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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Die Beschwerdefiihrerin (Einsprechende) hat gegen die
Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, mit der
das Patent N° 2 628 399 in gednderten Fassung

aufrechterhalten worden ist, Beschwerde eingelegt.

Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass die
geltend gemachten Einspruchsgrinde unter Artikel 100 (a)
EPU in Verbindung mit Artikeln 54 und 56 EPU, Artikel
100(b) EPU in Verbindung mit Artikel 83 EPU sowie
Artikel 100(c) in Verbindung mit Artikel 123 (2) EPU der
Aufrechterhaltung des Streitpatents auf Grundlage des
wahrend der miindlichen Verhandlung eingereichten
Hilfsantrags 3 nicht entgegen stehen. Die Neuheit und
das Vorliegen einer erfinderischen Tatigkeit des
Gegenstandes des einzigen unabhdngigen Anspruchs 1 des
Hilfsantrags 3 wurde von der Einspruchsabteilung unter
Berlicksichtigung des folgenden Standes der Technik

anerkannt:

D3: GB-A-1 149 312
Dl1: EP-A-1 787 534

Folgende Entgegenhaltungen wurden von der
Einsprechenden nach Ablauf der Einspruchsfrist
vorgelegt und von der Einspruchabteilung als verspatet
und nicht "oprima facie” relevant ins

Einspruchsverfahren nicht zugelassen:

D9: EP-A-1 287 753
D15: EP-B-1 883 318

Die Beschwerdefithrerin beantragte, die angefochtene

Entscheidung aufzuheben und das Patent in vollem Umfang



Iv.

VI.
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zu widerrufen.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) Dbeantragte,
die Beschwerde zurilckzuweisen, also das Patent in der
Fassung der Zwischenentscheidung der

Einspruchsabteilung aufrechtzuerhalten.

Am 11. Februar 2020 erging eine Ladung zur miindlichen
Verhandlung. In einer am 17. April 2020 versandten
Mitteilung gemal Artikel 15(1) VOBK 2020 legte die

Kammer ihre vorlaufige Meinung dar.

Mit Schreiben wvom 12. Januar 2021 Dbeantragte die
Beschwerdegegnerin den Termin far die mindliche

Verhandlung aufgrund der schwereren Covid-19 Lage zu

verschieben.
Mit Schreiben vom 22 . Januar 2021 nahm die
Beschwerdefihrerin ihren Antrag auf mindliche

Verhandlung zuriick und beantragte, iber die Sache auf
Grundlage des schriftlichen Beschwerdevorbringens zu

entscheiden.

Mit der Mitteilung der Kammer vom 28. Januar 2021 wurde
der anberaumte Termin zur mindlichen Verhandlung
aufgehoben und den Parteien mitgeteilt, dass die
Entscheidung der Kammer auf der Grundlage des

schriftlichen Beschwerdevorbringens erfolgen wird.

Anspruch 1 des Streitpatents in der von der
Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Fassung gemal

Hilfsantrag 3 lautet wie folgt:

Maschine zur Herstellung von Multisegmentfiltern (16a,
16b) der Tabak verarbeitenden Industrie mit einer

Ubergabetrommel (10) zur queraxialen Foérderung von zwel
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Strémen (64, 65) stabférmiger Produkte (13a,13b,F1,F2)
der Tabak verarbeitenden Industrie, dadurch

gekennzeichnet, dass die Stréme (64,65) gegenldufiqg

zueinander férderbar sind, wobei filir jeden Strom (64,
65) ein Umfangsring (100,101) an der Ubergabetrommel
(10) vorgesehen ist, auf dem Aufnahmemulden (60,61) fiir
die stabformigen Produkte (F1,F2,13a,13b) des

jeweiligen Stroms (64,65) angeordnet sind.

Entscheidungsgriunde

ZULASSIGKEIT DER BESCHWERDE

1. Die Kammer ist der Auffassung, dass die Beschwerde die
Erfordernisse des Artikels 108 und der Regel 99 EPU

erfillt und daher als zulassig anzusehen ist.

1.1 Die Kammer merkt an, dass sich die Beschwerdefiihrerin
mit der Entscheidung der Einspruchsabteilung
hinsichtlich der Nichtzulassung der verspatet
eingereichten Dokumente D9 und D15 ins
Einspruchsverfahren auseinandergesetzt hat und
ausfihrlich begrindet, warum diese Entscheidung falsch
sein soll. Die Beschwerdebegriindung erfiillt somit die
Erfordernisse der Regel 99(2) EPU sowie des Artikels
12(2) VOBK 2020 Dbeziglich der Substantiierung der

Beschwerde und ist daher zuléssig.

1.2 Der Ansicht der Beschwerdegegnerin, dass die Beschwerde
zumindest im Hinblick auf den Einwand mangelnder
erfinderischer Tatigkeit nicht zul&ssig sei, da dieser
ausschlieRlich auf im Einspruchsverfahren nicht

zugelassene Dokumente gestitzt sei, 1ist aus folgenden
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Grinden nicht zuzustimmen:

Zum einen kennt das EPU und die dazu ergangene
Rechtsprechung das Konzept einer teilweisen
Unzulédssigkeit nicht. Sofern ein Einwand gegen die
angefochtene Entscheidung in einer der Regel 99(2) EPU
entsprechenden Weise vorgetragen wurde, ist die gesamte
Beschwerde zuldssig. Andere Einwdnde mdgen dann
vielleicht nicht ausreichend substantiiert im Sinne von
Artikel 12 (2) VOBK 2020 sein, dies fihrt aber nicht zu
einer Teilunzuléadssigkeit, die sich durch spateren
Vortrag ja nicht mehr beheben lieRe, sondern nur dazu,
dass diese Einwande, sofern sie erst spater
substantiiert werden, unter dem Zulassungsvorbehalt der
zum Zeitpunkt ihrer verspateten Substantiierung
anwendbaren Ermessensvorschrift (Artikel 13(1) oder
13(2) VOBK) stehen.

Zum anderen ware gemal standiger Rechtsprechung der
Beschwerdekammern eine Beschwerde nicht allein deshalb
als unzulassig zu betrachten, weil sie sich auf Beweise
stutzt, die erstmals mit der Beschwerdebegriindung
vorgelegt wurden. Im vorliegenden Fall wurden die in
Frage kommenden Beweismittel D9 und D15 sogar schon im
Einspruchsverfahren vorgelegt und dort von der
Einspruchsabteilung als verspatet abgelehnt und somit
bei der Entscheidung nicht bericksichtigt. Die
Beschwerde befasst sich gerade mit dieser
Nichtzulassungsentscheidung und versucht zum einen
darzulegen, warum die Einspruchsabteilung hier
fehlerhaft entschieden hat und warum zum anderen die
Erfindung, hatte man die nicht zugelassenen Dokumente
berilicksichtigt, nahe gelegen hatte. Die Ansicht der
Beschwerdegegnerin, man dirfe zur Patentfdhigkeit nicht
mit Dokumenten argumentieren, die die

Einspruchsabteilung nicht zugelassen hat, wlirde im
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Ergebnis dazu fuhren, dass
Nichtzulassungsentscheidungen nicht effektiv mit der
Beschwerde angefochten werden kénnten, was zu

ersichtlichen Rechtsschutzlicken fiihren wirde.

INHALT DER NIEDERSCHRIFT

Erstmals mit der Beschwerdebegriindung bemangelte die
Beschwerdefihrerin die Korrektheit und die
Vollstandigkeit der Niederschrift {iber die mindliche
Verhandlung hinsichtlich des Hilfsantrags 3  und
insbesondere der dort ausdriicklich widergegebenen
Rilcknahme der Einwdnde unter Artikel 83 und 123 (2) EPU
durch die Beschwerdefiihrerin (vgl. Punkt 21 der
Niederschrift). Unter Bezugnahme auf ihre
Einspruchsschriftsatz wvom 21. April 2017 Dbrachte die
Beschwerdefiihrerin vor, dass die bestrittenen Einwande
hinsichtlich des Hilfsantrags 3 im schriftlichen
Verfahren ausdricklich aufrechterhalten und nie

zurickgenommen worden seien.

Die Kammer weist darauf hin, dass nach standiger
Rechtsprechung der Beschwerdekammern von den Parteien
und deren Vertretern zu erwarten ist, dass der Inhalt
einer Niederschrift, insbesondere dessen
Vollstandigkeit und Korrektheit, direkt nach dem Erhalt
sorgfaltig gepriuft wird und ggf. =zeitnah bemédngelt
wird, weill er die einzige Moglichkeit darstellt,
nachzuvollziehen, was sich wahrend der mindlichen
Verhandlung vor der ersten Instanz tatsdchlich ereignet
hat. Hier wurde die Niederschrift hingegen, obwohl sie
bereits am 30. Juni 2017 der Beschwerdefilhrerin
zugestellt wurde, erstmals am 30. Oktober 2017 mit der

Beschwerdebegrindung gerugt.
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Dartliber hinaus wurde eine Berichtigung der
Niederschrift, die Jjedenfalls nicht im Zuge des
Beschwerdeverfahrens, sondern vor der ersten Instanz

hatte erfolgen missen, nie beantragt.

Die von der Beschwerdefilhrerin angefiithrte Tatsache,
dass die bestrittenen Einwande hinsichtlich des
Hilfsantrags 3 im schriftlichen Verfahren ausdricklich
aufrechterhalten wurden, schlielt eine Ricknahme
derselben wahrend der mindlichen Verhandlung nicht aus.
Es ist daher auf der Grundlage des in der Niederschrift
wiedergegebenen Verlaufs der Verhandlung davon
auszugehen, dass die Ricknahme der Einwande unter
Artikel 83 und 123(2) EPU tatsachlich erfolgte.

Unter diesen Umstanden und nach bestehender
Rechtsprechung ist somit die Kammer der Auffassung,
dass die Niederschrift den Verlauf der miundlichen
Verhandlung korrekt widerspiegelt, und dass demzufolge
die Einwadnde unter Artikel 83 and 123(2) EPU
hinsichtlich des Hilfsantrags 3 im Lauf der mindlichen

Verhandlung zurickgenommen wurden.

EINWANDE UNTER ARTIKEL 83 UND 123(2) EPU

Es liegt somit gemaR Artikel 12(4) VOBK 2007, der auf
diese Beschwerde im Hinblick auf Artikel 25(2) VOBK
2020 anzuwenden ist 1im Ermessen der Kammer, die
Einwdnde gemdB Artikel 83 EPU bzw. Artikel 123(2) EPU
nicht zuzulassen, die vor der ersten Instanz
zurickgenommen wurden. Im vorliegenden Fall kann diese
Mbéglichkeit jedoch dahin stehen, da die Einwande

jedenfalls inhaltlich nicht begriindet sind:

Die Beschwerdefiihrerin merkte an, dass dem gesamten

Offenbarungsinhalt des Streitpatents eine einzige
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Ausfithrungsform der anspruchgemidBen Ubergabetrommel =zur
queraxialen Foérderung von zweili Strdomen stabfdormiger
Produkte zu entnehmen sei, bei welcher die auf dem
jeweiligen Umfangsring vorgesehenen Aufnahmemulden
parallel zur Drehachse der Ubergabetrommel angeordnet
sind. Die Beschwerdefiihrerin argumentierte, dass unter
den breiteren Wortlaut des Anspruchs 1 auch eine nicht
parallele Anordnung der Aufnahmemulden relativ zur
Drehachse falle, und dass dem Patent keine Lehre zu
entnehmen sei, mit welchen Mitteln eine queraxiale
Forderung der stabfdrmigen Produkte ohne eine parallele

Anordnung der Aufnahmemulden zur Drehachse der

Ubergabetrommel gewahrleistet werden koénne. Diese
Ausfiihrungen sind aus folgenden Grinden nicht
uberzeugend:

Unabhangig von der strittigen Auslegung des Begriffes
"queraxiale Forderung" entnimmt der Fachmann dem
gesamten Offenbarungsgehalt des Streitpatents, wie die
im Anspruch 1 Dbeanspruchte queraxiale Forderung von
zwel Stromen stabformiger Produkte mittels einer
Ubergabetrommel umgesetzt sein kann, z.B. mittels der
im Anspruch 2 vorgeschlagenen parallelen Orientierung
der Aufnahmemulden zur Drehachse der Ubergabetrommel.
Diese konkrete konstruktive Losung ist in der
Beschreibung ausfiithrlich erlédutert und in den Figuren 2
und 7 gezeigt, SO dass der Fachmann keine
Schwierigkeiten bei der Umsetzung einer
Ubergabetrommel, die die beanspruchte Funktionalitit
erfullt, erfahren wurde. Die Behauptung der
Beschwerdefihrerin, dass nicht-parallel angeordnete
Aufnahmemulden die vom Anspruch 1 verlangte gqueraxiale
Forderung von zwel Strdmen stabformiger Produkte nicht
gewadhrleisten kénnen, wurde nicht belegt. Die Kammer
schlielRt sich hingegen den Ausfihrungen der

Beschwerdegegnerin an, wonach die verlangte queraxiale
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Forderung nicht unbedingt eine FOrderung senkrecht zu
den stabfdormigen Produkten bedeutet, wobei auch eine
nicht-parallele Anordnung der Aufnahmemulden zur
Drehachse der Ubergabetrommel die im Anspruch 1
angegebene Funktionalitéat erfillen wlrde. Die
Ausfiihrung einer solchen alternative L&sung, die wvom
Anspruch 1 umgefasst ist, stellt flir den Fachmann auch

keine Schwierigkeit dar.

Auch der Einwand unter Artikel 123(2) EPU greift nicht
durch: Der Gegenstand des Anspruchs 1 basiert wortlich
auf einer Kombination der Anspriiche 1, 3 und 5 der
urspringlichen Anmeldung bzw. der Anspriche 6, 7 und 8
der Stammanmeldung. Zur angeblichen unzulassigen
Verallgemeinerung der urspringlichen Offenbarung der
Stammanmeldung ist darauf hinzuweisen, dass - entgegen
der Ansicht der Beschwerdefithrerin - die Bereitstellung
eines einzigen Antriebs oder, alternativ hierzu, zweier
gesonderte Antriebe zum Betreiben der Umfangsringe im
Anspruch 7 der Stammanmeldung als fakultativ
beansprucht wird (vgl. Begriff "insbesondere"™), so dass
das Weglassen dieser Merkmale zu keiner unzulassigen

Zwischenverallgemeinerung fihrt.

NEUHEIT

Die Beschwerdefiihrerin hat mit der Beschwerdebegriindung
die Neuheit des Anspruchs 1 in der von der
Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Fassung nicht in

Frage gestellt.
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ERFINDERISCHE TATIGKEIT

Zulassung der Dokumente D9 und D15

Die Beschwerdefiithrerin Dbeanstandete die Entscheidung
der ersten Instanz, die Dokumente D9 und D15 als
verspatet und nicht "prima facie" relevant nicht zu
bericksichtigen, und beantragte sie ins
Beschwerdeverfahren zuzulassen mit der Begriindung, dass
sie flir die Frage des behaupteten Mangels an
erfinderischer Tatigkeit in Wirklichkeit hoch relevant
seien. Die Beschwerdegegnerin bestritt die Relevanz

dieser Beweismittel und trat deren Zulassung entgegen.

Unter Artikel 12(4) VOBK 2007 liegt es im Ermessen der
Kammer, Beweismittel nicht zuzulassen, die bereits im
erstinstanzlichen Verfahren nicht =zugelassen worden

sind.

Der Einspruchsabteilung, ist bei der Ausibung ihrer
Ermessen unter Artikel 114 (2) EPU, die zur
Nichtzulassung der Dokumente D9 und D15 gefihrt hat,
kein Ermessensfehlgebrauch vorzuwerfen. Sie hat
vielmehr richtigerweise das 1m Einspruchsverfahren
malRgebliche Kriterium der "orima facie" Relevanz
angewendet und auch keine sachfremden Erwagungen

angestellt.

Eine Zulassung dieser Dokumente ins Beschwerdeverfahren

aufgrund Ausibung des eigenen Ermessens der
Beschwerdekammer nach Artikel 12(4) VOBK 2007 kommt
regelmalBig nur dann in Betracht, wenn im

Beschwerdeverfahren eine neue Sachlage gegeben ist, die
eine erneute Vorlage rechtfertigt. Beim vorliegenden
Beschwerdevorbringen scheint dies, zumindest

hinsichtlich des aufrechterhaltenen Anspruchs 1 und der
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Frage des Vorliegens einer erfinderischen Tatigkeit,
nicht der Fall zu sein. Mangels veradnderter Sachlage
kommt eine Zulassung der Kammer, somit vorliegend nicht
in Betracht da es nach standiger Rechtsprechung nicht
Aufgabe der Beschwerdekammer 1ist, die Sachlage des
Falles nochmal wie ein erstinstanzliches Organ zu
prifen, um zu entscheiden, ob sie das Ermessen in

derselben Weise wie dieses ausgeibt hatte.

Die Entgegenhaltungen D9 und D15 waren daher unter
Artikel 12(4) VOBK 2007 nicht zuzulassen.

Nur erganzend ist darauf hinzuweisen, dass auch die
Zulassung der beiden Dokumente in der Sache nichts an
der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit geédndert
hatte. Insoweit kann auf die Ausfihrungen der Kammer im

Bescheid gemédR Artikel 15 VOBK 2020 verwiesen werden.

Sonstige Angriffslinien

Angriffslinien, die nicht auf die Dokumente D9 oder D15

als nachstliegendem Stand der Technik oder
Kombinationsdokument rekurrieren wurden nicht
vorgetragen.

Die Schlussfolgerung der Einspruchsabteilung in der
angefochtenen Entscheidung, wonach der Gegenstand des
Anspruchs 1 in der aufrechterhaltenen Fassung auf einer
erfinderischen Tatigkeit im Sinne der Artikel 52 (1) und
56 EPU beruht und somit alle Erfordernisse des EPU

erfillt, ist daher zu bestatigen.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Griunden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlickgewiesen.
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Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



