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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung zur Post gegeben am 4. Marz 2015,
das europaische Patent Nr. 2 110 539 nach

Artikel 101 (2) und 101 (3) b) EPU zu widerrufen.

Drei Einspriiche gegen das Patent waren auf die Grinde
Artikel 100 (a) i.V.m. Artikel 54 und 56, Artikel 100
(b) und Artikel 100 (c) i.V.m. Artikel 76 EPU gestiitzt.
Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass der
Hauptantrag und der Hilfsantrag I die Erfordernisse des
Artikels 52 (1) mit 56 EPU nicht erfiillte, und der
Hilfsantrag IV die Erfordernisse des

Artikels 123(2) EPU nicht erfullte.

Gegen diese Entscheidung hat die Patentinhaberin als
Beschwerdefihrerin am 13. Marz 2015 Beschwerde
eingelegt und am selben Tag die Beschwerdegebiihr
entrichtet. Die Beschwerdebegriindung wurde am

13. Juli 2015 eingereicht.

Eine Ladung zur miindlichen Verhandlung erging am

3. Mai 2018. In einer Mitteilung gemal Artikel 15(1)
VOBK vom selben Tag teilte die Kammer den Beteiligten
ihre vorlaufige Einschdtzung des Sachverhalts mit. Die
mindliche Verhandlung fand am 17. September 2018 in
Anwesenheit der Beschwerdefihrerin und der
Beschwerdegegnerinnnen Einsprechender 2 und
Einsprechende 3 statt. Die Beschwerdegegnerin-
Einsprechende 1 teilte am 13. September 2018 mit, dass
sie nicht an der mindlichen Verhandlung teilnehmen

werde.

Die Beschwerdefiithrerin beantragt die Aufhebung der

angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung
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des Patents auf Basis des am 17. Juli 2018
eingereichten Hauptantrags, oder hilfsweise in der
Fassung eines der am selben Tag eingereichten

Hilfsantrdge I bis VI.

VI. Die Beschwerdegegnerinnen Einsprechenden beantragen

alle die Zurickweisung der Beschwerde.

VII. Der unabhédngige Anspruch 1 der Antrédge hat folgenden
Wortlaut:

Hauptantrag

"Filtereinrichtung fiir Dieselkraftstoff und flir einen
Kraftfahrzeug-Verbrennungsmotor mit einer Heizmodul-
Einrichtung (1) und mit

- einem lang gestreckten, zylindrischen Filtergehause,
- einem in diesem Filtergehause angeordneten,
ringfdérmigen, radial durchstrdomten Ringfilterelement,
- einer Zu- und einer Ablaufoffnung an den
gegenliberliegenden Stirnseiten des Filtergehauses,
dadurch gekennzeichnet, dass

- die Heizmodul-Einrichtung (1) lber eine an der
Zulaufstirnseite des Ringfilterelementes (9) l1ldsbar
vorgesehene, von dem gesamten zuzufuhrenden Kraftstoff
durchstrdéomte Steckverbindung (3, 11) mit dem
Filtergehduse (8) verbunden ist,

- die Steckverbindung durch Schnellverschlussmittel

(12, 13; 14) gegen LOsen gesichert ist."

Hilfsantrag I

Wie im Hauptantrag, wobei das Merkmal
"Filtereinrichtung fir Dieselkraftstoff und fir einen
Kraftfahrzeug-Verbrennungsmotor" durch
"Dieselkraftstoff-Einrichtung fliir Kraftfahrzeuge"

ersetzt wurde.
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Hilfsantrag II

Wie im Hauptantrag, wobei das Merkmal "mit dem
Filtergehduse (8) verbunden ist," um "derart, dass die
Filtereinrichtung sowohl mit als auch ohne Heizmodul-

Einrichtung (1) betreibbar ist," erganzt wurde.

Hilfsantrag III

Wie im Hauptantrag unter Hinzufligung des Merkmals "die
SchnellverschluBmittel (12, 13; 14) einen in radial
ineinander greifende Schlitze der Anschlussbereiche des
Filtergehduses (8) und der Heizvorrichtung (6)
eingreifenden, U-fdrmigen Federbiigel (14) umfassen”" am

Ende des Kennzeichens.

Hilfsantrag IV

Wie im Hilfsantrag II unter Hinzufigung des Merkmals
"die SchnellverschluBmittel (12, 13; 14) einen in
radial ineinander greifende Schlitze der
Anschlussbereiche des Filtergehaduses (8) und der
Heizvorrichtung (6) eingreifenden, U-fdrmigen

Federbligel (14) umfassen" am Ende des Kennzeichens.

Hilfsantrag V

Wie im Hauptantrag, wobei das Merkmal "die Heizmodul-
Einrichtung (1)" im Kennzeichen um "auBen am

Filtergehduse angebracht" erganzt wurde.

Hilfsantrag VI

Wie im Hauptantrag, wobei das Merkmal "mit dem
Filtergehduse (8) verbunden ist," um "derart, dass die
Filtereinrichtung sowohl mit als auch ohne mit dem
Filtergehduse verbundener Heizmodul-Einrichtung (1)

betreibbar ist," erganzt wurde.
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Die Beschwerdegegnerinnen-Einsprechenden haben zu den
entscheidungs-erheblichen Punkten folgendes
vorgetragen:

Der unabhangige Anspruch 1 in allen Antragen gehe iber
den Inhalt der Stammanmeldung in der urspringlich
eingereichten Form hinaus, da die Filtereinrichtung
dort nur in Verbindung mit einem spezifischen

Betriebsverfahren offenbart werde.

Die Beschwerdefihrerin-Patentinhaberin hat zu den
entscheidungserheblichen Punkten folgendes vorgetragen:
Der unabhdngige Anspruch 1 in allen Antragen gehe nicht
iber den Inhalt der Stammanmeldung in der urspringlich
eingereichten Form hinaus, da die Filtereinrichtung
eine zweite Erfindung betreffe, die der Fachmann
gedanklich von einer auf das Betriebsverfahren

gerichteten ersten Erfindung trenne.

Entscheidungsgriunde

Die Beschwerde ist zulassig.

Anwendungsgebiet der Erfindung

Das Streitpatent betrifft eine Filtereinrichtung fur
Dieselkraftstoff fir einen Kraftfahrzeug-
Verbrennungsmotor, wobei die Filtereinrichtung ein
radial durchstromtes Ringfilterelement und eine
vorgeschaltete Heizmoduleinrichtung aufweist. Die
Heizmodul-Einrichtung ist idber eine an der
Zulaufstirnseite des Ringfilterelementes losbar
vorgesehene, von dem gesamten zuzufuhrenden Kraftstoff
durchstrémte Steckverbindung mit dem Filtergehduse
verbunden. Zusdtzlich ist die Steckverbindung durch

Schnellverschlussmittel gegen Losen gesichert. Durch
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die Steckverbindung wird es ermdglicht, ein
Kraftstofffilter gleicher Konstruktion wahlweise mit
oder ohne eine Heizeinrichtung einsetzen zu kdnnen

(Absatz 23 und Figur 4 des Patents).

Anderungen

Das Patent ist als Teilanmeldung einer fritheren
Anmeldung eingereicht worden (nachfolgend
Stammanmeldung, als EP 1 1228 058 A2 veroffentlicht).
Anspruch 1 aller Antrdge wurde im Beschwerdeverfahren
gedndert, und diese Anderungen unterliegen den
Anforderungen des Artikels 76(1) Satz 2 EPU gegeniiber

der Stammanmeldung wie eingereicht.

Anspruch 1 des Hauptantrags beruht unbestritten auf
einer Kombination der Anspriiche 12 und 13 der
Stammanmeldung, wobei unter anderem das Merkmal "nach
einem Verfahren und in einer Ausfiihrung nach einem der
Anspriche 2 bis 3 arbeitende" aus Anspruch 12
gestrichen wurde (nachfolgend: "die Streichung"). Daher
ist zu klaren, ob durch die Streichung ein Gegenstand
entsteht, der liber den Inhalt der Stammanmeldung in der

urspringlich eingereichten Form hinausgeht.

Bei der Beurteilung, ob Anderungen den Erfordernissen
des Artikel 76(1) Satz 2 EPU geniigen, sind dieselben
Grundsadtze anzuwenden wie bei Artikel 123 (2) EPU
(RABK, 8. Auflage 2016, II.F.2.1). Diese Grundsatze
wurden von der GroBen Beschwerdekammer in ihrer
Entscheidung G 2/10 als "Goldstandard" bezeichnet. Die
Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU sind demnach so
zu verstehen, dass sich vorgenommene Anderungen
unmittelbar und eindeutig aus der urspriinglich

eingereichten Fassung der Anmeldung ergeben miissen,
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wobeil der Fachmann die Gesamtoffenbarung der

urspringlichen Anmeldung betrachtet (RdBK, II.E.1.2.1).

Die Heizmodul-Einrichtung wird in Anspruch 1 des
Hauptantrags nicht weiter spezifiziert. Der Anspruch
umfasst daher auch eine Filtereinrichtung, bei der
keine Messung der Temperatur und/oder des Drucks des
Dieselkraftstoffs mdoglich ist. Die Streichung ware
gemal dem "Goldstandard" nur dann zulassig, wenn der
Fachmann unter Heranziehung seines allgemeinen
Fachwissens eine solche Filtereinrichtung explizit oder
implizit unmittelbar und eindeutig als in der
urspriinglichen Fassung der Stammanmeldung offenbart

ansehen wirde.

Im Gegensatz zur Sichtweise der Beschwerdefithrerin-
Patentinhaberin ist das aus den folgenden Griinden nicht
der Fall:

Die Beschwerdefiihrerin-Patentinhaberin argumentiert,
dass die Anspriiche 12 und 13 der Stammanmeldung
keinerlei Vorrichtungsmerkmale betreffend ein

Steuerverfahren enthalten.

Diese Sicht wird von der Kammer nicht geteilt, da

Anspruch 12 auf eine "nach einem Verfahren und in einer

Ausfiihrung nach einem der Anspriiche 2 bis 3 arbeitende"

Einrichtung gerichtet ist (Hervorhebung durch die
Kammer) . Durch diesen Rlckbezug muss die Einrichtung
daher so ausgebildet sein, dass sie Druck und
Temperatur des Dieselkraftstoffs messen kann. Daher
sind entsprechende Vorrichtungsmerkmale auch in
Anspruch 12 mitzulesen, selbst wenn sie nicht explizit

im Anspruch genannt werden.
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Alternativ bezieht sich die Beschwerdefihrerin-
Patentinhaberin zur Rechtfertigung der Streichung auf

Absatz 25 der Stammanmeldung.

Auch dieser Absatz offenbart wegen der darin
enthaltenen Verweise auf einen Einsatz "nach dem
erfindungsgemalen Steuerverfahren" und auf Figur 4 nur
eine Filtereinrichtung im Zusammenhang mit einer
Temperatur- und Druckmessung. Die in Figur 4
dargestellte Filtereinrichtung wird namlich wegen der
Angaben in Absatz 16 der Stammanmeldung "nach dem in
Figur 1 dargestellten Schaltbild" betrieben, welches
gemal Absatz 11 einen Temperaturfihler 4 und einen

Drucksensor 5 enthalt.

Unter Verweis auf Absatz 26 der Stammanmeldung vertritt
die Beschwerdefiihrerin-Patentinhaberin die Ansicht,
dass dort eine Filtereinrichtung ohne einen Verweis auf
das Steuerverfahren mit Temperatur- und Druckmessung

offenbart werde.

Diese Auffassung wird von der Kammer nicht geteilt, da
der Absatz in seinem Zusammenhang gelesen werden muss.
Dieser Absatz beschreibt den Gebrauch einer an sich
bereits bekannten Verbindung "bei der erfindungsgemaBen
Ausgestaltung”. Im unmittelbar vorangehenden Absatz
[0025] betrifft die Erfindung "die Einrichtung nach
Fig.4", und es ist von einer Heizeinrichtung "nach dem
erfindungsgemaben Steuerverfahren" die Rede.
"ErfindungsgemaB" ist in diesem engen Zusammenhang zu
verstehen und bezieht sich somit auf den gleichen
Erfindungsgedanken, der Figur 4 und dem dort
verwirklichten Steuerungsverfahren zu Grunde liegt. Die
erfindungsgemale Ausgestaltung ist somit die, die in
den Ansprichen 2 und 12 beschrieben wird, da nur diese

unabhangigen Anspriiche die Erfindung definieren. Aus
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den bereits genannten Grinden wird in diesen Passagen
der Stammanmeldung eine Filtereinrichtung nur im
Zusammenhang mit einer Temperatur- und Druckmessung

offenbart.

Unter Verweis auf Figur 4 der Stammanmeldung vertritt
die Beschwerdefihrerin-Patentinhaberin die Ansicht,
dass die dort geldste Aufgabe - als fir den Fachmann
erkennbar - in der lo0sbaren Befestigung der
Heizeinrichtung, und in der Bereitstellung eines
Filters liege, der mit und ohne Heizmodul verwendet
werden kann. Gleichzeitig wlrde der Fachmann erkennen,
dass diese Aufgaben auch ohne die Temperatur- und
Drucksensoren geldst werden kdénnen. Somit wirde ein
Fachmann die fehlende Relevanz des Steuerungsverfahrens
mit Temperatur- und Druckmessung erkennen. Diese
Erkenntnis fithre den Fachmann zu der weiteren
Erkenntnis dass der Offenbarung des Stammpatents auch
Filtereinrichtungen ohne die Merkmale der Steuer- und

Fihlermittel umfasst.

Die Kammer sieht das anders. Ausfihrungsformen des
Filters ohne Heizmodul (und deshalb ohne Steuer- und
Fihlermittel) werden zwar durch diese Problemstellung
in der Stammanmeldung implizit offenbart. Diese
Ausfihrungsformen fallen aber nicht unter den Anspruch,
der ein Heizmodul vorsieht. Sie kdénnen daher fir den
beanspruchten Gegenstand nicht die erforderliche
Offenbarung darstellen. Letzteres konnte lediglich
durch eine gedankliche Abwandlung des tatsachlich

offenbarten Gegenstands erreicht werden.

Um die in Figur 4 gezeigte Steckverbindung zwischen
Filtereinrichtung und Heizeinrichtung auch fir eine
Filtereinrichtung ohne Druckmessung einzusetzen, misste

der Fachmann erst durch Nachdenken und
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Vorstellungskraft erkennen, dass die nur im
Zusammenhang mit einer spezifischen Filtereinrichtung
offenbarte Steckverbindung und auch die
SchnellverschlubBmittel unabhdngig vom Zentralstutzen 15
fir die in Zusammenhang mit der Figur 4 erwdhnte
Druckmessung (Absatz [0021]) sind. Weiterhin miisste der
Fachmann durch Nachdenken und Vorstellungskraft eine
Abdichtung fiur die zentrale Offnung 16 im
Ringfilterelement finden, in die der Zentralstutzen

radial dicht eingreift.

Nach der standigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern
ist zu unterscheiden zwischen dem, was die
urspringlichen Patentunterlagen dem Fachmann
unmittelbar und eindeutig offenbaren, und dem, was der
Fachmann aufgrund der Offenbarung durch Nachdenken und
dank eigener Vorstellungskraft tun konnte. Solche
Uberlegungen, wie etwa naheliegende Weiterentwicklungen
der offenbarten Erfindung, gehdren nicht zum Inhalt der
urspringlichen Patentunterlagen (RdBK, ITI.E.1.1.3,
IT.E.1.2.3.a)).

Daher wird eine Filtereinrichtung ohne Messung der
Temperatur und des Drucks des Dieselkraftstoffs nicht
unmittelbar und eindeutig in den genannten Passagen der

Stammanmeldung offenbart.

Um die Streichung zu rechtfertigen, wendet die
Beschwerdefilhrerin-Patentinhaberin auch den
Wesentlichkeits-Test nach T 331/87 an.

Die Kammer ist vor dem Hintergrund der in Absatz 3.2
genannten standigen Rechtsprechung der Ansicht, dass
der Wesentlichkeitstest kein Ersatz fir die notwendige
Prifung nach dem "Goldstandard" sein kann, also fir die

Beantwortung der Frage, was der Fachmann der
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Beschreibung, den Patentanspriichen und den Zeichnungen
einer europaischen Patentanmeldung am Anmeldetag
objektiv entnehmen konnte (siehe auch RdBK, II.E.
1.2.4).

Darliber hinaus ist die Kammer zur Auffassung gelangt,
dass die Streichung nicht den Wesentlichkeits-Test
erfillt. Das gestrichene Merkmal betrifft eine Messung
von Druck und Temperatur des Dieselkraftstoffs. Diese
Merkmale werden in der Stammanmeldung als wesentlich
hingestellt, da die in Figur 4 dargestellte
Heizvorrichtung nach dem Schaltbild aus Figur 1
betrieben wird, und da fiir die Druckmessung ein
Zentralstutzen vorgesehen ist, der in den Reinraum des

Ringfilterelements eindringt (Absatze 16 und 21).

Daher erfiillt die Streichung nicht die erste Bedingung

des Wesentlichkeits-Tests.

Angesichts der Lehre der Stammanmeldung beziiglich einer
obligatorischen Temperatur- und Druckmessung genigt die
dem Hauptantrag zugrunde liegende Anderung nicht den
Erfordernissen des "Goldstandards". Daher fiihrt die
Streichung zu einer unzuladssigen Erweiterung iber den
urspriinglichen Offenbarungsgehalt der Stammanmeldung.
Dieser Befund betrifft auch die Hilfsantrédge, da das
gestrichene Merkmal auch dort fehlt. Letzteres wurde
auch von der Beschwerdefihrerin-Patentinhaberin nicht

bestritten.

Die Kammer schlieBRBt aus den obengenannten Grinden, dass
keiner der vorliegenden Antrdge die Erfordernisse des
Artikels 76 (1) Satz 2 EPU erfiillt, so dass die Kammer
der Widerruf des Patents gemadB Artikel 101(3) b) EPU

bestatigen muss.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurilickgewiesen.
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Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



