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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Die Beschwerde der Einsprechenden richtet sich gegen
die Entscheidung der Einspruchsabteilung, den Einspruch
gegen das europadische Patent Nr. 3295810 aufgrund des
Artikels 101(2) EPU zuriickzuweisen.

In ihrer Entscheidung ist die Einspruchsabteilung zu
der Auffassung gelangt, dass der einzige, unter Artikel
100 (a) EPU in Verbindung mit Artikel 56 EPU
vorgebrachte Einspruchsgrund der Aufrechterhaltung des
Patents wie erteilt nicht entgegensteht. Insbesondere
wurde das Verfahren nach Anspruch 1 und die Maschine
nach Anspruch 8 als erfinderisch angesehen gegeniiber

der Kombination wvon

Dl: EP 2 661 971 Bl

mit dem allgemeinen Fachwissen.

Am 23. Oktober 2023 fand eine als Videokonferenz
durchgefihrte miindliche Verhandlung vor der

Beschwerdekammer des Europdischen Patentamts statt.

Die Beschwerdefihrerin (Einsprechende) beantragte die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den

vollstandigen Widerruf des Patents.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die
Zurickweisung der Beschwerde, hilfsweise die
Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage einer
der Hilfsantrage I, II, III, erstmals eingereicht im
Einspruchsverfahren und erneut eingereicht mit der

Beschwerdeerwiderung.
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Das Patent wie erteilt (Hauptantrag) beinhaltet einen
unabhédngigen Verfahrensanspruch 1 und einen
unabhédngigen Produktanspruch 8. Die Merkmalsgliederung

der Beschwerdegegnerin wurde ubernommen.

Anspruch 1 lautet wie folgt:

la) Verfahren zum Herstellen von stabformigen Artikeln
der Tabak verarbeitenden Industrie, insbesondere

Filterzigaretten oder alternative Rauchprodukte,

1b) wobei stabfdérmige Artikel queraxial mittels
Fordereinrichtungen (126, 128, 123, 124), insbesondere
Fordertrommeln, einer Trommelanordnung gefdrdert

werden,

1c) wobei stabfdérmige Artikel doppelter Lange mittels
einer ersten Perforationseinrichtung (223) mit einem

ersten Perforationsmuster versehen werden,

1d) in einem weiteren Schritt die stabfdrmigen Artikel
doppelter Lange mit einem zweiten Perforationsmuster
mittels einer zweiten Perforationseinrichtung (224)

versehen werden

le) und in einem nachfolgenden Schritt die stabfdrmigen
Artikel doppelter Lange in stabformige Artikel

einfacher Lange geschnitten werden und

1f) danach die stabformigen Artikel einfacher Lange
mittels einer dritten Perforationseinrichtung (236) mit

einem dritten Perforationsmuster versehen werden.
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Anspruch 8 lautet wie folgt:

8a) Maschine der Tabak verarbeitenden Industrie,
insbesondere Filteransetzmaschine, zum Herstellen von
stabformigen Artikeln der Tabak verarbeitenden
Industrie, insbesondere Filterzigaretten oder

alternative Rauchprodukte,

8b) mit einer Trommelanordnung aus mehreren
Fordertrommeln (126, 128, 123, 124) zum gqueraxialen

Fordern der stabformigen Artikel,

8c) wobei in Foérderrichtung der stabformigen Artikel
hintereinander eine erste Perforationseinrichtung (223)
zum Perforieren der stabformigen Artikel, insbesondere
der stabfdrmigen Artikel doppelter Lange, mit einem

ersten Perforationsmuster,

8d) eine zweite Perforationseinrichtung (224) zum
Perforieren der stabfdrmigen Artikel, insbesondere der
stabformigen Artikel doppelter Lange, mit einem zweiten

Perforationsmuster und

8e) eine dritte Perforationseinrichtung (236) zum
Perforieren der stabfdrmigen Artikel, insbesondere der
stabférmigen Artikel einfacher Ladnge, mit einem dritten

Perforationsmuster vorgesehen sind.

In Hilfsantrag I wurde Anspruch 1 um das folgende

Merkmal des erteilten Anspruchs 10 erganzt:

1g) wobei bezogen auf die Forderrichtung der
stabformigen Artikel vor oder stromaufwadrts der ersten
Perforationseinrichtung (223) eine Rolltrommel (126)

mit einer Rolleinrichtung (127) zum Umwickeln der
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stabformigen Artikel doppelter Lange mit jeweils einem

Umhiillungsstreifen angeordnet ist.

In Anspruch 8 des Hilfsantrags I wurden die Merkmale
8c, d und e wie folgt geandert und Merkmal 8f
entsprechend dem Merkmal 1g hinzugefigt.

8c') wobei in Forderrichtung der stabfdérmigen Artikel
hintereinander eine erste Perforationseinrichtung (223)
zum Perforieren der stabformigen Artikel doppelter

Lange mit einem ersten Perforationsmuster,

8d') eine zweite Perforationseinrichtung (224) zum
Perforieren der stabfdrmigen Artikel doppelter Lange

mit einem zweiten Perforationsmuster und

8e') eine dritte Perforationseinrichtung (236) zum
Perforieren der stabfdrmigen Artikel einfacher Lange

mit einem dritten Perforationsmuster vorgesehen sind,

8f) wobei bezogen auf die Forderrichtung der
stabformigen Artikel vor oder stromaufwadrts der ersten
Perforationseinrichtung (223) eine Rolltrommel (126)
mit einer Rolleinrichtung (127) zum Umwickeln der
stabférmigen Artikel doppelter Ladnge mit jeweils einem

Umhiillungsstreifen angeordnet ist.

Das Vorbringen der Beschwerdefilthrerin (Einsprechende) -
sowelt es fir die Entscheidung wesentlich war - lasst

sich wie folgt zusammenfassen:

Ausgehend von D1 sei weder das Verfahren noch die
Maschine wie erteilt erfinderisch. Einziger Unterschied
zu D1 sei Merkmal 1d bzw. 8d.
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Erste Argumentationslinie:

Die in Merkmal 1d bzw. 8d definierte zweite
Perforationsvorrichtung lose nicht das in Absatz [0013]
des Streitpatents genannte Problem, eine hdhere
Flexibilitat im Herstellungsprozess zu erreichen. Diese
wirde nur erreicht werden, wenn die drei im Anspruch 1
bzw. 8 genannten Perforationseinrichtungen flexibel
eingesetzt, d.h. wenn wahlweise nur die erste, oder nur
die erste und dritte, oder nur die zweite, etc.
eingesetzt werden kénnten. Dies sei jedoch nicht der
Fall. Das Verfahren sowie die Maschine definierten eine

feste Reihenfolge ohne Flexibilitat.

Zwelite Argumentationslinie:

Sollte mit "Flexibilitat im Herstellungsprozess" die
"variable Gestaltung der Perforierung" gemeint sein,
lege allein die Lehre der D1 die Merkmale 1d und 8d

nahe.

D1 habe sich gemal Absatz [0009] ebenfalls die Aufgabe
gestellt, die Perforation von Filterzigaretten wvariabel
zu gestalten. Zur Losung sei in D1 eine zweite
Perforationseinrichtung 152 vorgesehen (Figur 2,
Absatze [0008, 0011]), die im Bereich der stabformigen
Artikel mit doppelter Lange angeordnet werde.

Es liege entgegen der angefochtenen Entscheidung, Punkt
14, nahe, wenn das MaBR der Perforierung nicht mehr
ausreicht, die gleiche Losung ein weiteres Mal
anzuwenden. Es handele sich lediglich um die
Duplizierung der bereits in D1 gefundenen Losung.
Merkmal 1d bzw. 8d habe keinen tUberraschenden

technischen Effekt und 1lose keine neue Aufgabe.

Bei der Positionierung einer dritten
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Perforationseinrichtung habe der Fachmann nur zwei
Optionen, entweder vor oder hinter der
Schneideeinrichtung 155 (D1, Figur 2). Beide Optionen
seien aquivalent. In D1, Figur 2, wlrde der Fachmann
daher auf naheliegender Weise an der Trommel 151
zusatzlich zur Perforationseinrichtung 152 eine weitere
Perforationseinrichtung anordnen. So gelange der
Fachmann ohne erfinderisch tatig zu werden zum

beanspruchten Verfahren bzw. Gegenstand.

Fir den Hilfsantrag I gelte das Gleiche. Das
hinzugefigte Merkmal 1lg bzw. 8f a&ndere nichts, da es in
den Figuren 1 und 2 der Dl mit der Rolltrommel 126 und

der Rolleinrichtung 127 offenbart sei.

Das Vorbringen der Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin)
- soweit es fir die Entscheidung wesentlich war - lasst

sich wie folgt zusammenfassen:

Zur ersten Angriffslinie:

GemalR Absatz [0019] des Streitpatents kdédnnten durch das
Anordnen von drei Perforationseinrichtungen auf
variable Weise Perforationsldcher in die Umhillungen
der stabformigen Artikel, insbesondere bei
Multisegmentfiltern, eingebracht werden. Dies sei mit
héherer Flexibilitat im Herstellungsprozess gemeint und

16se die gestellte Aufgabe.

Zur zweiten Angriffslinie:

Zwar sel dem Fachmann bekannt, dass durch zusatzliche
Perforationseinrichtungen eine zusatzliche Flexibilitat
beim Einbringen der Perforationsldcher entstehe, diese
theoretische Mdglichkeit lege aber die technische

MaBnahme ohne einen Anhaltspunkt aus dem Stand der
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Technik nicht nahe. Insbesondere sei der D1, die den
Einsatz von genau zweli Perforationseinrichtungen lehre,
kein Hinweis auf eine dritte Perforationseinrichtung
entnehmbar.

Auch gebe es in der D1, Figur 2, zwischen der
Perforationseinrichtung 152 und der Trommel 154 nicht
genligend Bauraum, um eine zusatzliche
Perforationseinrichtung im Bereich der Zigaretten
doppelter Lange anzuordnen. Die Figur sei lediglich
schematisch, so dass keine baulichen Verhaltnisse
entnehmbar seien.

Das Anordnen einer zusatzlichen Perforationseinrichtung
in D1 sei nicht naheliegend, sondern bedeute einen
massiven Eingriff in den Maschinenplan und erfordere
erhebliche bauliche MaRnahmen. Stattdessen wirde der
Fachmann zur L&sung der Aufgabe in die Steuerung der
Laserperforationseinrichtungen 152, 160 der D1
eingreifen, durch die fachiiblicher Weise die

Perforierung variabel gestaltet werde.

Entscheidungsgriunde

1. Hauptantrag - Anspruch 8

1.1 Der Gegenstand des Anspruchs 8 wie erteilt ist nicht

erfinderisch ausgehend von D1 alleine.

1.2 D1 offenbart (Figuren 2 und 3 sowie Absatze [0052,
0056, 0057]) eine Maschine, in der eine erste
Perforationseinrichtung 152 zum Perforieren von
stabformige Artikel doppelter Lange und eine zweite
Perforationseinrichtung 160 zum Perforieren von

stabférmigen Artikeln einfacher Lange vorgesehen ist.
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Die Parteien sind sich einig, dass sich Anspruch 8 wvon
D1 nur dadurch unterscheidet, dass in der Maschine eine

dritte Perforationseinrichtung angeordnet ist.

Objektive, technische Aufgabe

Die dem Unterscheidungsmerkmal zugrunde liegende,
objektive technische Aufgabe besteht gemaB Ansatz
[0013] des Streitpatent darin, "bei der Herstellung von
Filterzigaretten oder stabférmigen alternativen
Rauchprodukten eine héhere Flexibilitdt im
Herstellungsprozess beli einer kompakten

Herstellungsmaschine zu erreichen".

GemaR den Absatzen [0019] und [0020] des Streitpatents
ist darunter ein variables Herstellen von
Perforationsldchern z.B. hinsichtlich deren Verteilung
und Muster zu verstehen. Dem Absatz [0019] ist namlich
zu entnehmen: "Insgesamt kénnen damit mittels der drei
Perforationseinrichtungen auf variable Weise
Perforationslbcher in die Umhilillungen der stabférmigen
Artikel eingebracht werden." In Absatz [0020] heiBt es
dann weiter, dass flr jede Perforationseinrichtung "die
Perforationsmuster individuell ausgebildet werden

kénnen".

Die Aufgabe ist somit zweifelfrei in der variablen
Gestaltung der Perforierung zu sehen. Dies entspricht
der von der Beschwerdefihrerin formulierten Aufgabe,
die der zweiten Argumentationslinie ausgehend von D1 zu

Grunde liegt.

Folglich ist die von der Beschwerdefilthrerin
vorgebrachte erste Argumentationslinie, wonach die
Anspriche 1 und 8 schon deshalb nicht erfinderisch

seien, weil sie das Problem "hohere Flexibilitat im
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Herstellungsprozess" im Sinne eines flexiblen Zu- und
Abschalten einzelner Perforationseinrichtungen nicht

lose, nicht haltbar.

Losung der Aufgabe

Die D1 stellt sich (Absatz [0009]) eine vergleichbare
Aufgabe wie das Streitpatent, namlich "an einer
Filteransetzmaschine die Perforation von
Filterzigaretten variabel zu gestalten, wobei der
apparative Aufwand hierfir méglichst gering gehalten
werden soll." Dabei geht die D1 gemal Absatz [0006] wvon
einem Stand der Technik aus, in dem eine
Perforationsvorrichtung stromabwarts der
Schneidevorrichtung in einem Bereich angeordnet ist, in
dem zwel parallele Reihen von jeweils einfach langen

Filterzigaretten queraxial gefdrdert werden.

Die D1 16st die gestellte Aufgabe durch Anordnen von
zwel Perforationseinrichtungen 152, 160. Dabei wird
eine der Perforationseinrichtungen 152 stromaufwarts
der Schneidervorrichtung 155 (Figur 2) angeordnet im
Bereich der Filterzigaretten doppelter Lange. Die
andere der Perforationseinrichtungen 160 ist
stromabwarts der Schneidevorrichtung in einem Bereich
von einfach langen, einlagig gefdrderten

Filterzigaretten angeordnet.

Steht der Fachmann nun vor der Aufgabe, die
Perforationsmoglichkeiten im Herstellungsprozess
ausgehend von der D1 weiter zu erhdhen, ist es
naheliegend, das gleiche Losungskonzept, das in der D1
schon einmal zur LOsung der bereits bekannten Aufgabe
vorgeschlagen wurde, erneut anzuwenden. Einer weiteren

Motivation bedarf es - entgegen der Ansicht der
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Beschwerdegegnerin - hierzu nicht.

Durch Anordnen einer weiteren Perforationseinrichtung
gelangt der Fachmann ohne erfinderisches Zutun auf
naheliegende Weise zum Gegenstand des Anspruchs 8.
Darin wird lediglich eine Maschine mit einer ersten,
zweiten und dritten Perforationseinrichtung, die

hintereinander angeordnet sind, definiert.

Das Argument der Beschwerdegegnerin, dass es fir den
Fachmann zur L&ésung der Aufgabe naheliegend ware, in D1
auf die Steuerung der beiden
Laserperforationseinrichtungen einzuwirken, statt eine
weitere Perforationseinrichtung vorzusehen, ist nicht
Uberzeugend.

Dem Fachmann ist bekannt, dass durch Einsatz einer
Laserperforationseinrichtung das Perforationsmuster
variabel gestaltet werden kann. Diese Moglichkeit wurde
jedoch bereits in der D1 als nicht ausreichend zur
Losung der Aufgabe angesehen, so dass eine zweite
Laserperforationseinrichtungen vorgesehen wird. Auch
die Moglichkeiten von zwei
Laserperforationseinrichtungen stolen irgendwann an
eine Grenzen, so dass der Fachmann die in D1
prasentierte Losung auf naheliegende Weise erneut

einsetzen wirde.

Der Hauptantrag erftllt folglich nicht die
Erfordernisse des Artikels 100 (a) EPU in Verbindung mit
Artikel 56 EPU.

Hilfsantrag I
Gegen Hilfsantrag I liegt lediglich der gleiche Einwand

wie gegen den Hauptantrag vor. Entsprechend sind die

Argumente der Beschwerdefihrerin hinsichtlich Anspruch
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1 und Anspruch 8 die gleichen wie die zum Hauptantrag.

In Hilfsantrag I wurde u.a. in Anspruch 8 in
Angleichung an Anspruch 1 durch Streichung der
fakultativen Merkmale ("insbesondere") spezifiziert,
dass zwel der drei Perforationseinrichtungen im Bereich
der stabfdrmigen Artikel doppelter Lange angeordnet
sind und die dritte Perforationseinrichtung im Bereich
der stabfdrmigen Artikel einfacher Lange angeordnet

ist.

Das Verfahren nach Anspruch 1 und der Gegenstand des

Anspruchs 8 beruhen auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Die Parteien sind sich einig, dass sich Anspruch 1 und
Anspruch 8 zumindest durch eine weitere im Bereich der
stabformigen Artikel doppelter Lange angeordnete

Perforationseinrichtung von der D1 unterscheidet.

Zwar 1ist es ausgehend von Dl naheliegend, prinzipiell
eine dritte Perforationseinrichtung vorzusehen (vgl.
obigen Punkt 1.5). Die D1 legt jedoch durch die bereits
bei stabfdrmigen Artikeln doppelter Lange angeordnete
Perforationseinrichtung 152 nicht nahe, eine weitere
Perforationseinrichtung genau in diesem Bereich
anzuordnen. Stattdessen erhalt der Fachmann aus dem in
Absatz [0006] der D1 beschriebenen Stand der Technik
den Hinwels, eine weitere Perforationseinrichtung im
Bereich der stabfdrmigen Artikel einfacher Lange

vorzusehen.

Die Beschwerdefilhrerin argumentierte, dass die
Anordnung im Bereich der stabformigen Artikel doppelter
Lange lediglich eine Auswahl aus mehreren fur den
Fachmann naheliegenden und gleichwertigen Moglichkeiten

sei, zumal in der D1 an der Trommel 152 in Figur 2
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einfach eine weitere Perforationseinrichtung erganzt

werden konne.

Die Kammer ist nicht iberzeugt. Der Fachmann erhalt
unmittelbar aus D1, Absatz [0006], bereits den
Hinweise, wo eine dritte Perforationseinrichtung
angeordnet werden kann, namlich im Bereich der
Zigaretten einfacher Lange, die in zweil parallelen
Stromen gefdordert werden. Dort befindet sich in der
Maschine aus der D1 (Figur 3) auch noch keine
Perforationseinrichtung. Somit bietet sich diese
Position in der D1 an. Der Fachmann hat auch keinen
Anlass, von der aus dem Stand der Technik bewdhrten

Anordnung abzuweichen.

Der Hauptantrag erftllt folglich ausgehend wvon D1

alleine die Erfordernisse des Artikels 56 EPU.

Angeblich neu mit der vorl&aufigen Meinung vorgebrachter

Angriff gegen den Hauptantrag

Die Beschwerdegegnerin ist der Ansicht, dass in der
vorlaufigen Meinung der Kammer (Punkt 6.8) durch den
Verweis auf eine Figur in dem in D1, Absatz [0006]
genannten Dokuments eine neue Argumentation eingefihrt
worden sei, die weder erstinstanzlich noch mit der
Beschwerdebegrindung gegen den Hauptantrag vorgebracht
worden sei. Insbesondere werde dieses Dokument erstmals
als Sekundarliteratur in die Diskussion zur
erfinderischen Tatigkeit fir den Hauptantrag

eingebracht.

Die Kammer verweist diesbzgl. auf die Punkte 6.6 und
6.7 der vorlaufigen Meinung, worin zundchst die
Offenbarung der D1 zusammengefasst und ausgehend

hiervon das Naheliegen der Anordnung einer dritten
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Perforationseinrichtung an sich eingegangen wurde.

Im folgenden Punkt 6.8 wird zwar tatsadchlich auf das in
D1, Absatz [0006] als Stand der Technik genannte
Dokument Bezug genommen. Dies erfolgte jedoch zur
Stitzung der Argumente der Beschwerdegegnerin, dass
Merkmal 1d des erteilten Verfahrensanspruchs (und damit
auch Merkmal 8d') - entgegen der Ansicht der
Beschwerdefiihrerin - durchaus erfinderisch ist (Punkt

6.9 der vorlaufigen Meinung).

3.3 Folglich ist ungeachtet dessen, dass die Kammer keine
neue Angrifflinie vorgebracht hat, diese Kombination
von D1 mit dem in Absatz [0006] genannten Dokument

nicht entscheidungsrelevant.

4. Anpassung der Beschreibung
Die von der Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) in der
mundlichen Verhandlung eingereichte Beschreibung wurde
an den Wortlaut des Anspruchs 1 und des Anspruchs 8 des

Hilfsantrags I angepasst. Die Beschwerdefilthrerin

(Einsprechende) hatte hierzu keine Einwande.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird an die Einspruchsabteilung mit der

Anordnung zurickverwiesen, das Patent in geandertem

Umfang mit folgenden Unterlagen aufrechtzuerhalten:
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- Anspriche 1 bis 14 gemal Hilfsantrag I eingereicht

mit der Beschwerdeerwiderung;

- Beschreibung
Absatze [0001} bis [0013], [0015] bis [0029],

und [0033] bis [0054] wie erteilt,

Absatze

der mindlichen Verhandlung,

- Figuren wie erteilt.
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