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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

Die Beschwerde der Einsprechenden (Beschwerdefiihrerin)
betrifft die Entscheidung der Einspruchsabteilung, dass
das europadische Patent EP 1 755 762 in geadndertem
Umfang den Erfordernissen des Ubereinkommens geniigt.
Der angefochtenen Entscheidung war die Entscheidung

T 441/16 vom 16. Mai 2018 vorausgegangen.

Das folgende in der angefochtenen Entscheidung zitierte

Dokument ist hier von Relevanz:

U2: US 5 817 234

In der Mitteilung gemaB Artikel 15(1) VOBK 2020 war die
Kammer der vorlaufigen Meinung, dass die angepasste
Beschreibung nicht die Bedingungen des Artikels 123 (2)
und (3) EPU erfiille und das Patent somit zu widerrufen

sei.

Daraufhin reichte die Beschwerdegegnerin
(Patentinhaberin) am 8. Februar 2022 einen neuen
Hilfsantrag ein, der ausgehend von den in der
angefochtenen Entscheidung angegebenen Unterlagen filir
die Aufrechterhaltung in geandertem Umfang nur eine

Anderung des Absatzes [0013] der Beschreibung enthielt.

Die Beschwerdefiihrerin machte eine weitere Eingabe am
21. Marz 2022, woraufhin am 29. Marz 2022 die
Beschwerdegegnerin einen neuen Antrag mit nochmaliger
Anderung des Absatzes [0013] der Beschreibung vorlegte.
In der mindlichen Verhandlung vor der Kammer stellte
die Beschwerdegegnerin klar, dass dieser den neuen

Hauptantrag darstellte und den vorherigen (von der
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Einspruchsabteilung aufrechterhaltene Fassung)

ersetzte.

Der einzige unabhangige Anspruch des wvon der
Einspruchsabteilung flir gewahrbar erachteten Antrags
ist nun Anspruch 1 des Hauptantrags und hat folgenden
Wortlaut:

"1. Filtervorrichtung mit einem topfartigen
Filtergehduse (10), einem in diesem aufnehmbaren
Filterelement (28) mit mindestens einer Endkappe (32)
und einer zum l6sbaren Festlegen des Filterelementes
entlang seiner Lidngsachse (12) im Filtergehduse (10)
angeordneten Halteeinrichtung (38), die an der
Innenseite des Filtergehduses (10) und am Filterelement
(28) ausgebildete, miteinander zusammenwirkende
Halteelemente (46) aufweist, wobel die Halteeinrichtung
(38) aus einem AuBengewinde (40) und einem hierzu
korrespondierenden Innengewinde (44) besteht, wobei die
Halteelemente (46) aus den zugehdrigen Gewindegdngen
des AuBen (40)- und des Innengewindes (44) gebildet
sind, und mit einer Dichteinrichtung (60), die zwischen
einem Gehdusedeckel (20) des Filtergehduses (10) und
dem Filterelement (28) die Abdichtung vornimmt, wobeil
die Dichteinrichtung (60) in der Art eines
geschlossenen Ringes ausgebildet mindestens eine
Dichtkante (62) oder Dichtfldche aufweist, die 1in
axialer Richtung parallel zur Lidngsachse (12) des
Filterelementes (28) angeordnet unter dem Einfluf3 der
Halteeinrichtung (38) verpreBt die Abdichtung vornimmt,
und wobeli die Dichteinrichtung (60) aus dem gleichen
Werkstoff hergestellt ist wie die Endkappe (32) und

einstilickiger Bestandteil derselben ist."

Zudem enthédlt der Antrag eine angepasste Beschreibung,

in der unter anderem Absatz [0013] wie folgt lautet:
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"[0013] Fiir alle genannten LOosungen 1ist jedoch
wesentlich, dass liber eine Krafteinrichtung die aus
Teilen der Halteeinrichtung in Form der Gewindegdnge
von AuBengewinde und Innengewinde gebildet ist, eine
Verpressung der Dichteinrichtung mit ihrer Dichtkante
in axialer Richtung zwischen stirnseitigem Ende des
Filterelementes und dem Gehdusedeckel oder Filterkopf
erfolgt. Dabei besteht auch die Mbglichkeit, zusdtzlich
eine weitere Dichteinrichtung an dem Filterkopf oder
Gehdusedeckel anzuordnen, die dann in Richtung des

stirnseitigen Endes des Filterelementes axial wirkt."

Der Anspruch 1 des Hilfsantrags entspricht dem des

Hauptantrags. Gegenliber dem Hauptantrag wurde im Absatz

[0013] der Beschreibung der letzte Satz gestrichen:

"[0013] Fiir alle genannten LOosungen 1ist jedoch
wesentlich, dass liber eine Krafteinrichtung die aus
Teilen der Halteeinrichtung in Form der Gewindegdnge
von AuBengewinde und Innengewinde gebildet ist, eine
Verpressung der Dichteinrichtung mit ihrer Dichtkante
in axialer Richtung zwischen stirnseitigem Ende des
Filterelementes und dem Gehdusedeckel oder Filterkopf
erfolgt. Babeibestehtanchdie Miglichkeit,——susiteiich
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Die mindliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer fand
am 30. Marz 2022 statt.

Die fir die Entscheidung relevanten Argumente der
Beschwerdegegnerin konnen wie folgt zusammengefasst

werden:
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Angesichts der Einwadnde der Beschwerdefilhrerin gegen
die Beschreibung vom 8. Februar 2022, entsprache der
Absatz [0013] jetzt wieder dem Absatz [0015] des

erteilten Patents.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei erfinderisch
gegeniiber U2. Wie in T 441/16 angegeben, sei in U2 das
Gewinde 76 Teil des Elementes 74 (Spalte 7, Zeilen 9
bis 11; Figuren 8, 9, 12 und 14), das als
Halteeinrichtung angesehen wird. Deshalb kdénnen weder
die Gewindeflache 76 noch das Element 74 als
Dichteinrichtung gemal Anspruch 1 angesehen werden. Der
Flache 64 kénne in U2 nicht eindeutig eine
Dichtfunktion zugeschrieben werden, sondern sie sei
eher als Teil einer Stitze fur das Filtermedium
beschrieben (Spalte 7, Zeilen 2 bis 8). Das Gewinde so
zu verandern, dass es zu einer Dichtung kame, beruhe

auf einer ex post facto Analyse.

Die fiur die Entscheidung relevanten Argumente der
Beschwerdefihrerin spiegeln sich in der
Entscheidungsbegrindung wider. Zudem war die
Beschwerdefihrerin der Meinung, dass die
Beschwerdegebihr zurickzuerstatten sei, da ein
schwerwiegender Verfahrensfehler angesichts der
mangelnden Begrindung der angefochtenen Entscheidung
vorliege. Es gebe iUberhaupt keine Begrindung, wieso die
geanderte Beschreibung die Bedingungen der Artikel 123
und 84 EPU erfiille. Die Beschwerde hidtte bei einer
Wirdigung des Vortrags zur unzuldssig erweiterten

Beschreibung vermieden werden konnen.

Die Beschwerdefiihrerin (Einsprechende) beantragte, die
angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent zu
widerrufen. Zudem wurde beantragt die Antrdge der

Patentinhaberin nicht zu beriicksichtigen und die
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Beschwerdegeblihr zurickzuerstatten. AuRerdem wurde
gegebenenfalls die Zurickverweisung an die
Einspruchsabteilung beantragt und die Vorlage an die
GroBe Beschwerdekammer von Fragen zu Artikel 84 EPU

beziehungsweise Artikel 56 EPU.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte,
das Patent auf der Grundlage des Hauptantrags
entsprechend der von der Einspruchsabteilung
aufrechterhaltenen Fassung aber mit der geanderten
Beschreibung, eingereicht mit Schreiben vom 29. Marz
2022, oder hilfsweise mit der geanderten Beschreibung
gemal Hilfsantrag, eingereicht mit Schreiben wvom 08.

Februar 2022, aufrechtzuerhalten.

Entscheidungsgriunde

Hauptantrag

1. Artikel 13(2) VOBK 2020

GemaB Artikel 13(2) VOBK 2020 bleiben Anderungen des
Beschwerdevorbringens eines Beteiligten nach Zustellung
der Ladung zur mindlichen Verhandlung grundsatzlich
unberiicksichtigt, es sei denn, der betreffende
Beteiligte hat stichhaltige Grinde daflir aufgezeigt,

dass auBergewbhnliche Umstande vorliegen.

Einen Tag vor der mindlichen Verhandlung, am 29. Marz
2022, reichte die Beschwerdegegnerin einen neuen Absatz
[0013] der angepassten Beschreibung ein und gab an,
damit auf die Eingabe der Beschwerdefiihrerin vom 21.

Marz 2022 zu reagieren.

Es mag sein, dass die Anpassung der Beschreibung erst

dann diskutiert wird, wenn ein Anspruchssatz vorliegt,
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der flir gewadhrbar erachtet wird. Im vorliegenden Fall
war die Anpassung der Beschreibung bereits Thema in der
mindlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung
(siehe Niederschrift iUber die miindliche Verhandlung vor
der Einspruchsabteilung, Punkt 6.8) und auch Teil der
Beschwerdeschrift. Der Absatz [0013] des vorliegenden
Hauptantrags ist wortgleich mit dem Absatz [0015] des
erteilten Patents, welcher bereits mehrfach ersetzt
worden war und somit nicht mehr Teil des Verfahrens
war. Es gibt keinen Grund, diesen erteilten Absatz
jetzt wieder vorzulegen, da er zur Wiederaufnahme einer
Diskussion filhren wiirde, die durch die Anderung der
erteilten Beschreibung bereits abgeschlossen war. Zudem
ist der nun vorliegende Absatz [0013] eindeutig
ebenfalls unter Artikel 123(2) EPU zu beanstanden, so
dass der Einwand nicht ausgerdaumt wurde, den die Kammer
in der Mitteilung gemaB Artikel 15(1) VOBK 2020 unter
Punkt 8 erhob.

Auch kann der Argumentation, dass entsprechend den
Fallen T 1480/16 und T 995/18 sich hier ebenfalls keine
geanderte Sachlage ergebe, nicht gefolgt werden, da im
vorliegenden Fall kein Einwand ausgeraumt wirde und
zudem eine neue Diskussion betreffend Artikel 84 EPU
des Anspruchs 1 im Lichte der Beschreibung gefiithrt

werden misste.

Die Kammer erkennt deshalb keine auBergewthnlichen
Umstande, die eine Berilicksichtigung dieses Antrags
rechtfertigen wiirden. Der Hauptantrag bleibt somit

unberiicksichtigt.
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Hilfsantrag

Artikel 56 EPU

Die Erfindung betrifft eine Filtervorrichtung.

U2 ist ein geeigneter Ausgangspunkt als nachstliegender
Stand der Technik, da es auch das Filtern von flissigen
Medien betrifft sowie als Ziel eine konstruktiv
besonders einfache Bauweise mit niedrigen
Herstellungskosten hat, die montagefreundlich ist
(Spalte 2, Zeile 53 bis Spalte 3, Zeile 3).

Die zu ldsende Aufgabe besteht darin, eine gute
Abdichtung gegeniiber aggressiven Medien (Absatz [0011]
der erteilten Fassung, nun [0010]) oder anders

ausgedriickt eine verbesserte Abdichtung zu erreichen.

Es wird vorgeschlagen, die Aufgabe zu losen durch eine
Filtervorrichtung gemdB Anspruch 1 dadurch
gekennzeichnet, dass eine Dichteinrichtung vorhanden
ist, die mindestens eine Dichtkante oder Dichtfléache
aufweist, die in axialer Richtung parallel zur
Langsachse des Filterelementes angeordnet unter dem
Einfluss der Halteeinrichtung verpresst die Abdichtung

vornimmt.

Es gibt keinen Grund daran zu zweifeln, dass die

Aufgabe erfolgreich geldst wurde.

Es bleibt zu bestimmen, ob die vorgeschlagene L&sung

durch den Stand der Technik nahegelegt wurde.

Wie in T 441/16 angegeben (Grinde 5.2) ist in U2 das
Gewinde 76 Teil des Elementes 74 (Spalte 7, Zeilen 9
bis 11; Figuren 8, 9, 12 und 14), das als
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Halteeinrichtung angesehen wird. Deshalb kdénnen weder
die Gewindeflache 76 noch das Element 74 als
Dichteinrichtung gemal Anspruch 1 angesehen werden. Der
Fladche 64 wird in U2 nicht eindeutig eine Dichtfunktion
zugeschrieben, sondern sie wird eher als Teil einer
Stitze fir das Filtermedium beschrieben (Spalte 7,
Zeilen 2 bis 8). Ob sie als solches zwischen dem
Rohraum und dem Reinraum abdichtet, indem sie unter dem
Einfluss der Halteeinrichtung verpresst wird, ist nicht
eindeutig erkennbar, da sie einerseits nicht zwischen
der Endplatte 130 (Figur 14) und einer etwaigen
Gegenhalteflache angeordnet ist und andererseits nicht
eindeutig ist, wie weit in die Endplatte 130
eingeschraubt wird. Dies konnte durch das Element 74
begrenzt sein, sodass es gar nicht zu einem dichten
Abschluss zwischen Flache 64 und Endplatte 130 durch

Verpressen kame.

Jedoch gehdrt es zu den Ublichen Aufgaben der
Fachperson, sich standig zu bemihen, Nachteile zu
beseitigen und zu idberwinden und Verbesserungen
bekannter Vorrichtungen zu erzielen (siehe
Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 9.Auflage, 2019,
I.D.9.11). Im vorliegenden Fall bedeutet dies, dass die
Fachperson, die gewillt ist, die Filtervorrichtung
insgesamt zu verbessern und dabei auch die Verbesserung
der Trennung zwischen Reinfluid und Rohfluid in
Betracht ziehen wirde, die Dichtigkeit berticksichtigen

wird.

Die Fachperson erkennt aus den Darstellungen in Figur
12 und Figur 9 der U2, dass bei geeigneter Lange des
ringfdrmigen Vorsprungs 74 mit Gewinde 76 das
Einschrauben der oberen Endkappe 60 in die Endplatte 30
einen Gewindeanschlag an Flache 64 bewirkt. Unter

Flache 64 wird hierbei die in U2 nicht naher benannte



-9 - T 2438/19

Teilfldche der Figur 9 bezeichnet, die in dieser das
Bezugszeichen 64 tradgt. Diese ausgehend vom
ringférmigen Vorsprung 74 radial nach innen gerichtete
Flache ist ebenfalls ringfdérmig. Dies bedeutet, dass
der Fachperson bewusst ist, dass eine entsprechende
Ausfiihrung des Gewindes dazu fihrt, dass es durch die
Gewindespannung zu einem Kraftschluss kommt, der auch
eine Auswirkung auf die Dichtféhigkeit der Flédche 64
hat. Die Fachperson, die also die Dichtheit der
Vorrichtung anpassen und optimieren will, wird eine
solche Ausfihrung des Vorsprungs 74 mit Gewinde 76
versuchen und somit zum Gegenstand des Anspruchs 1

gelangen.

Die Fachperson miisste dabei keine weiteren
Modifikationen der Lehre von U2 vornehmen. So ist
anspruchsgemdll fiir die zu erzielende Dichtwirkung weder
eine bestimmte strukturelle Ausgestaltung der (mit der
Endkappe einstiickigen) ringfdérmigen Dichtfldche noch
eine bestimmte Werkstoffwahl erforderlich. Das
Streitpatent lehrt lediglich allgemein die Verwendung
eines Kunststoffformteils (Absatz [0022] in Verbindung
mit Absatz [0027] der erteilten Fassung, nun Absatz
[0020] bzw. [0025]) und somit die gleiche
Werkstoffgruppe wie U2 (Briickenabsatz zwischen den
Spalten 6 und 7).

Die Fachperson wiirde dariiber hinaus erkennen, dass bei
der genannten Ausfiithrung die gemal U2 erforderliche
Stitzfunktion fir das Filtermedium weiterhin
gewdahrleistet ware, insbesondere durch die Flansche 68
und 72.

Ob die Gegenfldche der Endplatte 30 in U2 bei der

diskutierten Ausfihrungsform ebenfalls als Dichtflache
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anzusehen ist, ist irrelevant, da weitere Dichtflachen

nicht ausgeschlossen sind.

Somit ist die vorgeschlagene Losung ausgehend von U2
flir eine Fachperson naheliegend und die Bedingungen des
Artikels 56 EPU sind nicht erfiillt. Der Hilfsantrag ist

nicht gewédhrbar.

Eine Stellungnahme zur Zulassigkeit dieses Antrags und
zur Vorlage von Fragen an die groBe Beschwerdekammer

betreffend diesen Antrag eriibrigt sich somit.

Regel 103(1)a) EPU

In der Beschwerdebegriindung macht die
Beschwerdefiithrerin einen (i) Begrindungsmangel der
erfinderischen Tatigkeit der angefochtenen Entscheidung
geltend und regt die Rickzahlung der Beschwerdegebiihr
an. In der Eingabe vom 21. Marz 2022 wird zudem ein
(ii) Begrindungsmangel betreffend die Anpassung der

Beschreibung vorgebracht.

Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern muss eine
begriindete Entscheidung alle zentralen Streitfragen
behandeln. Die der Entscheidung zugrunde liegenden
Argumente und alle maBgeblichen Erwagungen beziiglich
der rechtlichen und faktischen Umstédnde des Falls
missten in der Entscheidung ausfiihrlich gewlrdigt
werden (siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern,
9.Auflage, 2019, III.K. 3.4.3).

ad (i) Im vorliegenden Fall kann die Beschwerdekammer
keine ungeniigende Begriindung erkennen, da die

Einspruchsabteilung begriindete, warum sie E1l nicht als
geeigneten nachsten Stand der Technik ansah (Punkt 15

der Entscheidung) und ausgehend von U2 die objektive
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Aufgabe formuliert wurde (Punkt 21 der Entscheidung),
und die Losung als nicht naheliegend angesehen wurde
(Punkt 24 der Entscheidung), dies ebenfalls flr F1
geschah (Punkte 29 und 32), sowie ausgehend von E2
begriindet wurde, wieso das zusédtzliche Anbringen einer

Dichtfladche oder Dichtkante nicht zielfihrend ware.

ad (i1ii) Ungeachtet der Frage, ob das Vorbringen des
Begriindungsmangels betreffend die Anpassung der
Beschreibung als Anderung des Beschwerdevorbringens zu
erachten ist, geht aus der Niederschrift idber die
mindliche Verhandlung vor der Einspruchsabteilung nicht
hervor, dass die Beschwerdefiihrerin Einwadnde gegen die
Beschreibung der aufrechterhaltenen Fassung hatte
(Punkt 6.8.4). Dem hat die Beschwerdefiihrerin jedoch in
ihrem Schreiben vom 6. Dezember 2019, also etwa vier
Monate nach Erhalt der Niederschrift und der
Einspruchsentscheidung und mehr als finf Monate nach
der mindlichen Verhandlung, widersprochen, indem sie
eine Korrektur der Niederschrift beantragte. Aus der
darauffolgenden Entscheidung der Einspruchsabteilung
vom 15. Januar 2020 geht nicht eindeutig hervor, dass
die Niederschrift in dem Punkt falsch ist, sodass der
genaue Verlauf der Verhandlung nicht mehr nachvollzogen
werden kann. Auch aus diesem Grund hat die
Beschwerdekammer den Einwand der Beschwerdefiihrerin
gegen die angepasste Beschreibung nicht unter Artikel
12(4) VOBK 2007 moniert und als Teil des

Beschwerdeverfahrens angesehen.

Weder der Niederschrift noch dem Korrekturantrag oder
der weiteren Eingabe der Einsprechenden lasst sich
entnehmen, auf welche angeblich weiter bestehende
Beanstandung gegeniiber der angepassten Beschreibung
sich die Einsprechende konkret bezog. Es sieht so aus,

als sei die Einspruchsabteilung davon davon
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ausgegangen, dass die angepasste Beschreibung keinen
Streitpunkt zwischen den Parteien mehr darstellte und
diesen Punkt deshalb als irrelevant in der Entscheidung

nicht erwahnt hat.

Unbeschadet der Frage, ob die Einspruchsabteilung diese
Frage auf jeden Fall ex officio hatte vorbringen missen
und diese Unterlassung einen Verfahrensfehler bedingt,
wird die Rluckzahlung der Beschwerdegebithr wegen eines
wesentlichen Verfahrensmangels nur angeordnet, wenn es
der Billigkeit entspricht (Regel 103(1)a) EPU). Damit
die Rickzahlung der Beschwerdegebtihr der Billigkeit
entspricht, muss ein Kausalzusammenhang zwischen dem
angeblichen Verfahrensmangel und der erstinstanzlichen
Entscheidung bestehen, die die Einlegung einer
Beschwerde notwendig machte (siehe Rechtsprechung der
Beschwerdekammern, 9.Auflage, 2019, V.A.9.7.1). Diese
Bedingung sieht die Beschwerdekammer im vorliegenden
Fall nicht als erfiillt an, da die Beschwerde sich nicht
nur auf die Anpassung der Beschreibung bezog, sondern
auch unter anderem auf die erfinderische Tatigkeit.
Dieser Angriff griff letztlich durch. Die Beschwerde
war demzufolge nicht alleine durch die fehlende
Begrindung beziiglich der angepassten Beschreibung
notwendig, sondern auch durch die anderen in der

Entscheidung erwahnten Punkte bedingt.

Dem Antrag fir eine Rickzahlung der Beschwerdegebihr
i.S.d. Regel 103(1l)a) EPU wird somit nicht
stattgegeben.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Das Patent wird widerrufen.
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C. Vodz S. Besselmann

Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



