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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung, das Europaische Patent
Nr. 1 862 209 zu widerrufen. Das Patent betrifft ein

axial durchstrombares Filterelement.

In ihrer Entscheidung kam die Einspruchsabteilung zu dem
Schluss, dass das Patent die Erfindung nicht so deutlich
und vollstandig offenbart, dass ein Fachmann sie

ausfihren kann.

In ihrer Entscheidung vertrat die Einspruchsabteilung
insbesondere die Ansicht, dass es zwar offensichtlich
sei, dass der im Streitpatent verwendete Begriff der
Porositat etwas anderes bedeute, als iUblicherweise wvom
Fachmann verstanden wiirde. Selbst wenn der Fachmann zu
dem Schluss kame, dass die Filterwirkung bzw.
Abscheidewirkung des Filtermediums und des
Notdichtkragens verglichen werden sollte, so sei fir den
Fachmann nicht klar, welche MessgrdBe fiir diesen

Vergleich heranzuziehen sei.

Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung legte die
Patentinhaberin (Beschwerdefithrerin) Beschwerde ein. Mit
ihrer Beschwerdebegriindung reichte sie sechs

Hilfsantrage ein.

Der Wortlaut von Anspruch 1 des Hauptantrags (Patent wie

erteilt) ist wie folgt:

"l. Luftfiltereinheit (10) umfassend ein Gehduse (11,
15) und ein Filterelement (1) bestehend aus wenigstens
einem Flachenelement, das zu einem kompakten Korper
gewickelt ist, welcher zwischen seinen zwei Stirnfl&chen

(4, 5) axial durchstrdmbar ist, und das an seinem



-2 - T 0243/13

AuBenumfang wenigstens einen endlosen Hauptdichtring (2)
aufweist, der benachbart zu einer ansaugseitigen
Stirnflédche (4) angeordnet ist, wobei nahe der
auslassseitigen Stirnflache (5) ein den Korper
umfassender Notdichtkragen (3) vorgesehen ist, dadurch
gekennzeichnet, dass ein zwischen der AuBenseite des
Filterelements (1) und der Innenseite des Gehauses
gebildeter Ringspalt (17) durch den Hauptdichtring (2)
und durch den Notdichtkragen (3) verschlossen ist, wobei
der Notdichtkragen (3) aus einem Vlies- oder
Schaumstoffstreifen besteht und wobei die Porositat des
Notdichtkragens (3) so gewahlt ist, dass sie gleich dem

Filtermedium des Filterelements oder noch feiner ist."

Die Beschwerdefiihrerin trug im Wesentlichen wie folgt

vVOor:

Der Einspruchsgrund nach Artikel 100 (b) EPU sei weder
wirksam von der Einsprechenden in ihrer
Einspruchsschrift geltend gemacht noch von Amts wegen
eingefihrt worden. Dieser Einspruchsgrund sei seitens
der Einsprechenden nur hilfsweise geltend gemacht
worden, namlich fiir den Fall, dass die Patentinhaberin
eine bestimmte Auslegung des unabhdngigen Anspruchs
vornahme, was jedoch nicht geschehen sei. Da die
Einspruchsabteilung diesen Einspruchsgrund als wirksam
geltend gemacht angesehen und ihre Entscheidung nur auf
diesen Einspruchsgrund gestiitzt habe, habe sie ihren
Ermessensspielraum lberschritten und es liege insoweit

ein Verfahrensfehler vor.

Anspruch 1 sei so zu verstehen, dass der Notdichtkragen
jedenfalls eine Filterfunktion habe, wie dies
insbesondere Absatz [0015] zu entnehmen sei. Der
Fachmann erkenne aus Absatz [0007], dass eine grindliche

Abscheidung am Notdichtkragen erfolgen solle, weshalb
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sich ergebe, dass der Notdichtkragen fir Luft
durchlédssig sein miisse. Mit dem Ausdruck "Porositat" in
Anspruch 1 sei nicht die PorengroBe als
Strukturbeschaffenheit gemeint sondern eine
Durchlédssigkeit bzw. ein Abscheidevermdgen. Das MaBk fir
die Durchlédssigkeit werde der Fachmann nach MaBgabe des
Einsatzzweckes festlegen und die Dimensionierung der
eingesetzten Materialien entsprechend seinem allgemeinen
Fachwissen vornehmen. Das Erfordernis der ausreichenden

Offenbarung sei daher erfillt.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) trug im

Wesentlichen wie folgt vor:

Der Einspruchsgrund nach Artikel 100 (b) EPU sei in der
Einspruchsbegriindung substantiiert geltend gemacht
worden und stelle daher keinen neuen Einspruchsgrund im

Sinne von G 10/91 dar.

Der Wortlaut von Anspruch 1 sei sinnwidrig, da dort
wortlich die Porositat des Notdichtkragens mit einem
Filtermedium verglichen werde, also nicht die Porositat
des Notdichtkragens mit der Porositat des Filtermediums.
Die einschrankende Auslegung von Anspruch 1, der gemaRB
der Notdichtkragen und das Filterelement hinsichtlich
ihrer Luftdurchléassigkeit oder Abscheidungswirkung zu
vergleichen seien, ergebe sich nicht aus den Anspriichen.
Zwar kénnten Beschreibung und Zeichnungen zur Auslegung
der Patentanspriiche herangezogen werden. Eine solche
Auslegung dirfe jedoch nicht zu einer Beschrankung des
Anspruchs fihren, ohne dass eine solche Beschrankung
auch in den Merkmalen des Anspruchs angelegt sei. Ein
zwingender Zusammenhang zwischen Porositat und
Luftdurchlédssigkeit existiere nicht. So sei ein Schaum
mit ausschlieBlich geschlossenen Poren zwar pords,

dieser sei jedoch nicht luftdurchléd@ssig. Auch wenn der
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Anspruch derart ausgelegt wiirde, dass ein Vergleich der
Durchléssigkeit bzw. des Abscheidevermdgens des
Filtermediums mit derjenigen bzw. demjenigen des
Notdichtkragens gemeint sei, so wisste der Fachmann
nicht, wie dieser Vergleich anzustellen sei. Es gebe
unterschiedliche Kriterien, die fir einen solchen
Vergleich herangezogen werden kdénnten, welche
insbesondere die maximale PartikelgroRe und den
Abscheidegrad umfassten, jedoch nicht auf diese
beschrankt seien. Insbesondere sei es iUblich, bei
Luftfiltern den Abscheidegrad anzugeben. Zudem sei weder
im unabhédngigen Anspruch 1 noch in der Beschreibung
angegeben, unter welchen Testbedingungen ein solcher
Vergleich anzustellen sei. Wenn man Anspruch 1
dahingehend auslegte, dass ein Vergleich der
Durchléssigkeit bzw. des Abscheidevermdgens zwischen
Notdichtkragen und Filtermedium gemeint sei, so umfasse
der Ausdruck "oder noch feiner" jedenfalls den Fall, bei
dem der Notdichtkragen luftundurchlédssig sei. Das
Erfordernis der ausreichenden Offenbarung sei daher
nicht erfullt.

Antrage

Die Beschwerdefilhrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Zurickweisung des
Einspruchs, hilfsweise die Aufrechterhaltung des Patents
in geanderter Form auf der Basis eines der mit der

Beschwerdebegrindung eingereichten Hilfsantrdge 1 bis 6.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurickweisung der

Beschwerde.
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Entscheidungsgriunde

1. Rechtlicher Rahmen des Verfahrens - Einspruchsgrund nach
Artikel 100 (b) EPU

1.1 Die Beschwerdekammer kann sich der Beschwerdefiihrerin
nicht darin anschlieBen, dass der Einspruchsgrund nach
Artikel 100 (b) EPU in der Einspruchsschrift nicht

substantiiert geltend gemacht worden sei.

1.2 Auf Seite 2 des Formblattes 2300 ist unter Punkt VI das
Kastchen neben dem Einspruchsgrund nach Artikel 100 (b)
EPU angekreuzt. Die Begriindung des Einspruchs enthilt
einen als "IX. Verletzung des Art. 83 EPU" bezeichneten
Abschnitt, der sich inhaltlich mit behaupteten
Offenbarungsdefiziten befasst und mit folgendem Satz
schlieBlt: "Das Streitpatent ist daher wegen Verletzung
des Art. 83 EPU zu widerrufen". Bereits aus diesen
Erwagungen kann flir einen objektiven Leser der
Einspruchsschrift nicht in Zweifel stehen, dass der
Einspruchsgrund der mangelnden Offenbarung substantiiert

geltend gemacht wurde.

1.3 Zwar wird der erste Absatz in diesem Abschnitt mit
folgenden Worten eingeleitet: "Im Folgenden sei rein
vorsorglich zudem auch fiir den Fall vorgetragen, dass
die Patentinhaberin [...] behaupten sollte, [es] sei ein
ganz bestimmter Zahlenwert flir eine Porositat oder ein
bestimmter Zahlenbereich flir die Porositat [...]
gemeint". Im ndchsten Absatz heiBt es: "in diesem Falle
ware das Streitpatent ebenfalls zu widerrufen, da es
dann die angebliche Erfindung nicht so deutlich und

vollstandig offenbaren wiirde...".

Allerdings enthalt der dritte Absatz in diesem Abschnitt

Einwande, die objektiv betrachtet, auch ohne die
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genannte etwaige Behauptung der Patentinhaberin, auf den

Wortlaut von Anspruch 1 abzielen (vgl. "keinerlei
Offenbarung [...], wie die Porositat des Notdichtkragens
definiert ist"; "auch bezliglich der Porositat des

Filtermediums gibt die Streitpatentschrift dem Fachmann

keinerlei Offenbarung an die Hand").

Die Einspruchsschrift enthdlt mithin einen Vortrag zum
Einspruchsgrund der mangelnden Ausfihrbarkeit, welcher

nicht an eine Bedingung geknlpft ist.

Vor diesem Hintergrund kommt die Kammer zu dem Schluss,
dass der Einspruchsgrund nach Artikel 100 (b) EPU bereits
in der Einspruchsschrift substantiiert geltend gemacht
worden ist. Es stand daher gar nicht mehr im Ermessen
der Einspruchsabteilung, diesen Einspruchsgrund noch
nachtraglich in das Verfahren einzufihren. Folglich kann
auch keine unsachgemd@Be Ermessensausibung und kein

diesbeziiglicher Verfahrensfehler vorgelegen haben.

Es ergibt sich somit, dass der Einspruchsgrund nach
Artikel 100 (b) EPU vom rechtlichen Rahmen des Verfahrens
vor der Einspruchsabteilung umfasst war und dieser somit
keinen neuen Einspruchsgrund von im Sinne von

G 10/91 darstellt, dessen Priifung im Beschwerdeverfahren

des Einverstandnisses der Patentinhaberin bedurft hatte.

Hauptantrag - Ausfihrbarkeit - Artikel 100(b) EPU

In Streit steht das Merkmal in Anspruch 1, wonach "die
Porositadt des Notdichtkragens so gewadhlt ist, dass sie
gleich dem Filtermedium des Filterelements oder noch

feiner ist".

Die Kammer stellt hierzu zunachst fest, dass Anspruch 1

zwingend vorschreibt, dass der Notdichtkragen "aus einem
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Vlies - oder Schaumstoffstreifen besteht", auch wenn
dieses Merkmal in Absatz [0006] des Streitpatents als
optional dargestellt wird (vgl. "beispielsweise (sic)
als Vlies - oder Schaumstoffstreifen ausgebildet
[...]"). Ebenso schreibt Anspruch 1 zwingend das oben
unter 2.1 erwdahnte Merkmal vor, auch wenn dieses Merkmal
in Absatz [0007] des Streitpatents als optional
dargestellt wird (vgl. "wie die Porositat bevorzugt

(sic) so gewahlt, dass").

Es ist der Beschwerdegegnerin darin zuzustimmen, dass
der Wortlaut von Anspruch 1, wonach "die Porositat [...]
so gewahlt ist, dass sie gleich dem (sic) Filtermedium
[...] ist" ohne weitere Auslegung unklar ist, da hier
nach dem Wortlaut eine Eigenschaft eines Gegenstandes
(Notdichtkragen) nicht mit der entsprechenden
Eigenschaft eines anderen Gegenstandes (Filtermedium)
verglichen werden soll, sondern mit dem anderen
Gegenstand selbst. Das in Streit stehende Merkmal in

Anspruch 1 bedarf daher zunachst der Auslegung.

Die Frage, ob eine Erfindung im Sinne von Artikel 100 (b)
EPU ausreichend offenbart ist, ist unter
Berlicksichtigung der Beschreibung und der Zeichnungen zu
beantworten (siehe die Rechtsprechung der
Beschwerdekammern des Europaischen Patentamts,

7. Auflage 2013, II.C.2). Aus diesen Grinden sind auch
bei der Frage der Auslegung allenfalls vager oder
unklarer Formulierungen in den Anspriichen bei der
Priifung des Erfordernisses der ausreichenden Offenbarung
der Erfindung die Beschreibung und die Zeichnungen

heranzuziehen.

Aus der Offenbarung des Streitpatents (siehe
insbesondere Absatze [0004] und letzter Satz von Absatz

[0015]) entnimmt der Fachmann zundchst, dass die
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Funktion des Notdichtkragens das Abscheiden bzw. Filtern
von Schmutzpartikeln im Falle der Beschaddigung des

Luftfiltergehauses ist.

Die dem in Streit stehenden Merkmal entsprechende
Passage in der Beschreibung findet sich in Absatz
[0007], wo es heilt: "Um im Schadensfall eine griindliche
Abscheidung von Partikeln an dem Notdichtkragen zu
bewirken, wird die Porositdt bevorzugt (sic) so gewdhlt,
dass sie gleich dem Filtermedium des

Kompaktluftfilterelements oder noch feiner ist".

Aus dieser Passage entnimmt der Fachmann unzweifelhaft,
dass es sich bei der Eigenschaft der Porositat um die
Durchléssigkeit gegeniiber Schmutzpartikeln bzw. um die
Abscheidewirkung des Notdichtkragens handelt. Darilber
hinaus ist dieser Passage zu entnehmen, dass das in
Streit stehende Merkmal dazu fihren soll, eine dem
eigentlichen Filterelement entsprechende oder eine noch
starkere Abscheidewirkung zu erzielen, d.h. der Schmutz
soll im Schadensfall genauso "grindlich" wie das
eigentliche Filterelement wirken bzw. eine noch

"grindlichere" Filtration bewerkstelligen.

Aus diesen Grinden wirde der Fachmann den Begriff der
Porositadt in Anspruch 1 wie dargelegt auslegen und
diesbeziiglich nicht auf eine akademische Definition der
Porositat im Sinne einer Strukturbeschaffenheit
abstellen. Insbesondere wurde der Fachmann zu dem
Schluss kommen, dass geschlossene Poren, d.h. Poren, die
nicht an der Filtration beteiligt sind, nicht von diesem
Begriff umfasst sind. Diese Auslegung wird im Ubrigen
auch dadurch gestitzt, dass ausweislich des Anspruchs 1
von der Porositat von Vliesstoffen die Rede ist. Ob es
sich hierbei um eine "einschrankende Auslegung" handelt,

wie dies von der Beschwerdegegnerin geltend gemacht
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wird, kann dahinstehen, da diese Frage den Schutzbereich
des Anspruchs betrifft und nicht die Ausfiithrbarkeit der
Erfindung.

Die Beschwerdegegnerin macht dariber hinaus geltend,
dass der Fachmann nicht wiisste, wie ein Vergleich der
Durchléssigkeit bzw. des Abscheidevermdgens des
Filtermediums mit derjenigen bzw. demjenigen des

Notdichtkragens anzustellen sei.

Zwar stimmt die Kammer der Beschwerdegegnerin
grundsatzlich darin zu, dass ein solcher Vergleich
anhand von unterschiedlichen Parametern, wie z.B. dem
Abscheidegrad fir einen bestimmten KorngrdBenbereich,
durchgefiihrt werden kann. Ebenso kénnten, wie in Punkt
2.5 der angefochtenen Entscheidung angefihrt,
Korngrohlenspektrum oder KorngrdBenmittelwert zum
Vergleich herangezogen werden. Diese unterschiedlichen
Mbéglichkeiten stehen jedoch der Ausfihrbarkeit der
Erfindung nicht entgegen. Der Fachmann kann namlich
einen Vergleich anstellen, sobald er sich fir einen
bestimmten Parameter entschieden hat, und zwar
unabhangig davon, flir welchen Parameter er sich

entschieden hat.

Die Beschwerdegegnerin hat auch nicht dargelegt, dass
Uber einen wesentlichen Bereich von Anspruch 1 die
Ergebnisse (durchlassiger, gleich durchlédssig oder
weniger durchldssig) abhangig von der Verwendung der
genannten Parameter stark voneinander abwichen,
insbesondere dann, wenn die Durchlassigkeit des
Notdichtkragens deutlich geringer sein soll, als die des
Filtermaterials. So ist es beispielsweise nicht
plausibel, dass ein Notdichtkragen, dessen Abscheidegrad
Uber alle abzutrennenden Kornklassen hinweg lber

demjenigen des Filtermaterials liegt (Notdichtkragen
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"weniger durchlassig" als Filtermedium), zu einem
Filtrat fihrt, das einen mittleren KorngroRenwert
aufweist, der lber demjenigen des Filtrats des
Filtermaterials liegt (Notdichtkragen "durchlassiger"
als Filtermedium). Zwar ist es glaubhaft, dass bei in
etwa gleicher Durchlédssigkeit bzw. gleichem
Abscheidevermdgen, je nachdem, welcher Parameter zum
Vergleich herangezogen wird, eine Luftfiltereinheit
einmal unter Anspruch 1 fallt und einmal nicht. Dies
betrifft jedoch eine allfallige Unscharfe in der
Abgrenzung des Gegenstands von Anspruch 1 und somit die
Klarheit der Anspriiche und nicht die Ausfihrbarkeit der
Erfindung (vgl. hierzu insbesondere T 430/10, Grinde
1.3.3).

Aus den gleichen Grinden kann der Einwand der
Beschwerdegegnerin nicht verfangen, wonach das Fehlen
der Angabe der Testbedingungen, unter welchen die
Durchlassigkeit bzw. das Abscheidevermdgen zu bestimmen
sei, zu einem Mangel an Ausfihrbarkeit fihre. So wird
der Fachmann vor dem Hintergrund des in Absatz [0007]
genannten Zwecks der grindlichen Abscheidung auch im
Schadensfall eine Testanordnung wahlen, die den realen
Bedingungen mdglichst nahekommt und von Testbedingungen
absehen, die hiervon deutlich abweichen. Es ist daher
fir die Kammer nicht ersichtlich, weshalb der Fachmann
durch Versuche die Durchlassigkeit bzw. das
Abscheidevermdgen des Notdichtkragens und des
Filtermediums nicht bestimmen und damit vergleichen

konnte.

In diesem Zusammenhang machte die Beschwerdegegnerin
auch geltend, dass der Fall, bei dem der Notdichtkragen
eine vollstdndige Abdichtung gewadhrleiste, von

Anspruch 1 mitumfasst sei, eine solche Ausfiihrung sei

jedoch fiir den Fachmann nicht nacharbeitbar.
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Selbst wenn man davon ausgeht, dass ein
Luftfilterelement, bei dem der Notdichtkragen eine
vollstandige Abdichtung darstellt, im Lichte der
Beschreibung von Anspruch 1 mitumfasst sein konnte (vgl.
"so dass die Strdmung, Jje nach Porositat des
Notdichtkragens 3, von auBen in das Filterelement 1
geleitet wird oder aber in dem pords ausgebildeten
Notdichtkragen selbst gefiltert wird" in Absatz [0015],
dagegen aber "griindliche Abscheidung" in Absatz [0007]),
was die Kammer hier offen ldsst, ware der Fachmann ohne
Zweifel in der Lage, einen aus Vlies- oder
Schaumstoffstreifen bestehenden Notdichtkragen durch
geeignete Mittel luftundurchld@ssig zu machen oder gleich
ein entsprechend luftundurchldssiges Schaummaterial zu
wahlen, sodass keine Filtration bzw. Abscheidung daran
stattfindet. Eine solche Ausgestaltung ware daher

jedenfalls vom Fachmann ausfithrbar.

Die Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass der
Hauptantrag, d.h. das Patent wie erteilt, das
Erfordernis der ausreichenden Offenbarung nach Artikel
100 (b) EPU erfullt.

Da die Einspruchsgriinde der mangelnden Neuheit und
mangelnden erfinderischen Tatigkeit nicht Gegenstand der
angefochtenen Entscheidung waren, diese aber wvon der
Einsprechenden geltend gemacht worden waren, ibt die
Kammer ihr Ermessen nach Artikel 111(1), Satz 2, EPU aus
und verweist die Angelegenheit zur weiteren Behandlung

an die erste Instanz zuriuck.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren

Behandlung zurickverwiesen.
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Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



