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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 102 37 022

BPatG 154
05.11



hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mindliche Verhandlung vom 3. Juni 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dr. Maksymiw und der Richter Dr. Gerster, Kétker und Dr. Jager

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Mit Beschluss vom 1. Juli 2009 hat die Patentabteilung 23 des Deutschen Patent-
und Markenamtes das Patent 102 37 022 mit der Bezeichnung

"Filtereinsatz"

beschrankt aufrechterhalten.

Dem Beschluss liegen die am 1. Juli 2009 eingegangenen Patentanspriche 1 bis

6 zugrunde, von denen die nebengeordneten Patentanspriche 1 und 6 wie folgt

lauten:



"1l. Filtereinsatz fur ein den Filtereinsatz C-férmig umschlielendes
Filtergeh&use mit einem im wesentlichen plattenférmigen Filterelement,
welches an wenigstens zwei gegenuberliegenden Seitenflachen mit
einer Dichtlasche versehen ist, deren HOhe groRer ist als die
Plattendicke, wobei der Uberstehende Teil der Dichtlasche eine
Dichtlippe bildet, welche in einem den Filtereinsatz aufnehmenden
Filtergehduse zum Abdichten des Filtereinsatzes gegentber dem
Gehause unter elastischer Vorspannung dichtend an die Gehause
wandung anlegbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Dichtlasche
(3) das Fiiterelement (2) symmetrisch beidseitig tGberragt, Dichtlippen
(4) sowohl an der Plattenober- als auch an der Plattenunterseite bildet
und beidseitig durch Umlegen der Uberstehenden Teile mit elastischer

Vorspannung an der Gehausewandung anlegbar ist.

6. Verwendung eines Filtereinsatzes nach einem der Anspriiche 1 bis 5 in
einer Einrichtung zum Filtrieren der Frischluft fur den Innenraum eines

Kraftfahrzeuges."

Zum Wortlaut der auf Patentanspruch 1 zurlickbezogenen Patentanspriiche 2 bis

5 wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Der Beschluss ist im Wesentlichen damit begriindet, dass samtliche gegeniber
dem erteilten Patentanspruch 1 neu aufgenommenen Merkmale des beschrankt
verteidigten Patentanspruchs 1 der Patentschrift und den urspriinglichen Unter-
lagen zu entnehmen seien und daher dieser Patentanspruch zuléassig sei.
Desweiteren sei der Gegenstand des Patentanspruchs 1 neu und beruhe auch auf
einer erfinderischen Tatigkeit. In allen von der Einsprechenden angefiihrten
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Uberrage insbesondere die Dichtlasche das Filterelement nicht symmetrisch auf

beiden Seiten. Zudem seien die Dichtlippen nicht durch Umlegen der uber-

stehenden Teile mit elastischer Vorspannung an der Gehdusewandung anlegbar.

Es fanden sich im gesamten Stand der Technik auch keine Hinweise auf die

streitpatentgemal3e Merkmalskombination.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden. Sie

macht geltend, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 sei durch Aufnahme des

Merkmals "durch Umlegen der Uberstehenden Teile" unzulassig erweitert, da die



Beschreibung und die Figuren des Streitpatents dieses Merkmal nicht darstellten.
Zudem beruhe der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gegeniber der E4 nicht
auf einer erfinderischen Tatigkeit, da es fur die Weiterentwicklung des aus dieser
Druckschrift bekannten Filtereinsatzes in Richtung des Streitgegenstands durch
dessen zusatzliche Ausriistung mit einer beidseitig symmetrisch tUberstehenden
Dichtlippe lediglich naheliegender Uberlegungen bedurfte.

Die Einsprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent zu

widerrufen.

Die Patentinhaberinnen beantragen

die Beschwerde zuriickzuweisen;

hilfsweise das Patent unter Zurtuckweisung der Beschwerde im
Ubrigen mit folgenden Unterlagen beschrankt aufrechtzuerhalten:

Patentanspriiche 1-6 gemal Hilfsantrag 1, eingegangen am
28.05.2014, Beschreibung Absatze 0001 - 0020, eingereicht in
der Anhorung vom 01.07.2009, Zeichnungen, Figuren 1 und 2

gemal der Patentschrift,

Patentanspriche 1-4 gemald Hilfsantrag 2, eingegangen am
28.05.2014, im Ubrigen (Beschreibung, Zeichnungen) geman

Hauptantrag,

Patentanspriiche 1-5 gemal Hilfsantrag 3, eingegangen am
28.05.2014, im Ubrigen (Beschreibung, Zeichnungen) geman
Hauptantrag,



Patentanspriche 1-4 gemald Hilfsantrag 4, eingegangen am
28.05.2014, im Ubrigen (Beschreibung, Zeichnungen) geman

Hauptantrag,

Patentanspriche 1-5 gemald Hilfsantrag 5, eingegangen am
28.05.2014, im Ubrigen (Beschreibung, Zeichnungen) geman

Hauptantrag.

Die Patentinhaberin tragt vor, dass sich die Offenbarung des von der Ein-
sprechenden beméngelten Merkmals aus den Figuren i. V. m. der Beschreibung
der Streitpatentschrift ergebe. Desweiteren sei der Gegenstand des Patentan-
spruchs 1 gegentber der E2 und der E3 neu, da dort insbesondere das Umlegen
der Uberstehenden Teile der Dichtlaschen nicht unmittelbar und eindeutig
offenbart sei. Zudem beruhe der Gegenstand des Patentanspruchs 1 auch
gegentber der E4 auf einer erfinderischen Tatigkeit. Eine Abanderung des
Filtereinsatzes gemal E4 sei nicht nahe liegend gewesen, da bei dem Filter-
einsatz gemald E4 die Dichtlippe an der Oberseite mit dem Rand des Filter-
einsatzes bindig ende, damit die vorgesehenen Schnapplaschen des Filter-
gehduses am oberen Rand greifen und den Filtereinsatz im Filtergehause sichern

kdnnten.

Wegen weiterer Einzelheiten, insbesondere zum Wortlaut der Hilfsantrage wird auf

den Inhalt der Akten verwiesen.

1. Die Beschwerde der Einsprechenden ist zulédssig. In der Sache hat sie
jedoch keinen Erfolg, weil der beanspruchte Filtereinsatz alle Anforderungen an
die Patentfahigkeit erfullt.



2. Die Patentanspruche 1 bis 6 sind sowohl in der Streitpatentschrift als auch in
den ursprunglich eingereichten Unterlagen offenbart. Der Patentanspruch 1 leitet
sich vom urspringlich eingereichten Patentanspruch 1, S. 3 Z. 7 bis 11, S. 4 Z. 23
bis 29 und S. 6 Z. 6 bis 9 der urspriinglich eingereichten Beschreibung sowie den
ursprunglich eingereichten Figuren 1 und 2 her. In der Streitpatentschrift findet
sich die Offenbarung im Patentanspruch 1, den Abséatzen [0008], [0013] und
[0020] sowie den Figuren 1 und 2. Die Patentanspriiche 2 bis 6 sind gegenuber

den urspringlich eingereichten Patentansprichen 2 bis 6 unverandert.

Die Argumentation der Einsprechenden, dass durch die Aufnahme des Merkmals
"durch Umlegen der Uberstehenden Teile" der Streitgegenstand unzulassig
erweitert sei, da in der Beschreibung des Streitpatents kein Umlegen der tber-
stehenden Teile dargestellt sei und lediglich im Patentanspruch 4 von einem
Umlegen nur im Zusammenhang mit einer Soll-Knickstelle die Rede sei bzw. die
Fig. 2 lediglich ein Umlegen um 90° zeige, kann nicht durchgreifen. In den Fig. 1
und 2 i. V. m. Absatz [0013] letzter Satz sowie Abs. [0020] vorletzter und letzter
Satz des Streitpatents ist eindeutig erkennbar, dass sich die Uber den Filtereinsatz
Uberstehenden Teile der Dichtlaschen beim Einsetzen in ein C-férmiges Filter-
gehaduse dichtend unter elastischer Vorspannung sowohl an der Plattenober- als
auch an der Plattenunterseite des Filtereinsatzes an das Filtergehduse anlegen.
Dieses Anlegen kann davon ausgehend nur durch ein Umbiegen der Uber-
stehenden Teile aus der urspringlichen Ebene heraus in Richtung der Filter-
einsatzoberflache erfolgen. Diese Fundstellen im Streitpatent offenbaren somit
eindeutig ein Umlegen der Uberstehenden Teile der Dichtlaschen. Sie zeigen
dieses Umlegen weder mit einer obligatorischen Soll-Knickstelle, die lediglich in
einer bevorzugten Ausfiihrungsform des Streitgegenstands fur einen erleichterten
Filtereinbau in KfZ-Klimaanlagen beschrieben wird (vgl. Streitpatent Patent-
anspruch 4 und Abs. [0011]), noch mit einem festgelegten Umlegwinkel. Denn
offenbart ist alles, was in der Gesamtheit der ursprtinglichen Unterlagen bzw. der
Streitpatentschrift enthalten ist und sich dem Fachmann ohne Weiteres aus dem

Gesamtinhalt der Unterlagen am Anmeldetag erschliel3t (vgl. Schulte, PatG,



9. Aufl.,, 8 34 Rn. 328). In der Fig. 2 wird zwar tatsachlich ein Umlegen um 90°
dargestellt. Diese Figur ist aber nur eine schematische Darstellung eines Beispiels
des Streitgegenstands (vgl. Streitpatent Abs. [0019]). Der Gesamtinhalt der
Streitpatentschrift schrankt aber dieses Umlegen nicht auf 90° ein. Denn die
Uberstehenden Teile der Dichtlaschen legen sich streitpatentgemal an das
Filtergehduse an (vgl. Streitpatent Abs. [0013] le. Satz) und kdénnen dabei um
jeden Winkel umgelegt werden, den das Filtergehduse vorgibt. Eine unzulassige

Erweiterung liegt durch die Aufnahme dieses Merkmals somit nicht vor.

3. Der Filtereinsatz nach Patentanspruch 1 ist neu.

Die nach 8 3 (2) S. 1 Nr. 1 einen alteren Zeitrang innehabende Druckschrift E2
beschreibt einen flexiblen Filtereinsatz, der einen plissierten plattenférmigen
Filterpack aufweist, welcher an zwei gegenulberliegenden Seitenflachen mit einem
streifenformigen Rahmenelement versehen ist, dessen Hohe auf beiden Seiten
symmetrisch geringfiigig groRer ist als die Dicke des Filterpacks (vgl. E2
Patentanspruche 1, 10, 11, S. 4 Z. 66 bis 68, S. 6 Abs. [0034] und Fig.). Der
Uberstand des aus einem elastischen Material gefertigten streifenformigen Rah-
menelements wird beim Einsetzen in das Filtergehause komprimiert und bildet
dabei eine Dichtlippe, die an der Gehdusewandung unter elastischer Vorspannung
dichtend anliegt (vgl. E2 S. 4 Z. 47 bis 49 und S. 5 Z. 1 bis 5). Nicht vorgesehen ist
in dieser Druckschrift das streitpatentgemaRe beidseitige Umlegen des Uber-
stands des streifenformigen Rahmenelements zum Anlegen der Dichtlippen an die
Gehausewandung mit elastischer Vorspannung, wobei das Anlegen durch ein
Umbiegen der Uberstehenden Teile aus der urspringlichen Ebene heraus in
Richtung der Filtereinsatzoberflache erfolgt. Dies ist gemaR der Offenbarung der
E2 gar nicht mdglich, da bei einem Uberstand von maximal 2 mm und einer Dicke
des streifenféormigen Rahmenelements von 3,2 bis 4,7 mm ein streitpatent-
gemalRes Umlegen nicht realisierbar ist (vgl. E2 Patentanspruch 11 i.V.m S.5
Z. 49 bis 50).



Gemall den Angaben der Einsprechenden bestehe das streifenférmige Rah-
menelement des Filtereinsatzes gemald der E2 aus einem flexiblen und kom-
pressiblen, volumindsen Vliesstoff, dessen Uberstand nicht in eine Richtung fixiert
sei, sondern bei entsprechend einwirkenden Kraften, wie sie beispielsweise beim
Einbau in ein Filtergehause auftraten, auch zur Seite ausweiche. Dies entspréache
aber dem im Patentanspruch 1 beanspruchten Umlegen. Diese Argumentation
kann nicht durchgreifen. Denn in der E2 ist ein Umlegen weder unmittelbar und
eindeutig offenbart noch drangt sich dieses dem Fachmann, einem Fach-
hochschulingenieur des Maschinenbaus mit praktischer Erfahrung und speziellen
Kenntnissen auf dem Gebiet der Konstruktion und Entwicklung von Luftfiltern
insbesondere flr Kraftfahrzeuge, auf, wenn er die Ausfihrungen in der E2 zu dem
streifenformigen Rahmenelement durchliest. Gemal der Lehre dieser Druckschrift
erfolgt namlich beim Einbau des Filterelements eine Komprimierung der strei-
fenformigen Rahmenelemente in ihrer Dicke und damit in Hohenrichtung (vgl. E2
Abs. [0026]). Ein von der Einsprechenden angesprochenes Ausweichen des
geringfuigigen Uberstands zur Seite und damit ein streitpatentgemalRes Umlegen

ist somit der E2 nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen.

Auch wenn man unterstellt, dass die geltend gemachte offenkundige Vorbe-
nutzung gemaR E3 gegeben ist, geht die daraus bekannt gemachte Lehre nach
dem Vortrag der Einsprechenden nicht Uber die Lehre der E2 hinaus, so dass
auch die E3 den Streitgegenstand nicht vorwegnimmt. Denn auch der Filtereinsatz
gemald E3 zeigt kein Umlegen der Uberstehenden Dichtlaschen beim Einbau auf.
Hier ist wiederum das Verhaltnis von Uberstand zur Dicke der Dichtlaschen — so
weit aus den Zeichnungen erkennbar— zu gering fur ein Umlegen (vgl. E3
Beleg 3.1 S. 2 "Auszug rechter Teil oben" untere Zeichnung und S. 4 "Auszug
linker Teil oben"). Ein Umlegen ist auch sonst an keiner Stelle der vorgelegten

Belege beschrieben.

Die Ubrigen, dem Senat vorliegenden und in der mundlichen Verhandlung hin-

sichtlich der Neuheit nicht mehr aufgegriffenen Entgegenhaltungen aus dem
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Einspruchs- und Prufungsverfahren kdnnen die Neuheit des streitpatentgemal3en
Filtereinsatzes nicht angreifen, da die darin offenbarten Gegenstdnde keine
symmetrisch beidseitig das Filterelement Uberragende Dichtlaschen aufweisen,
die sowohl an der Plattenober- als auch an der Plattenunterseite Dichtlippen
bilden und beidseitig durch Umlegen der Uberstehenen Teile mit elastischer
Vorspannung an der Filtergehausewandung anlegbar sind.

4. Der Filtereinsatz nach Patentanspruch 1 beruht auch auf einer erfinderischen
Tatigkeit.

Dem Patent liegt die Aufgabe zugrunde, einen Filtereinsatz der bekannten Art so
weiterzuentwickeln, dass die Montage vereinfacht, die Gefahr von Fehlfunktionen
aufgrund von Montagefehlern herabgesetzt und die Dichtfunktion verbessert wird
(vgl. Streitpatent S. 2/6, Abs. [0006]).

Zur Losung dieser Aufgabe, wie sie durch die Ausgestaltung des Filtereinsatzes
mit den Merkmalen nach Patentanspruch 1 erreicht wird, gelangt der Fachmann
mit keinem der im Verfahren genannten Dokumente. Denn keine dieser Druck-
schriften kann ihm Hinweise dahingehend vermitteln, einen Filtereinsatz mit
symmetrisch beidseitig das Filterelement tberragenden Dichtlaschen vorzusehen,
die sowohl an der Plattenober- als auch an der Plattenunterseite Dichtlippen
bilden und beidseitig durch Umlegen der Uberstehenen Teile mit elastischer
Vorspannung an der Filtergehdusewandung anlegbar sind, um so die Montage
des Filtereinsatzes zu vereinfachen und die Dichtfunktion zu verbessern (vgl.
Streitpatent Abs. [0008] und [0013]).

Die von der Einsprechenden hinsichtlich der erfinderischen Tétigkeit herange-
zogene Druckschrift E4 offenbart einen Filter mit einem in einem Filtergehause
angeordneten Filterelement, an welchem zum Abdichten ein Abdichtband an den
Seitenflachen vorgesehen ist, welches nur an einer Seite Uber die Platten-

oberflache des Filterelements herausragt und im Uberstehenden Bereich durch
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Umlegen eine Rolldichtung zur Filtergehdusewandung bildet (vgl. E4 Patentan-
spruch 1, Fig. 2 bis 3, Sp. 1 Z. 48 bis 52, Sp. 2 Z. 3 bis 9 und Sp. 3 Z. 18 bis 24
sowie 27 bis 29). Anregungen, zur Losung der Aufgabe einer Vereinfachung der
Filtereinsatzmontage, einer Herabsetzung der Gefahr von Fehlfunktionen aufgrund
von Montagefehlern und einer Verbesserung der Dichtfunktion das Abdichtband
derart auszubilden, dass es symmetrisch auf beiden Seiten das Filterelement
Uberragt und beidseitig dichtend an die Gehdusewandung durch Umlegen der
Uberstehenden Teile anlegbar ist, finden sich indessen in der E4 nicht. Dort ist
vielmehr eine unsymmetrische Anordnung des Abdichtbandes vorgesehen, um
den Filtereinsatz auf der anderen Seite durch Schnapplaschen gegen ein
Herausfallen zu sichern (vgl. E4 Fig. 2, 3 und Sp. 3 Z. 6 bis 8). Eine flexible und
damit nicht steife Rolldichtung, wie auf der anderen Seite des Filterelements,
wirde in der Anordnung der E4 die Stabilitdt und Lage des Filtereinsatzes nicht

mehr gewahrleisten.

Die Argumentation der Einsprechenden, dass das Prinzip der E4 zum Abdichten
durch Umlegen des Uberstehenden Teils des Abdichtbands auf einer Seite eines
Filtereinsatzes problemlos auf Filtereinsatze fur Filtergehduse, die den Filter-
einsatz C-formig umschlieBen, Ubertragen werden konne und daher die streit-
patentgeméaflRe Losung nahe liegend sei, kann nicht durchgreifen. Denn das
Inbetrachtziehen eines Filtergehduses, das einen Filtereinsatz C-formig um-
schliel3t, gehort bereits zur nicht nahe liegenden erfindungsgeméafien Lésung
insbesondere der Aufgabe der Verbesserung der Dichtfunktion und der Vermei-
dung von Montagefehlern, zumal die E4 weder ein derartig ausgebildetes
Filtergehause offenbart noch den Einsatz eines derartigen Filtergehauses anregt.
Vielmehr spricht die Verwendung von Schnapphaken zur Einbausicherheit in der

E4 gegen das Inbetrachtziehen eines C-formigen Filtergeh&uses.

Ein symmetrisch beidseitiges Uberragen des streifenformigen Rahmenelements
mag zwar aus der geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung gemalR E3

bekannt sein, wenn man unterstellt, dass diese offenkundige Vorbenutzung
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ausreichend dokumentiert und nachgewiesen ist und sie daher auch bei der
Beurteilung der erfinderischen Téatigkeit zu berlcksichtigen ist. Es gibt aber weder
aus der E4 noch aus der E3 eine Anregung, diese Lehren zu kombinieren. Denn
beide Veroffentlichungen benutzen verschiedene Dichtprinzipien. In der E4 wird
durch Umlegen eine Rolldichtung zur Filtergehdusewandung ausgebildet (vgl. E4
Fig. 2, 3i. V. m Sp. 3 Z. 18 bis 24 und 27 bis 29), wahrend in der E3 die Dichtung
durch Stauchung bzw. Komprimierung in Héhenrichtung des Dichtelements erfolgt
(vgl. E3 Beleg 3.1 S. 2 "Auszug rechter Teil oben" untere Zeichnung bis S. 4
"Auszug linker Teil oben" gutachtlich iVm der nachverdéffentlichten Druckschrift E2
Fig. und Abs. [0026], die — wie auch die Einsprechende vorgetragen hat — dieselbe

Lehre wie die E3 vermittelt).

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ergibt sich damit nicht in nahe liegender
Weise aus dem Stand der Technik.

Die Berucksichtigung der weiteren dem Senat vorliegenden und in der mindlichen
Verhandlung nicht mehr diskutierten Druckschriften aus dem Einspruchs- und
Prufungsverfahren fuhrt zu keiner anderen Beurteilung des Sachverhalts. Denn
dort ist nirgends eine Anregung zum Anlegen von symmetrisch beidseitig das
Filterelement Uberragenden Dichtlaschen an der Filtergehdusewandung durch
Umlegen der Uberstehenden Teile der Dichtlaschen mit elastischer Vorspannung

zu finden.

5.  Nachdem der Filtereinsatz nach dem Patentanspruch 1 alle Kriterien der
Patentfahigkeit erfullt, ist der Patentanspruch 1 bestandsfahig. Gleiches gilt fur
den auf die Verwendung des Filtereinsatzes gerichteten Patentanspruch 6, fir den
die vorstehenden Ausfiihrungen zum Patentanspruch 1 sinngeméaf ebenfalls

gelten.

Die Patentanspriche 2 bis 5 betreffen besondere Ausgestaltungen des Gegen-

standes des Patentanspruchs 1 und sind mit diesem gewahrbar.
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Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde gegeben,

wenn gerugt wird, dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmalfig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Austibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fuhrung des Verfahrens ausdricklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelasse-
nen Rechtsanwaltin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen
Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstral3e 45a, 76133 Karlsruhe einge-

reicht werden.

Maksymiw Gerster Katker Jager
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