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Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europaischen Patentamts, die am 20. April 2009
zur Post gegeben wurde und mit der das
europdische Patent Nr. 1365695 aufgrund des
Artikels 101 (3) (b) EPU widerrufen worden
ist.
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Sachverhalt und Antrage
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Auf die Europaische Patentanmeldung EP 03011109.9 wurde
das Europaische Patent EP-B-1 364 695 mit einem
unabhangigen und 8 abhangigen Patentansprichen erteilt.

Der Anspruch 1 des erteilten Patents lautet:

"1. Filter mit einem Filtergehduse, mit einem iIn einen
Aufnahmeraum (11) im Filtergehause (2) einsetzbaren und
herausnehmbaren Filterelement (9), wobei das
Filterelement (9) von einem Tragergehause (10)
aufgenommen wird und wobei das Filtergehause (2) einen
Gehausedeckel (3) zum OFfnen und VerschlieRen des
Aufnahmeraums (11) aufweist, wobeil der Gehausedeckel (3)
in einem Bereich des Filtergehauses (2) zwischen
Anstromseite und Abstromseite des Filterelements (9) mit
Abstand zum Stromungsweg des zu reinigenden Fluids
angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass das
Filterelement (9) mit Hilfe des Gehausedeckels
formschlissig im Aufnahmeraum (11) gesichert ist und
wobei eine axiale Arretierung des Filterelements
innerhalb des Aufnahmeraums (11) gegeben ist, wobei
hierfur der Gehausedeckel (2) [sic] seitliche
Deckelabschnitte (3a, 3b) aufweist die gemeinsam mit
einer oberen Deckelplatte (3c) denselben mit etwa
bogenformigen [sic] Querschnitt zum Ubergreifen eines
Tragergehduses (10) und des Filterelements (9) bilden,
wober i1n Montageposition die seitlichen Deckelabschnitte
(3a) und (3b) i1n den Aufnahmeraum (11) im Filtergehduse
(2) eingesteckt sind und zwischen der Innenwandung des
Aufnahmeraums (11) und der Mantelflache des
Tragergehéauses (10) aufliegen, wobel der Filter (1), der
das Filterelement aufnehmende Tragergehduse (10) sowie
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das Filterelement (9) einen ovalen Querschnitt
aufweist."

Gegen das Patent wurde unter Hinweis auf die
Einspruchsgrinde nach Artikel 100(a) und (c) EPU
Einspruch eingelegt. Die Einspruchsabteilung entschied,
dass die Anspriche der anhangigen Antrage gegen die
Bestimmungen des Artikels 123(2) und (3) EPU verstieRen

und widerrief deshalb das Streitpatent.

Die Beschwerde der Patentinhaberin (Beschwerdefihrerin),
eingelegt mit Schreiben vom 25. Juni 2009, richtet sich
gegen die Widerrufsentscheidung der Einspruchsabteilung.
Die Beschwerdebegrindung vom 12. August 2009 enthielt
die Argumente der Beschwerdefihrerin und umfasste einen
Hauptantrag und 2 Hilfsantrage, sowie eine abgeanderte

Beschreibungsseite 1.

Der Anspruch 1 dieser Antrage lautet jeweils:

Hauptantrag:

"1. Filter mit einem Filtergehause, mit einem In einen
Aufnahmeraum (11) im Filtergehause (2) einsetzbaren und
herausnehmbaren Filterelement (9), wobei das
Filterelement (9) von einem Tragergehduse (10)
aufgenommen wird und wobei das Filtergehause (2) einen
Gehausedeckel (3) zum Offnen und VerschlieRen des
Aufnahmeraums (11) aufweist, wobel der Gehausedeckel (3)
Iin einem Bereich des Filtergehauses (2) zwischen
Anstromseite und Abstromseite des Filterelements (9) mit
Abstand zum Stromungsweg des zu reinigenden Fluids
angeordnet ist, wobei das Filterelement (9) und das

Tragergehduse (10) mithilfe des Gehdusedeckels (3)
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formschlissig im Aufnahmeraum (11) gesichert sind und
eine axiale Arretierung des Filterelements (9) i1nnerhalb
des Aufnahmeraums (11) gegeben ist, wobei hierfur der
Gehausedeckel (3) zwei seitliche Deckelabschnitte (3a,
3b) aufweist, und wobei iIn Montageposition die
seitlichen Deckelabschnitte (3a, 3b) i1in den Aufnahmeraum
(11) im Filtergehause (2) eingesteckt sind und zwischen
der Innenwandung des Aufnahmeraums (11) und der
Mantelflache des Tragergehduses (10) liegen,

dadurch gekennzeichnet, dass die seitlichen
Deckelabschnitte (3a, 3b) gemeinsam mit einer oberen
Deckelplatte (3c) den Gehausedeckel (3) mit etwa
bogenformigem Querschnitt zum Ubergreifen des
Tragergehduses (10) und des Filterelements (9) bilden,
dass Uber zusammenwirkende Absatze auf der Mantelflache
des Tragergehduses (10) und am Gehausedeckel (3)
zusatzlich zur radialen Sicherung von Tragergehause (10)
und Filterelement (9) i1nnerhalb des Aufnahmeraumes (11)
auch eine axiale Arretierung gegeben ist, und dass der
Filter (1), das das Filterelement (9) aufnehmende
Tragergehduse (10) sowie das Filterelement (9) einen
ovalen Querschnitt aufweisen.”

Hilfsantrag 1:

Anspruch 1 unterscheidet sich von Anspruch 1 des
Hauptantrags dadurch, dass am Anspruchsende der
nachstehende Wortlaut angefigt ist:

"und dass am Tragergehause (10) des Filterelementes (9)
am Fuhrungsteil angeordnet ist, das in eine Fuhrungsbahn
an der Wandung des Aufnahmeraumes (11) eingreift, so

dass beim Einsetzen des Filterelementes (9) in den
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Aufnahmeraum (11) das Fuhrungsteil am Tragergehause (10)

entlang der FUhrungsbahn bewegt wird."

Hilfsantrag 2:

Anspruch 1 unterscheidet sich von Anspruch 1 des
Hilfsantrags 1 dadurch, dass am Anspruchsende der
nachstehende Wortlaut angefigt ist:

"wobeil Uber die zwangsgefuhrte Bewegung ein Dichtelement
zur Separierung der Anstromseite und der Abstromseite
des Filterelementes iIn einen Dichtsitz verstellt bzw.

aus dem Dichtsitz entfernt wird"

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) entgegnete im
Schreiben vom 1. Marz 2010 den Ausfuhrungen der

Beschwerdefiuhrerin.

Am 26. Juli 2012 fand eine mindliche Verhandlung statt.
Die Verhandlung fand in Abwesenheit der
Beschwerdegegnerin statt, die mit Schreiben vom

24_ Juli 2012 mitgeteilt hatte, der Verhandlung nicht

beizuwohnen.

In der mundlichen Verhandlung reichte die

Beschwerdefiuhrerin einen neuen Hilfsantrag 3, umfassend

einen einzigen Anspruch, ein. Dieser Anspruch
unterscheidet sich von Anspruch 1 gemadl Hilfsantrag 2
dadurch, dass unmittelbar vor dem Ausdruck "dadurch
gekennzeichnet” der Ausdruck "liegen' durch den Ausdruck
"aufliegen™ ersetzt ist.
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Die fur die vorliegende Entscheidung wesentlichen
Argumente der Beschwerdefihrerin konnen wie folgt

zusammengefasst werden:

Artikel 123(2) und (3) EPU (betreffend die Merkmale T)
und g) des Anspruchs 1 gemédl} Merkmalgliederung der

Beschwerdefihrerin, eingereicht mit dem

Beschwerdeschriftsatz)

Es sel von der Beschwerdegegnerin beanstandet worden,
dass durch den Ausdruck "hierfur™ in Teilmerkmal g) eine
unzulassige Verbindung der Teilmerkmale ) und Q)
hergestellt worden sei in dem Sinne, dass die axiale
Arretierung des Filterelements (9) innerhalb des
Aufnahmeraums (11) durch die "hierfur™ im Gehdusedeckel
(3) vorgesehenen zwei Deckelabschnitte (3a, 3b) erfolgen

solle.

Genau diese Verbindung sei aber den urspringlichen
Unterlagen (Seite 10, letzter Absatz, bis Seite 11,
erster Absatz) zweifelsfrei zu entnehmen, da die dort
offenbarte formschlissige Sicherung des Filterelements
(9) 1nnerhalb des Aufnahmeraums (11) durch die zwei
Deckelabschnitte (3a, 3b) des Gehausedeckels (3) fur den
Fachmann klar erkennbar auch eine axiale Arretierung
umfasse. Gemall Seite 3, letzter Absatz, der Anmeldung
kénne der Formschluss in Richtung der Durchstrémung des
Filterelements und/oder orthogonal dazu erfolgen. Ein
Formschluss in Richtung der Durchstromung des
Filterelements bedeute aber nichts anderes als einen

axialen Formschluss.
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Die fur die vorliegende Entscheidung wesentlichen
Argumente der Beschwerdegegnerin konnen wie folgt

zusammengefasst werden:

Artikel 123(2) EPU

Der Begriff der "axialen Arretierung™ iIm
Anspruchsmerkmal d) (in der Nomenklatur der
Anspruchsanalyse der Beschwerdefihrerin) sei zwar
ursprunglich offenbart gewesen (Beschreibung, Seite 11,
Zeilen 3 bis 7), jedoch ohne den dortigen Kontext
ubernommen worden, namlich ohne die funktionelle und
strukturelle Beziehung zu den weiteren Merkmalen, die
dort beschrieben seien. Diese betrafen das
Zusammenwirken von Absatzen auf der Mantelflache des
Tragergehduses mit Absédtzen auf dem Gehausedeckel. Eine
isolierte Extraktion von Merkmalen sei aber gemaf

T 1067/97 nur zulassig, wenn zwischen den einzelnen
Merkmalen keine funktionelle oder strukturelle Beziehung

bestinde. Das Gegenteil sei hier der Fall.

Zudem sei das Merkmal "axiale Arretierung' iIn einen
anderen Sinnzusammenhang gestellt worden. Dies deswegen,
weill es keine urspringliche Offenbarung dafur gébe, dass
die axiale Arretierung durch die seitlichen
Deckelabschnitte des Gehdusedeckels erfolgen solle, wie
es der verwendete Begriff "hierfur”™ (namlich zum axialen
Arretieren) impliziere. Der Geh&usedeckel und die
seitlichen Deckelabschnitte (3a, 3b) seien urspringlich

nur zum formschliussigen Fixieren und nicht zum "axialen

Arretieren"” vorgesehen gewesen.
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Der Anspruch 1 des Hauptantrags erfulle daher nicht die
Bestimmungen des Artikels 123(2) EPU. Derselbe Einwand
trafe auf die Hilfsantrage 1 und 2 zu.

Antrage

Die Beschwerdefuhrerin beantragte, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und das europaische Patent iIn
gednderter Form aufrechtzuerhalten auf der Grundlage der
Patentanspriche gemdll Hauptantrag, oder hilfsweise einem
der Hilfsantridge 1 oder 2, alle eingereicht mit der
Beschwerdebegrindung vom 12. August 2009, oder weiter
hilfsweise gemall Hilfsantrag 3, eingereicht wahrend der

mundlichen Verhandlung.

Die Beschwerdegegnerin beantragte im schriftlichen

Verfahren, die Beschwerde zurickzuweisen.

Entscheidungsgrinde

1.

1.1
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Artikel 123(2) EPU (alle Antrage)

Der Anspruch 1 gemall Hauptantrag enthalt das nachstehend

wiedergegebene, einschrankende Merkmal:

... und eine axiale Arretierung des Filterelements (9)
innerhalb des Aufnahmeraums (11) gegeben ist, wobei
hierfur der Gehausedeckel (3) zwei seitliche
Deckelabschnitte (3a, 3b) aufweist..."

(Unterstreichung durch die Kammer). Eine gleichlautende
Offenbarung findet sich nicht In den urspringlich
eingereichten Anmeldungsunterlagen. Allerdings sind
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sowohl die axiale Arretierung als auch ein Gehausedeckel
(3) mit zwei seitlichen Deckelabschnitten (3a, 3b)
jeweils als solche offenbart.

Laut Beschwerdegegnerin sei zwar der Begriff der
"axialen Arretierung™ in den urspringlichen Unterlagen
(Spalte 7, Zeilen 20 bis 25) offenbart, jedoch ohne den
dortigen Kontext in den Anspruch Ubernommen worden,
namlich ohne die funktionelle und strukturelle Beziehung
zu den anderen Merkmalen, die dort beschrieben seien,
namlich die Absdtze auf der Mantelfléche des
Tragergehduses und deren Zusammenwirken mit den Absdtzen
auf dem Gehausedeckel. Eine derartige isolierte
Extraktion von Merkmalen seil nur zulassig, wenn zwischen
den einzelnen Merkmalen keine funktionelle oder
strukturelle Beziehung bestinde. Das Gegenteil, so die

Beschwerdegegnerin, sei aber hier der Fall.

Der Gehausedeckel und die seitlichen Deckelabschnitte

(3a, 3b) seien urspringlich nur zum formschlissigen

Fixieren und nicht zum "axialen Arretieren”™ vorgesehen
gewesen. Daher verstiellen der erteilte Anspruch 1 und
der Anspruch 1 gemall Hauptantrag insofern gegen die
Bestimmungen des Artikels 123(2) EPU, dass
anspruchsgemall am Gehausedeckel (3) seitliche
Deckelabschnitte (3a, 3b) fur die axiale Arretierung

vorgesehen seien.

Die Beschwerdefuhrerin fuhrt als Basis fur das fragliche
Anspruchsmerkmal einerseits Seite 3, letzter Absatz, der
ursprunglichen Unterlagen an. Dort sei offenbart, dass
der Formschluss in Richtung der Durchstromung des
Filterelements und/oder orthogonal dazu erfolgen konne.

Ein "Formschluss in Richtung der Durchstroémung des
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Filterelements'" sei aber nichts anderes als ein axialer
Formschluss.

In der Beschreibung, Seite 10, letzter Absatz, sei
andererseits offenbart, dass der Gehausedeckel (3) eine
Gestalt besitze, die zum formschlissigen Fixieren des
Filterelements (9) und des Tragergehauses (10) innerhalb
des Aufnahmeraumes (11) im Filtergehause geeignet sei
und dass hierzu der Gehausedeckel (3) seitliche
Deckelabschnitte (3a, 3b) aufweise, die gemeinsam mit
einer oberen Deckelplatte (3c) denselben mit etwa
bogenformigem Querschnitt zum Ubergreifen eines
Tragergehduses (10) und des Filterelements (9) bildeten.
Obwohl hier nur von formschlissiger Sicherung die Rede
seil, stinde auller Frage, dass diese formschlissige
Verbindung bzw. Sicherung des Filterelements (9)
innerhalb des Aufnahmeraums (11) durch die zwei
Deckelabschnitte (3a, 3b) des Gehausedeckels (3) fur den
Fachmann klar erkennbar auch eine axiale Arretierung

umfasse.

Die Kammer kann sich der Meinung der Beschwerdefihrerin

aus den folgenden Grinden nicht anschlielien.

Wie die Beschwerdefiuhrerin selbst einrdaumt, stellt die
zitierte Stelle der Beschreibung (Seite 10, letzter
Absatz) keine wortliche Offenbarung dafir dar, dass die
axiale Arretierung durch die seitlichen Deckelabschnitte
(3a, 3b) des Gehdusedeckels bewirkt wird.

Eine mmplizite Offenbarung eines derartigen
Zusammenhangs ist durch die zitierte Stelle auch nicht
gegeben. Vielmehr wird im folgenden Textabschnitt
(Seite 11, Zeilen 3 bis 7) klar gesagt, dass die axiale
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Arretierung uber zusammenwirkende Abs&tze auf der
Mantelflache des Tragergehauses und am Gehdusedeckel (3)
erfolgt. Dies deckt sich In etwa, wenngleich nicht
vollig, mit der Offenbarung an anderer Stelle der
Beschreibung (Seite 3, letzter Absatz), wonach die
Verriegelung, die auch i1n Richtung der Durchstromung des
Filterelements, also axial, sein kann, durch
Verriegelungselemente an der Innenseite des
Gehausedeckels erfolgen kann, die mit zugeordneten
Verriegelungselementen am Filterelement (9) (also nicht
auf der Mantelflache des Tragergehauses) zusammenwirken.
Die urspringliche Beschreibung unterscheidet somit
zwischen einer formschlissigen Sicherung (Arretierung,
Verriegelung) des Filterelements Ulber
Verriegelungselemente an der Innenseite des
Gehausedeckels (vgl. Beschreibung Seite 3; Anspriche 5,
6 und 7) und einer axialen Arretierung des
Tragergehduses innerhalb des Aufnahmeraumes durch
zusammenwirkende Absatze (Beschreibung, Seite 11). Wie
auch immer man sich die axiale Arretierung im Einzelnen
vorzustellen hatte, die Patentanmeldung in der
ursprunglichen Fassung enthalt jedenfalls keine
Offenbarungsgrundlage dafir, dass diese
Verriegelungselemente bzw. Abs&tze sich an den
seitlichen Deckelabschnitten (3a, 3b) des Gehausedeckels
befinden wirden. Auch die Figuren 5 und 6 bilden dafur
keine Basis. Sie zeigen nur schematisch den
Gehausedeckel (3) mit den seitlichen Deckelabschnitten
(3a, 3b), nicht aber wie eine axiale Arretierung bewirkt
wird. In der Bezugszeichenliste, die Teil der
ursprunglich eingereichten Unterlagen ist, und iIn den
Figuren 2, 3 und 4 finden sich die Verriegelungselemente
(20, 21). Es ist jedoch nicht offenbart, dass diese der

axialen Arretierung dienen. Sie stehen auch in keinem
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ersichtlichen raumlichen oder funktionellen Zusammenhang
mit den seitlichen Deckelabschnitten (3a, 3b) des

Gehausedeckels.

Der genaue Zweck der seitlichen Deckelabschnitte (3a, 3b)
des Gehausedeckels geht also aus den urspringlich
eingereichten Unterlagen nicht hervor. Folglich geht aus
den urspringlich eingereichten Unterlagen auch nicht
hervor, dass die Deckelabschnitte (3a, 3b) der axialen
Arretierung dienten, bzw. dass der Gehdusedeckel (3)
“"hierfur” (namlich fir die axiale Arretierung) ... zwei
seitliche Deckelabschnitte (3a, 3b) aufweist™.

Deshalb geht die in Frage stehende Stelle des

Anspruchs 1 gemall Hauptantrag uUber den Gehalt der
ursprunglichen Offenbarung hinaus. Die Bestimmungen des
Artikels 123(2) EPU sind nicht erfullt.

Der gleiche Mangel betrifft auch die jeweiligen
Anspriuche 1 der Hilfsantrage 1 bis 3, die, was das in
Frage stehende Merkmal betrifft, wortgleich mit dem
Hauptantrag sind.

Da kein gewahrbarer Anspruchssatz vorliegt, ist die

Beschwerde zurickzuweisen.
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Entscheidungsftormel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurickgewiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

C. Vodz G. Raths
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