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Sachverhalt und Antrage

IT.

Auf die Européaische Patentanmeldung EP 06 115 290.6 mit
der Prioritat vom 24. Juni 2005 wurde am

17. Februar 2010 (Datum der Bekanntgabe der Erteilung
im Patentblatt 2010/07) das europaische Patent

EP-B-1 736 227 mit sieben Patentanspriichen erteilt.

Die unabhangigen Patentanspriche 1 und 7 des erteilten

Patents lauten wie folgt:

"1l. Filterelement (13) fir einen Fluidstrom zur

stirnseitigen Anstrdmung, aufweisend

- mindestens eine flache Lage und mindestens eine
gefaltete Lage, wobei die mindestens eine flache Lage
mit der mindestens einen gefalteten Lage im Wechsel
derart angeordnet ist, dass sich Kanadle mit offenem,

insbesondere dreieckigem Querschnitt ergeben,

- dichte Verschliisse jeweils der einen ersten Gruppe
von Kandlen einerseits und dichte Verschlisse der
restlichen, nicht zu genannter Gruppe zahlenden Kanadle
einer zweiten Gruppe andererseits derart, dass das zu
filternde Fluid bei der Durchstromung des
Filterelementes (13) von einer Anstrdmseite, gebildet
durch eine Stirnseite des Filterelementes (13), zu
einer Abstrdmseite, gebildet durch dessen andere
Stirnseite, eine der genannten Lagen, die zur Filterung

des Fluides vorgesehen ist, durchtreten muss,
- Mittel zur Abdichtung der Anstrdmseite von der
Abstrdmseite des Filterelementes (13) in einem

Gehauseteil (11),

- wobeil sowohl die mindestens eine flache Lage als auch
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die mindestens eine gefaltete Lage aus durchstrdmbaren

Filtermedien bestehen,

- wobeil an jeder den offenen Querschnitt bildenden
Seite derjenigen Kanale der ersten Gruppe, die vom Rand
des Filterelementes (13) beabstandet sind, ein Kanal
der zweiten Gruppe benachbart ist, so dass die
vollstandige Flache der Kandle der ersten Gruppe bis
auf Faltkanten der Kanale vom Fluid durchstrémbar ist,
dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zur Abdichtung
der Anstrdmseite von der Abstrodmseite des
Filterelementes (13) in einem Gehaduseteil (11) eine
umlaufende Dichtung beinhalten, wobei die umlaufende
Dichtung in Form eines Ringkragens (20) an einer
Stirnseite des Filterelementes (13) angeordnet ist,
Uber einen axialen Abschnitt mit der Mantelfldche (19)
des Filterelementes (13) verbunden ist und wobei ein
Teil des Ringkragens (20) sich axial iber die
Stirnseite des Filterelements (13) hinaus erstreckt und
wobei weiterhin ein Rahmenelement (2l1la, b, c¢) mit dem
axial Uberstehendem Teil des Ringkragens (20) verbunden
ist, derart, dass das Rahmenelement (21a, b, c¢c) eine
Abstiitzung gegen radial von auBen wirkende Krafte auf
den Ringkragen (20) bewirkt, wobei die umlaufende
Dichtung aus einem Elastomer besteht und an die
Mantelfldche (19) des Filterelements (13) angegossen
oder angespritzt ist, und wobei das Rahmenelement (21a,
b, c) an wenigstens zwei Seiten in der Dichtung
eingebettet und formschlissig mit ihr verbunden ist,
derart, dass die Einbettung beim AngieBen oder
Anspritzen der Dichtung an die Mantelflache (19)
erfolgt.”

"7, Verfahren zur Wartung eines Luftfilters
aufweisen [sic] ein Gehduse mit einer inneren

ringférmigen Dichtflache, dadurch gekennzeichnet, dass
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ein Filterelement gemédR einem der Anspriche 1 bis 6
axial in das Gehéduse bis zur Herstellung einer radial
dichtenden Verbindung zwischen Filtergehduse und
Dichtungsringkragen des Filterelements eingesetzt

wird."

Die abhangigen Anspriiche 2 bis 6 betrafen besondere

Ausfiihrungsformen des Filterelements gemal Anspruch 1.

Gegen das erteilte Patent wurde unter Hinweis auf die
Einspruchsgriinde nach Artikel 100 (a) EPU (mangelnde
Neuheit) und Artikel 100 (b) EPU (mangelnde
Ausfihrbarkeit) Einspruch eingelegt.

Im Einspruchsverfahren wurde unter anderen folgendes

Dokument genannt:

AT : WO-A-2005/063 361 (verdffentlicht am
14. Juli 2005).

Die Einspruchsabteilung sah den Gegenstand des
erteilten Anspruchs 1 (Hauptantrag) als nicht neu an im
Hinblick auf A7.

Das Merkmal einer Abdichtung mit einem Elastomer sei
durch den Polyurethanschaum in A7 implizit

vorweggenommen.

Nicht offenbart sei jedoch in A7 ein thermoplastisches
Elastomer, sodass der Gegenstand des Anspruchs 1 des

Hilfsantrags neu sei.

Das Patent wurde daher in gedndertem Umfang auf der
Grundlage der Anspriiche des ersten Hilfsantrags

aufrechterhalten.
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Die Beschwerden der Parteien richten sich gegen diese

Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung.

Die Beschwerde der Einsprechenden (im folgenden:
Beschwerdefithrerin I), eingelegt mit Schreiben vom
21. Mai 2012, wurde jedoch in weiterer Folge

zuriickgenommen (Schreiben vom 30. Juli 2012).

Die Beschwerde der Patentinhaberin (im folgenden:
Beschwerdefithrerin II) wurde mit Schreiben vom 1. Juni
2012 eingelegt. Die Beschwerdebegriindung vom 30. Juli
2012 enthielt die Argumente der Beschwerdefithrerin IT.
Beantragt wurde, die angefochtene Entscheidung
aufzuheben und das europadische Patent in der

urspringlich eingereichten Fassung aufrechtzuerhalten.

Eingereicht wurde ferner:

Anlage AlOQO: ROmpp's Chemie Lexikon, CD Version 1.0,
Stuttgart/New York,
Georg Thieme Verlag, 1995.

Die Beschwerdefiihrerin II argumentierte im Wesentlichen

wie folgt:

Die nachverdffentlichte Patentanmeldung A7 beschreibe —
ungeachtet einer unzuldssigen Kombination von Merkmalen
aus unterschiedlichen, in A7 offenbarten
Ausfihrungsformen - das Merkmal E10 (besagend, dass
"die umlaufende Dichtung aus einem Elastomer besteht")
des Anspruchs 1 nicht. A7 schweige sich lber den
Begriff "Elastomer" aus. Auch implizit sei kein
geschaumtes Polyurethan mit elastomeren Eigenschaften
offenbart. Gemadss Anlage Al0 erhalte man bei der
Polyaddition von Polyolen mit Polyisocyanaten je nach

Wahl und stdchiometrischem Verh&ltnis der



VIIT.

- 5 - T 1182/12

Ausgangsstoffe Polyurethane mit sehr unterschiedlichen
mechanischen Eigenschaften, z.B. Harze, Ionomere,
thermoplastische oder duroplastische Polyurethane, aber

auch mehr oder weniger harte Elastomere.

Die Neuheit der Gegenstadnde der erteilten Anspriiche

gegeniiber A7 sei damit anzuerkennen.

Antrage:

Die Beschwerdefiihrerin II beantragte, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und das europdische Patent in
der urspriinglich eingereichten Fassung

aufrechtzuerhalten.

Entscheidungsgrinde

Offenbarung der Erfindung

Zur Frage der Ausfiihrbarkeit der Erfindung liegt eine
begrindete Entscheidung der Einspruchsabteilung vor,
die seitens der Beschwerdefiihrerin I (vor der Ricknahme
ihrer Beschwerde) nicht angegriffen wurde. Die Kammer
sieht ihrerseits keinen Grund, von der von der

Einspruchsabteilung vertretenen Ansicht abzuweichen.
Die Bedingungen des Artikels 83 EPU sind daher erfullt.
Neuheit

Das Streitpatent beansprucht die Prioritat vom

24. Juni 2005 (DEA102005029750), wie sich die Kammer
iberzeugt hat, zu Recht.
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Die am 14. Juli 2005 veroffentlichte Anmeldung A7
beansprucht die Prioritdt vom 22. Dezember 2003. Sie
wurde dem Europaischen Patentamt gemal Artikel 153 (3)
und (4) EPU in einer seiner Amtssprachen zugeleitet und
der Anmelder hat die Anmeldegebiihr nach Regel

159(1) c¢) EPU oder Artikel 39(1) PCT entrichtet. Die
Erfordernisse der Regel 165 EPU sind damit erfullt. Ihr
Inhalt in der urspriinglich eingereichten Fassung gilt
daher gemidB Artikel 54 (3) EPU als Stand der Technik,

der bei der Prifung auf Neuheit zu beriicksichtigen ist.

In der angefochtenen Entscheidung wird das Dokument A7
als neuheitsschadlich betrachtet. Gemal der
angefochtenen Entscheidung beschreibe A7 alle Merkmale
des Oberbegriffs und des kennzeichnenden Teiles des
Anspruchs 1 des Streitpatents, so insbesondere auch das

strittige Merkmal

E10: "wobei die umlaufende Dichtung aus einem
Elastomer besteht und an die Mantelflé&che
(19) des Filterelements (13) angegossen oder

angespritzt ist".

Die Beschwerdefiithrerin II widerspricht dieser Ansicht.

Die A7 beschreibe — ungeachtet einer unzulassigen
Kombination von Merkmalen aus unterschiedlichen, in A7
offenbarten Ausfihrungsformen - das Merkmal E10 des
Anspruchs 1 nicht. A7 offenbare nirgends den Begriff
"Elastomer". Diese Sachlage alleine fiihre bereits zur
Neuheit des Gegenstandes des erteilten Anspruchs 1

gegeniber A7.

Da eine explizite Offenbarung einer Dichtung aus
Elastomer in A7 fehlt, bleibt fiir die Kammer =zu

untersuchen, ob eine solche Dichtung implizit, aber
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unmittelbar und eindeutig, offenbart ist. Die Kammer
kommt dabei hinsichtlich des besagten Anspruchsmerkmals

E10 zu folgendem Ergebnis.

Gemdss Anlage Al0 (Seite 1, letzter Absatz), erhalt man
bei der Polyaddition von Polyolen mit Polyisocyanaten
je nach Wahl und stdéchiometrischem Verhadaltnis der
Ausgangsstoffe Polyurethane (PUR) mit sehr
unterschiedlichen mechanischen Eigenschaften, z.B.
Harze, Ionomere, thermoplastische oder duroplastische
PUR, aber auch mehr oder weniger harte Elastomere.
Polyurethanschdume erhédlt man bei der Polyaddition in
Gegenwart von Wasser und/oder Carbonsduren. Diese
kébnnen im Reaktionsspritzguss (RIM-molding) oder
Reinforced RIM (RRIM)-Verfahren Verwendung finden, da
sie nach Mischen und Injizieren rasch ausharten (A1QO,
Seite 2 oben). Es ist daher nicht zwingend der Fall,
dass ein Polyurethan die Stoffeigenschaft der
Elastizitat aufweist. Dies gilt auch fir die

Polyurethanschdaume, die in A7 genannt sind.

Auf Seite 15, Zeilen 10 bis 21, der A7 wird die
Herstellung einer geformten Dichtungskomponente
("molded seal component") aus einem geschaumten
Polyurethan ("foaming polyurethane") beschrieben. Ein
bevorzugtes Beispiel eines solchen Polyurethans,
erhdltlich aus einem speziell fiir die Anmelder der A7
bereitgestellten Polyetherpolyol und einer Isocyanat-
Komponente, wird auf den Seiten 21, Zeile 14, bis Seite
22, Zeile 24, naher beschrieben. Das erhaltene

Polyurethan zeichnet sich durch eine besondere

Kombination aus Druckverformungsrest ("compression
set") und Harte ("compression load deflection", CLD)
aus (siehe Seite 20, Zeilen 4 bis 25). Eine Elastizitat

des PU-Schaumes wird nicht erwahnt. Die

Beschwerdefithrerin II hat ebenfalls darauf hingewiesen,
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dass in dem Beispiel der A7 auf Seiten 21 und 22 keiner
der Ausgangsstoffe ein Elastomer sei und auch das
Produkt nicht als Elastomer offenbart sei. Ein

Elastomer wird also hier nicht impliziert.

Die Kammer kann der Ansicht der Einspruchsabteilung
nicht folgen, dass die in A7 verwendeten PU-Schaume
zwingend als Material Elastomere aufweisen miissen. Eine
gewisse Elastizitat kann auch aufgrund der
Struktureigenschaft des geschaumten Polymers, etwa

durch die Lufteinschliisse, bedingt sein.

Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 ist daher aus
diesem Grunde neu gegeniiber A7 (Artikel 54 (3) EPU).

Die Anspriiche 2 bis 7 sind allesamt - direkt oder
indirekt - auf Anspruch 1 riickbezogen, weswegen ihre

Gegenstande ebenfalls neu im Hinblick auf A7 sind.

Anderer neuheitsschadlicher Stand der Technik wurde
nicht genannt und ist der Kammer auch nicht

ersichtlich.

Die Bedingungen des Artikels 54 EPU sind erfiillt.

Erfinderische Tatigkeit

A7 bleibt bei der Prifung auf erfinderische Tatigkeit
auBer Betracht (Artikel 54 (3) EPU).

Im Ubrigen wurde der Einspruchsgrund der mangelnden
erfinderischen Tatigkeit von der Einsprechenden
(Beschwerdefithrerin I) im Einspruchsschriftsatz gemal
Regel 76(2)c) EPU nicht angezogen und auch von der
Einspruchsabteilung nicht ins Verfahren eingefihrt. Die

Kammer ist daher ohne das Einverstandnis der
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Patentinhaberin nicht befugt, lber diesen
Einspruchsgrund zu befinden (G 9/91, ABl1. EPA 1993,
408; G 10/91, ABl. EPA 1993, 420).

Die Einspruchsabteilung hat das Vorliegen einer
erfinderischen Tatigkeit auf der Grundlage desselben
Stands der Technik durch die Aufrechterhaltung des
Patentes im Umfang der Anspriiche des im Wesentlichen
gleichen Hilfsantrages bereits implizit anerkannt.
Seitens der Beschwerdefilthrerin I wurden seitdem keine

neuen Argumente vorgetragen.
Die Kammer sieht keine Veranlassung, die Zustimmung der

Patentinhaberin zur Einfihrung dieses neuen

Einspruchsgrundes einzuholen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung

zurickverwiesen mit der Anordnung, das europaische Patent

im erteilten Umfang aufrechtzuerhalten.
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