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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 198 51 239

BPatG 154
05.11



hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 25.Januar 2013 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Dr. Maksymiw, der Richterin Dr. Proksch-Ledig und der
Richter Schell und Dr. Jager

beschlossen:
1. Die Beschwerde der Einsprechenden wird zuriickgewiesen.

2. Die Anschlussbeschwerde der Patentinhaberin wird zuriickge-

wiesen.

Grinde

Mit dem angefochtenen Beschluss vom 22. Januar 2009 hat die Patentabtei-
lung 41 des Deutschen Patent- und Markenamts das Patent 198 51 239 mit der

Bezeichnung
~verwendung einer flachigen Filterschicht*
beschrankt aufrecht erhalten.
Dem Beschluss liegen die gemal Hilfsantrag am 22. Januar 2009 vorgelegten

Patentanspriiche 1 bis 6 zu Grunde, von denen der Patentanspruch 1 wie folgt

lautet:



Verwendung einer flachigen Filterschicht aus PTFE, welche aus
kompakten, miteinander verschmolzenen und zwischen sich
Poren bildenden PTFE-Partikeln aufgebaut ist, zur Abdeckung
eines durchbrochenen Bereiches eines Sterilisierbehélters, wobei
die Filterschicht (6) eine Dicke zwischen 0,3 und 1 mm aufweist.

Zum Wortlaut der auf Patentanspruch 1 riickbezogenen Patentanspriiche 2 bis 6

wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Der teilweise Widerruf des Patents war im Wesentlichen damit begriindet, dass
das Patent in der erteilten Fassung nach Hauptantrag gegentber dem aus den

Druckschriften

D1 EP 247 771 B1 und
D3 WO 91/11374 A2

bekannten Stand der Technik nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe. Die
beschrankte Aufrechterhaltung war damit begriindet, dass die Dokumente D3 und
D1 dem Fachmann auch in einer Zusammenschau keine Veranlassung dahinge-
hend géaben, porose PTFE-Folien mit der gewtinschten Dicke fir den Dauerein-
satz in Sterilisierbehaltern in Betracht zu ziehen.

Gegen diesen Beschluss richten sich die Beschwerde der Einsprechenden und die

Anschlussbeschwerde der Patentinhaberin.

Die Einsprechende macht geltend, dass aus der D1 eine flachige Filterschicht aus
kompakten, miteinander verschmolzenen und zwischen sich Poren bildenden
PTFE-Partikeln bekannt sei. D1 beschreibe nur nicht deren Verwendung zur
Abdeckung eines durchbrochenen Bereichs eines Sterilisierbehalters. Von der D1
ausgehend habe es keiner erfinderischen Tatigkeit bedurft, die darin beschriebe-
nen PTFE-Filterschichten als alternative Abdeckschichten fur die in D3 beschrie-



benen Sterilisierbehalter einzusetzen, zumal in D3 die Verwendung poréser Mem-
branen aus PTFE fir die Abdichtung von Sterilisierbehaltern genannt sei. Auf die
im Einspruchsverfahren vor der Patentabteilung des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts eingefligte Beschrankung der Dicke der Filterschicht komme der Fach-
mann im Rahmen von routinemé&Rigen Versuchen, wenn er feststelle, dass die in
D1 beschriebenen PTFE-Filter fur einen Dauereinsatz zu dinn seien. Des weite-

ren regten die Druckschriften

D4 EP 0588 228 Al

D5 US5372787A

D6  Firmendruckschrift ,polysteribox” der Fa. Ritter GmbH (kein Veroffentli-
chungsdatum)

durch die Verwendung des Begriffs ,Filtermatte” neben dem Begriff ,Filterschicht”
zur Abdeckung des durchbrochenen Bereichs eines Sterilisierbehélters den Fach-
mann dazu an, die Dicke der PTFE-Filterschicht flur Sterilisierbehalter zu optimie-

ren.

Die Einsprechende beantragt,

den Beschluss der Patentabteilung 41 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 22. Januar 2009 aufzuheben und das Patent in

vollem Umfang zu widerrufen.

Die Patentinhaberin beantragt im Wege der Anschlussbeschwerde,

den Beschluss der Patentabteilung 41 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 22. Januar 2009 aufzuheben und das Patent in
vollem Umfang aufrecht zu erhalten,

hilfsweise die Beschwerde der Einsprechenden zuriickzuweisen.



Der im Einspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt gemanR

Hauptantrag in der erteilten Fassung verteidigte Patentanspruch 1 lautet wie folgt:

Verwendung einer flachigen Filterschicht aus PTFE, welche aus
kompakten, miteinander verschmolzenen und zwischen sich
Poren bildenden PTFE-Partikeln aufgebaut ist, zur Abdeckung

eines durchbrochenen Bereiches eines Sterilisierbehalters.

Zum Wortlaut der auf Patentanspruch 1 rickbezogenen Patentanspriiche 2 bis 7

wird auf die Patentschrift verwiesen.

Die Patentinhaberin tragt vor, die D1 sei auf andere Anwendungsbereiche der
darin beschriebenen PTFE-Filter gerichtet, fur die insbesondere dinne Filter fir
gute Durchsatze bendtigt wirden. Daflir spreche auch, dass die in der D1 be-
schriebenen Schichtdicken geringer seien als die PartikelgroRen. Des weiteren
lehre die D3 nur nicht wiederverwendbare Einmalverpackungsbehélter und kénne
daher den Fachmann keine Anregungen vermitteln, PTFE-Filterschichten fir den
dauerhaften Einsatz in Sterilisierbehaltern zu verwenden. Die D4, D5 und D6
beschrieben zwar einen Sterilisierbehalter mit einer keimdichten und sterilisier-
gasdurchlassigen Filterschicht, fuhrten diese Filterschicht aber nicht wei-
ter - insbesondere hinsichtlich Material oder Schichtdicke - aus.

Wegen des weiteren Vorbringens der Beteiligten wird auf den Inhalt der Akten ver-

wiesen.



1. Beschwerde der Einsprechenden

Die Beschwerde der Einsprechenden ist frist- und formgerecht eingegangen und
auch im Ubrigen zulassig. In der Sache hat sie jedoch keinen Erfolg, weil die in
der Fassung des Hilfsantrags vom 22. Januar 2009 im Einspruchsverfahren vor
dem Deutschen Patent- und Markenamt erfolgreich verteidigten Patentanspri-
che 1 bis 6 alle Anforderungen an die Patentfahigkeit erftllen.

1.1. Hinsichtlich der Zuléssigkeit der Patentanspriche 1 bis 6 bestehen keine

Bedenken. Sie wurde von der Einsprechenden auch nicht beanstandet.

1.2. Die Verwendung nach Patentanspruch 1 ist neu. In keinem der dem Senat
vorliegenden Dokumente werden PTFE-Filterschichten zur Abdeckung eines
durchbrochenen Bereichs eines Sterilisierbehélters beschrieben, die eine Schicht-
dicke zwischen 0,3 und 1 mm aufweisen. Die Neuheit wurde von der Einsprechen-

den ebenfalls nicht in Abrede gestellt.

1.3. Die Verwendung nach Patentanspruch 1 beruht auch auf einer erfinderischen
Tatigkeit.

Dem Streitpatent liegt die objektive technische Aufgabe zu Grunde, eine geeignete
flachige Filterschicht fur die Abdeckung eines durchbrochenen Bereichs eines Ste-
rilisierbehélters bereitzustellen, die flr einen dauerhaften Einsatz geeignet ist (vgl.
Patentschrift S. 2 Abs. [0003], [0004]).

Diese Aufgabe wird mit der Verwendung der im Patentanspruch 1 im einzelnen

angegebenen PTFE-Filterschicht gelost.



Die D3 lehrt die Verwendung von porésen PTFE-Membranen mit faseriger Struk-
tur zur Abdeckung eines durchbrochenen Bereichs eines Sterilisationsbehalters
(vgl. D3 Patentanspriche 1, 2i.V.m. S.2 Z. 36 bis S. 3 Z. 8, S. 4 Z. 23 bis 26).
Zu den Schichtdicken der PTFE-Membranen wird lediglich in den Beispielen 1 und
5 der D3 ausgefuhrt, dass diese 0,05 mm zusammen mit einem Polypropylentra-
gergewebe oder 0,1 mm ohne Tragergewebe sein kénnen (vgl. D3 S. 9 Z. 18 bis
21, S. 12 Z. 34 bis S. 13 Z. 3). Anregungen dahingehend, die Schichtdicke auf
0,3 mm bis 1 mm zu erhéhen, oder gar Hinweise, dass eine solche MalRnahme
Vorteile bieten konnte, konnte der Fachmann, ein Medizintechniker mit durch-
schnittlichen Kenntnissen in der Herstellung von Sterilisierbehaltern, der beziglich
der daftir notwendigen Filtermaterialien einen Polymerchemiker zu Rate zieht, der

D3 jedoch nicht entnehmen.

Auch die Entgegenhaltung D1 legt den im Patentanspruch 1 genannten Schichtdi-
ckenbereich nicht nahe. GemaR deren Offenbarung weisen die PTFE-Filter-
schichten bevorzugt eine Dicke von 50 bis 200 microns, d. h. 0,05 bis 0,2 mm auf
(vgl. D1 Sp. 5 Z. 25 bis 29). DarlUber hinaus gehende Angaben zur Schichtdicke

findet der Fachmann in der D1 nicht.

Eine Veranlassung, den im Patentanspruch 1 genannten Schichtdickenbereich der
PTFE-Filterschicht in Betracht zu ziehen, gibt auch die D4 nicht. Nach deren Lehre
wird eine Filterschicht (3), die auch als Filtermatte (3) bezeichnet wird, zur Abde-
ckung eines offenen Bereichs eines Sterilisationsbehalter eingesetzt (vgl. D4
Fig. 7 i. V. m. Sp. 4 Z. 44 bis Sp. 5 Z. 3). Die Einsprechende argumentiert bezig-
lich dieser Entgegenhaltung, der Begriff ,Filtermatte® impliziere eine bestimmte
Dicke. Dessen Verwendung neben dem Begriff ,Filterschicht® liefere dem Fach-
mann die Anregung, die Schichtdicke der PTFE-Filterschicht zu optimieren. Diese
Argumentation kann indessen nicht durchgreifen. Denn die Filtermatte stellt die
einzig in D4 offenbarte Ausgestaltung der Filterschicht dar (vgl. u. a. D4 Patentan-
spruch 12 i. V. m. Sp. 4 Z. 46 bis Sp. 5 Z. 3). Es fehlen aber Angaben zur Schicht-
dicke sowohl dieser Filtermatte als auch der Filterschicht allgemein, so dass die



Lehre der D4 dem Fachmann keine Hinweise dahingehend vermittelt, welche
Schichtdicken er mit angemessener Erfolgserwartung im Rahmen seiner Aufga-
benstellung einsetzen sollte, um PTFE-Filterschichten zur Verwendung gemafi

Patentanspruch 1 in die Hand zu bekommen.

Dies gilt auch fur die D6. Es kann dahin gestellt bleiben, ob diese Druckschrift zum
vorveroffentlichten Stand der Technik gehdrt, da darin ebenfalls keine Angaben
zur Dicke der die offenen Bereiche der Sterilisationsbehéalter abdeckenden PTFE-
Filter zu finden sind. Sie vermittelt dem Fachmann somit keinen Anhaltspunkt in

Richtung auf den Patentgegenstand.

Die D5 beansprucht dieselbe Prioritat wie die D4 und geht nicht Uber deren Lehre
hinaus. Sie kann somit ebenfalls nicht zum Gegenstand des Patentanspruchs 1

fuhren.

Auch eine Zusammenschau der D3 mit den Dokumenten D1 und D4 bis D6 flhrt
somit nicht zu Filterschichten, deren Verwendung im Patentanspruch 1 bean-

sprucht wird.

Der Ubrige Stand der Technik liegt vom Beanspruchten ferner ab und hat daher in
der zum Hilfsantrag gefuihrten Diskussion wéhrend der mundlichen Verhandlung
keine Rolle mehr gespielt. Er offenbart entweder keine Filterschichten aus PTFE
oder solche ohne nahere Angaben zur inneren Struktur und zur Schichtdicke. Die
Prifung durch den Senat hat ergeben, dass die von der Einsprechenden nicht
mehr aufgegriffenen Druckschriften des Einspruchs- und Prifungsverfahrens dem
Fachmann ebenfalls keinen Hinweis zur Losung der Aufgabe, Filterschichten mit
den im Patentanspruch 1 genannten Schichtdicken in Betracht zu ziehen, geben

kdnnen.

Die Verwendung nach Patentanspruch 1 beruht daher auf erfinderischer Tatigkeit.



Der Patentanspruch 1 hat somit Bestand.

Die rickbezogenen Patentanspriche 2 bis 6 betreffen nicht selbstverstandliche
Weiterbildungen der Verwendung nach Patentanspruch 1 und haben daher mit
diesem Bestand.

2. Anschlussheschwerde der Patentinhaberin

Das mit Schriftsatz vom 4. August 2009, also nach Ablauf der Beschwerdefrist gel-
tend gemachte Begehren der Patentinhaberin, den Beschluss der Patentabteilung
aufzuheben und das Patent in vollem Umfang aufrechtzuerhalten, ist als unselb-
standige Anschlussbeschwerde auszulegen. Diese ist zwar gemald 8§ 99 Abs. 1
PatG i. V. m. 8 567 Abs. 3 Satz 1 ZPO zuléassig, bleibt jedoch in der Sache ohne
Erfolg, weil die mit dem im Prifungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und
Markenamt erteilten Patentanspruch 1 beanspruchte Verwendung einer flachigen
Filterschicht aus PTFE jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht.

Die Verwendung nach Patentanspruch 1 unterscheidet sich vom Gegenstand des
Patentanspruchs 1 gemal Hilfsantrag dadurch, dass die Schichtdicke der PTFE-
Filterschicht nicht festgelegt wird.

Zum Auffinden dieser Losung der dem Streitpatent zugrunde liegenden Aufgabe
konnte der Fachmann von der D3 ausgehen. Denn diese befasst sich mit der
Bereitstellung von Wasserdampf durchlassigen und Bakterien undurchléassigen
Materialien fur Sterilisierbehdlter (vgl. D3 Patentanspruch 1 sowie S. 1 Z. 4 bis 6,
S. 2 Z. 24 bis 31). Bei diesen Materialien handelt es sich um pordse, expandierte
PTFE-Membranen mit faseriger Struktur (vgl. D3 Patentanspruch2 i.V.m. S. 4
Z. 23 bis 26), die zur Abdeckung des offenen Bereichs von Sterilisierbehéltern
geeignet sind (vgl. D3 S.2 Z. 36 bis S.3 Z.8, S.5 Z. 27 bis 31 und Fig. 1 i. V. m.
S.7 Z. 15 bis 19). Die PTFE-Membran der D3 weist somit die Filterfunktion der
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gemal Patentanspruch 1 verwendeten PTFE-Filterschicht auf, da sie den Sterili-
sationsbedingungen standhalt und bei der Sterilisation ebenfalls fir heiRen Was-
serdampf durchlassig ist. Die D3 unterscheidet sich folglich von dem Gegenstand
des Patentanspruchs 1 darin, dass die PTFE-Membran nicht aus kompakten, mit-
einander verschmolzenen und zwischen sich Poren bildenden PTFE-Partikeln

aufgebaut ist.

Dieses Merkmal ist indessen nicht erfinderisch. Dem Fachmann sind né&mlich
ungefaserte PTFE-Membranen gelaufig. So beschreibt die D1 ungefaserte, mikro-
porése PTFE-Folien fur Diffusions- und Filtrationsprozesse (vgl. D1 Patentan-
spruch2 i.V.m. Sp.5 Z.47 bis 50). In der D1 wird im Zusammenhang mit
bekannten porésen PTFE-Membranen auf die Komplexitat von deren Herstellung
und auf deren nachteilhafte Eigenschaften, insbesondere auf deren schwierige
Handhabbarkeit aufgrund ihrer diinnen Ausgestaltung hingewiesen (vgl. D1 Sp. 1
Z. 35 bis 49). Zur Loésung dieses Problems wird dort eine Folie aus pordsem,
ungefasertem PTFE vorgeschlagen, die trotz der Dunnheit leichter handhabbar
und ideal fur die Anwendung in Flussigkeits- und Gasdiffusionsprozessen ist (vgl.
D1 Patentanspruch 2 i. V. m. Sp. 2 Z. 3 bis 6, Z. 15 bis 21 und Sp. 5 Z. 47 bis 50).
Diese ungefaserte PTFE-Folie besteht aus kompakten, miteinander verschmolze-
nen und zwischen sich Poren bildenden PTFE-Partikeln (vgl. D1 Patentanspri-
che 3 und 4). Dieses Dokument wird der Fachmann in seine Uberlegungen vor
allem deswegen mit einbeziehen, weil es ihm die gegentber gefaserten PTFE-
Materialien verbesserte Stabilitdt ungefaserter PTFE-Folien aufzeigt, die er fir
deren in Betracht gezogenen Einsatz als Dauerfilter benétigt (vgl. D1 Sp. 5 Z. 37
bis 46). Die D1 lehrt somit, dass ungefaserte mikropordse PTFE-Folien eine aus-
reichende Stabilitat fir Gasdiffusionsprozesse aufweisen. In Kenntnis dessen lag
es fur den Fachmann folglich auf der Hand, wenn er die mit der Verwendung der
pordsen, expandierten PTFE-Membran mit faseriger Struktur gemanr der D3 ver-
bundenen Nachteile der mangelnden Stabilitdt flr einen Dauereinsatz als Filter-
schicht fur die Abdeckung eines durchbrochenen Bereichs eines Sterilisierbehél-
ters vermeiden will, die porése, faserige PTFE-Membran der D3 durch die pordse,
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ungefaserte PTFE-Folie der D1 zu ersetzen. Inwiefern die PTFE-Folien der D1 tat-
sachlich fur den von ihm vorgesehenen Einsatzbereich geeignet sind, konnte er
anhand von einfachen Versuchen ermitteln, deren Anlegung und Ausfiihrung sei-
ner Routinetatigkeit zuzurechnen sind und keine Uberlegung erfinderischer Art

erfordern.

Dem Argument der Patentinhaberin, das Dokument D3 lehre im Unterschied zum
Streitpatent nur nicht wiederverwendbare Einmalverpackungsbehalter, kann nicht
gefolgt werden. Die D3 offenbart einen sterilisierbaren Verpackungsbehélter z. B.
fur medizinische Gerate, der durchbrochene Bereiche aufweist und fur die Was-
serdampfsterilisation geeignet ist (vgl. D3 Fig. 1 und S. 3 Z. 20 bis 28). Dieselben
Merkmale weist aber auch ein Sterilisationsbehalter gemal der Definition des
Streitpatents auf (vgl. Streitpatent S. 2 Abs. [0002]). Es kann daher dahin gestellt
bleiben, ob die in D3 beschriebenen Behalter in erster Linie einmalig verwendet
werden, da der Fachmann jedenfalls eine angemessene Erfolgserwartung damit
verbinden konnte, diese auch fir die Losung der dem Streitpatent zu Grunde lie-
genden Aufgabe in Betracht zu ziehen.

Die Patentinhaberin hat ferner eingewandt, dass D1 auf andere Verwendungen als
das Streitpatent gerichtet sei und sich deshalb schon in der Aufgabenstellung vom
Gegenstand des vorliegenden Patents unterscheide. Dort komme es gar nicht auf
dinne Filter mit guten Durchsatzraten an, so dass D1 den Fachmann nicht zum
Gegenstand des Patentanspruchs 1 fuhren koénne. Dem kann ebenfalls nicht
gefolgt werden. Denn die D1 befasst sich mit porésen PTFE-Folien zum Einsatz in
Diffusions- und Filtrationsverfahren von gasférmigen Medien (vgl. D1 Sp. 5 Z. 47
bis 51). Ein derartiges gasformiges Medium stellt aber auch der Wasserdampf dar,
fur den streitpatentgemald die verwendeten PTFE-Schichten beim Sterilisiervor-
gang permeabel sind. Der Fachmann hatte somit eine hinreichende Aussicht auf
Erfolg beim Einsatz der aus D1 bekannten PTFE-Filterschichten zur Abdeckung
der offenen Bereiche von Sterilisationsbehéltern.
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Der Patentanspruch 1 hat daher mangels erfinderischer Tatigkeit keinen Bestand.

Die nachgeordneten Patentanspriche 2 bis 7 teilen das Schicksal des Patentan-
spruchs 1 (vgl. BGH, GRUR 2007, 862 - ,Informationsvermittlungsverfahren 11,
BGH GRUR 1997, 120 - ,Elektrisches Speicherheizgerat®).

Maksymiw Proksch-Ledig Schell Jager
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