nicht unklar ist (Beschwerdeerwiderung,
Seite 7, zweiter und dritter Absatz). Er beschreibt im
vorliegenden Fall eine Substanz, die in der Lage ist,
ein Zielpolymer in einem kunststoffhaltigen Abfall zu
quellen und dabei einen anspruchsgemalen Polymergel zu
bilden. Die Kammer ist auBerdem nicht davon lberzeugt,
dass die Auswahl eines geeigneten Quellmittels fir die
Fachperson einen unzumutbaren Aufwand darstellt. Wie
von der Beschwerdegegnerin angemerkt, enthalten
Anspruch 9 wie erteilt und Absatz [0042] des
Streitpatents eine klare Liste geeigneter Quellmittel,
sodass die Fachperson ein passendes Mittel auswahlen

kann.

Im Stand der Technik sind aubBerdem Kombination wvon
geeigneten Polymeren und Losungsmitteln offenbart.
Beispielsweise ist der Fachperson aus D2 bekannt, dass
eine Mischung von Wasser und einem organischen
Losungsmittel (z.B. Aceton, Diglyme oder
Dimethylglycol) zur Quellung von Polystyrol geeignet
ist (siehe D2, Seite 6, Zeilen 21 bis 36 und Seite 7,
Zeile 34 bis Seite 8, Zeile 5). Zudem stellt D3 einen
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Beleg dafiir dar, dass die Fachperson ein Polymergel mit
den in Anspruch 1 definierten Eigenschaften
bereitstellen kann (dies wirde von den Parteien im
Rahmen der erfinderischen Tatigkeit gegeniiber D3 nicht
infrage gestellt). Selbst die Beschwerdefiihrerin zeigt
in D11, dass sie in der Lage ist ein ABS-Copolymergel

zu bilden (siehe Seite 1, Gel-Zubereitung).

Auch wenn zugegeben werden kann, dass nicht jedes
Losungsmittel zur Bildung eines Gels gemaB Anspruch 1
geeignet ist, stiinde der Fachperson eine ausreichende
Auswahl geeigneter Mittel zur Verfiigung. Sie kdnnte
zundchst die im Streitpatent genannten Losungsmittel
heranziehen oder solche, die aus dem Stand der Technik
als relativ gute Losungsmittel fiir das betreffende
Zielpolymer bekannt sind. Dariiber hinaus ware es der
Fachperson unbenommen, neue Losungsmittelklassen zu
erproben, um deren Eignung zu prifen. Selbst wenn das
Verhalten eines neuen Losungsmittels im Voraus nicht
vorhersehbar ware, vermag die Kammer nicht zu erkennen,
dass relativ einfache Kompatibilitdtstests zwischen
Polymer und Losungsmittel fiir die Fachperson einen

unzumutbaren Aufwand darstellen wirden.

Aus dieser Vorgehensweise folgt zudem, dass die
theoretischen Uberlegungen in D13, die auf den
Parametern von Hansen und Hildebrand beruhen und wonach
die Fachperson 19 080 148 777 200 Versuche durchfiihren
misste, um geeignete Quellmittel zu identifizieren,

sowohl unpraktisch als auch unrealistisch sind.

Somit ist eine unzureichende Offenbarung in Bezug auf

das Merkmal "Quellmittel" nicht erkennbar.

Reproduzierbarkeit liber den gesamten Umfang der

Anspriche
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Wie oben dargelegt (siehe Punkt 6.1, zweiter Absatz),
die Beschwerdefithrerin machte geltend, dass das
beanspruchte Verfahren nicht hinreichend offenbart sei,
um Uber den gesamten Umfang der Anspriiche hinweg

durchgefihrt werden zu konnen.

Nach der standigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern
setzt die Feststellung einer unzureichenden Offenbarung
ernsthafte und durch nachprifbare Tatsachen erhartete
Zweifel voraus (Rechtsprechung der Beschwerdekammern,
11. Auflage, Juli 2025, im Folgenden "Rechtsprechung"
genannt, Abschnitt II.C.9.1). Diese Rechtsprechung
bedeutet, dass die Beschwerdefiihrerin, um mit ihrem
Einwand der mangelnden Offenbarung Erfolg zu haben,
zundchst Beweise dafiir vorlegen muss, dass es fir eine
Fachperson schwierig ware, das Verfahren nach Anspruch
1 auszufihren (Rechtsprechung, Abschnitt II.C.9.3). Die
Kammer ist jedoch der Ansicht, dass die von der
Beschwerdefihrerin zur Stiitzung ihres Einwands
vorgebrachten Tatsachen aus den folgenden Grinden

unzureichend sind.

Die Beschwerdefihrerin fithrte zunachst D11 als Beleg
fiir ihren Einwand an. Insbesondere zeige dieses
Dokument, dass das Verfahren nach Anspruch 1 nicht
geeignet sei, Verunreinigungen wie kleine RuBpartikel
oder 16sliche Stoffe zu entfernen. Wie jedoch von der
Beschwerdegegnerin und der Einspruchsabteilung
festgestellt wurde, ist es nicht lberraschend, dass
Verunreinigungen, deren GrdBe unter der Maschenweite
des Filters liegt, durch diesen Filter nicht
herausgefiltert werden kdénnen (siehe
Beschwerdeerwiderung, Seite 16, vorletzter Absatz, und
angefochtene Entscheidung, Seite 8, zweiter

vollstandiger Absatz). Stattdessen wirde eine
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Fachperson, die die Erfindung im gesamten Umfang von
Anspruch 1 ausfihren mochte, offensichtlich
kunststoffhaltige Abfdlle wadhlen, der unldsliche
Verunreinigungen enthdalt, die in einem Filter mit einer
Maschenweite zwischen 1 und 1000 Mikrometern
zurickzubleiben. D11 ist somit nicht dazu geeignet,
ernsthafte Zweifel an der Fahigkeit einer Fachperson
zur Ausfihrung des beanspruchten Verfahrens zu

begrunden.

Ebenso wenig belegt das Dokument D13, dass eine
Fachperson Schwierigkeiten hatte, das anspruchsgemdle
Verfahren gemdB Anspruch 1 durchzufihren. Dieses
Dokument befasst sich ausschlieBlich mit theoretischen
Uberlegungen zur Lésungsmittelauswahl auf der Grundlage
der Hansen-Parameter und ist, wie bereits erwahnt,
sowohl unrealistisch als auch praxisfern (siehe Punkt
6.3.5 oben).

AbschlieRend sei angemerkt, dass das Vorliegen eines
konkreten Beispiels keine Voraussetzung fur die
Feststellung einer ausreichenden Offenbarung ist (siehe
Rechtsprechung, II.C.5.3). Vielmehr ist entscheidend,
dass das Streitpatent in seiner Gesamtheit und unter
Berlcksichtigung des allgemeinen Fachwissens zum
Anmeldetag geniigend Angaben enthalt, die es einer
Fachperson ermdéglichen, die Erfindung ohne unzumutbaren
Aufwand nachzuarbeiten. Aufgrund der in der
Beschreibung enthaltenen Informationen (wie
beispielsweise der Art der verwendeten Polymere
(erteilter Anspruch 1) oder der Wahl geeigneter
Losungsmittel (erteilter Anspruch 9) sieht die Kammer
jedoch keinen Grund, der die Fachperson daran hindern

wlirde, die Erfindung nachzuarbeiten.
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Folglich hat die Beschwerdefiithrerin keine konkreten
Beweise vorgelegt, die ernsthafte Zweifel daran
aufkommen lassen konnten, dass eine Fachperson die
Erfindung im gesamten Umfang der Anspriiche nacharbeiten

kann, und daher ist auch dieser Einwand zurickzuweisen.

Anspruch 1 in Verbindung mit den Ansprichen 2 und 7

Weiters geht es um die Frage, ob die in Anspruch 7
genannten Stoffe - insbesondere halogenierte oder
bromierte Kohlenwasserstoffe und Flammschutzmittel - im
Extruder gemal Anspruch 1 wirksam abgetrennt werden

kdonnen.

Die Kammer schlielt sich der Auffassung der
Beschwerdegegnerin an, wonach das in Anspruch 1
genannte Aufschmelzen der kunststoffhaltigen Abfalle im
Extruder zeitlich unmittelbar vor Schritt a) erfolgt
(Beschwerdeerwiderung, Absatz, der die Seiten 10 und 11
Uberbrickt). Dieses Aufschmelzen kann sich daher nicht
auf die in den Ansprichen 1 und 2 gebildeten Phasen
(Polymergel und flissige Phase des Quellmittels)
beziehen. Die von der Beschwerdefilhrerin geltend
gemachten Probleme hinsichtlich der Abtrennung geldster
Stoffe im Extruder kdénnen aus diesem Grund bereits

begrifflich nicht auftreten.

Selbst wenn der Wortlaut des Anspruchs 1 es zuléasst,
dass weitere Verfahrensschritte im Extruder
stattfinden, stellt dies lediglich eine Moglichkeit,
nicht jedoch eine zwingende Vorgabe dar, insbesondere
nicht in Bezug auf die in Anspruch 7 genannte

Stofftrennung.

Dariiber hinaus betrifft Anspruch 7 nicht

notwendigerweise dieselben Stoffe wie Anspruch 2.
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Selbst wenn man dies unterstellen wirde, konnte die
Trennung der fliissigen Phase von der Polymergelphase
durch einfache mechanische Trennverfahren erfolgen. Die
Kammer vermag nicht zu erkennen, weshalb diese
Phasentrennung zwingend im Extruder erfolgen miisste,

wie von der Beschwerdefilhrerin vorgetragen.

Aus Sicht der Beschwerdefihrerin (siehe Schriftsatz vom
11. Marz 2026, Seite 1, letzter Absatz bis Seite 2,
neunter Absatz), gehe aus den Absatzen [0030] und
[0034] sowie aus Figur 1 des Streitpatents hervor, dass
das Schmelzen, Quellen, Filtrieren und gegebenenfalls
Extrahieren innerhalb desselben Extruders stattfanden.
Daher erfolge die Bildung des Polymergels und der
Flissigphase des Quellmittels im Extruder selbst.

Anspruch 7 erfasse halogenierte, nicht flichtige
Verbindungen, die unter Extrusionsbedingungen molekular
im Polymergel geldst vorlagen. Solche geldsten
Verunreinigungen kénnten durch die in Anspruch 1
vorgesehene Siebfiltration mit einer Maschenweite von
1-1000 pum nicht zuriickgehalten werden, da sie deutlich

kleiner als 1 um seien.

Auch die im Patent beschriebene Vakuumentgasung sei
nicht geeignet, nicht flichtige geldste Stoffe zu
entfernen, und eine andere Inline-
Phasentrennungsvorrichtung werde nicht offenbart.
Daraus folgert die Beschwerdefilhrerin, die Fachperson
konne das beanspruchte Verfahren im Extruder nicht so
ausfiihren, dass sowohl unldsliche Verunreinigungen als

auch geldste Stoffe wie beansprucht entfernt wiirden.

Dies ist aus folgenden Grinden nicht tberzeugend:
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a) Entgegen der Auffassung der Beschwerdefiihrerin
verlangt Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 nicht, dass
alle Verfahrensschritte in einem Extruder
durchgefihrt werden. Daher ist das Argument, ein
Extruder sei zur Entfernung nichtflichtiger
geldster Substanzen ungeeignet, irrelevant, da es
keinen Grund gibt, einen solchen Schritt in einem
Extruder durchzufithren. Dies konnte einfach in
einer anderen Vorrichtung nach der Filtration
erfolgen, wie in Absatz [0024] der Beschreibung

vorgesehen.

b) Es ist dariber hinaus nicht glaubhaft, dass die
Fachperson nicht wilisste, wie 1l&sliche
nichtfliichtige Substanzen zu entfernen sind, wenn
sie dies miisste. Wie die Beschwerdegegnerin in der
mindlichen Verhandlung dargelegt hat, gehoren
Extraktionsverfahren, die eine Phasentrennung
beinhalten, zum allgemeinen Fachwissen. Tatsachlich
schlagt das angefochtene Patent sogar eine

"Gegenstrom-Extraktion" vor (siehe Absatz [0024]).

Die Kammer hat deshalb keinen Grund, von der
Entscheidung der Einspruchsabteilung in Bezug auf die
Ausfiihrbarkeit abzuweichen (angefochtene Entscheidung,
Seiten 4 bis 10, Punkt 5).

Die Beschwerdefiihrerin erhob keine weiteren Einwande
gegen die Anspriiche des Hilfsantrags 1 oder die

angepasste Beschreibung.

Da keiner der Einwande gegen Hilfsantrag 1 erfolgreich
ist, ist das Patent auf der Grundlage dieses Antrags

aufrecht zu erhalten.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung
mit der Anordnung zurlUckverwiesen, ein Patent in
geandertem Umfang mit folgender Fassung
aufrechtzuerhalten:

Anspruche

Nr.: 1 - 10 des Hilfsantrags 1, eingereicht mit

der Beschwerdeerwiderung,

Beschreibung:

Seiten: 1 - 15 der Beschreibung des Hilfsantrags

1, eingereicht mit der Beschwerdeerwiderung und

Figur 1-3 des Patents wie erteilt.
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