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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Der Einspruch gegen das europaische Patent Nr. 2 671
460 wurde mit der am 5. November 2021 zur Post
gegebenen Entscheidung der Einspruchsabteilung
zurickgewiesen. Dagegen wurde von der Einsprechenden
form- und fristgerecht gem&R Artikel 108 EPU Beschwerde
eingelegt.

Folgende Dokumente werden in dieser Entscheidung

zitiert:

EP-B (hiermit wird im Folgenden die veroffentlichte
Patentschrift EP-B1-2 671 460 bezeichnet);

D9 (US-A-4 240 448);

D6 (US-A-4 302 654;

D7 (DE-A-27 51 522);

D10 (US-A-6 064 032).

Es fand am 8. September 2023 eine mindliche Verhandlung
statt.

Die Beschwerdefiihrerin (Einsprechende) beantragte die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den
Widerruf des europaischen Patents.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die
Beschwerde zuriickzuweisen und das Patent wie erteilt
aufrechtzuerhalten (Hauptantrag), oder hilfsweise das
Patent in gednderter Fassung gemdl den am 12. Juli 2022
mit der Beschwerdeerwiderung eingereichten
Hilfsantragen 0, I, oder dem am 8. September 2023 per
email wahrend der miindlichen Verhandlung eingereichten

neuen Hilfsantrag I oder den am 12. Juli 2022 mit der
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Beschwerdeerwiderung eingereichten Hilfsantrdgen II-XI
aufrechtzuerhalten.

Des Weiteren beantragte die Beschwerdegegnerin die
Angelegenheit an die Einspruchsabteilung

zurickzuverweisen.

Die Beschwerdegegnerin nahm ihren Einwand gegen die
Zuladssigkeit der Beschwerde der Einsprechenden und den
Antrag der Beschwerdefiihrerin die Kosten des
Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen sowie die
Hilfsantrdage in der Fassung "a" und "b" wahrend der

mindlichen Verhandlung zurick.

Anspruch 1 des Hauptantrags hat folgenden Wortlaut:

"Verfahren zum Herstellen von Filterzigaretten (100),
wobeil die Filterzigaretten (100) Jjeweils von einem
Umhillungsmaterial (9, 103) umhillt sind, wobei unter
Verwendung einer ersten Perforationseinrichtung (17.1)
ein in Umfangsrichtung der jeweiligen Zigaretten (100)
umlaufendes erstes Perforationsmuster (4) mit
Perforationslochern (104) erzeugt wird und unter
Verwendung einer zweiten Perforationseinrichtung (17.2)
neben den in Umfangsrichtung der jeweiligen
Filterzigaretten (100) auszubildenden oder
ausgebildeten ersten Perforationsmuster (4) in
wenigstens einem Umfangszonenabschnitt des
Umhillungsmaterials (9, 103) der Filterzigaretten (100)
ein zweites Perforationsmuster (5) mit wenigstens einem
oder mehreren Perforationslochern (105) zusatzlich
erzeugt wird, dadurch gekennzeichnet, dass

mittels der zweiten Perforationseinrichtung (17.2) in
mehreren Umfangszonenabschnitten, die in
Umfangsrichtung der Filterzigaretten voneinander
beabstandet sind, jeweils ein zweites

Perforationsmuster (5) erzeugt wird und dass bei
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Ausbildung des zweiten Perforationsmusters (5) die
Lange des Umfangszonenabschnitts fiur ein oder das
zwelite Perforationsmuster (5) kleiner als die Halfte
der gesamten Umfangslange der jeweiligen

Filterzigaretten (100) ist."

Der Anspruch 1 des Hilfsantrags 0 und Hilfsantrags I
eingereicht am 12. Juli 2022 mit der
Beschwerdeerwiderung ist jeweils identisch mit dem

Anspruch 1 des Hauptantrags.

Der Anspruch 1 des von der Kammer nicht zugelassenen,
wahrend der mindlichen Verhandlung per e-mail
eingereichten Hilfsantrags I unterscheidet sich wvom
Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 (Hauptantrag)
dadurch, dass der Wortlaut "mit wenigstens einem oder
mehreren Perforationsldochern (105)" durch den Wortlaut

"mit mehreren Perforationslochern (105)" ersetzt wird.

Die Beschwerdefilhrerin (Einsprechende) fihrte aus, dass
der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 im Hinblick

auf D9 nicht neu sei.

Insbesondere seien die Merkmale le) ("dass

mittels der zweiten Perforationseinrichtung (17.2) in
mehreren Umfangszonenabschnitten, die in
Umfangsrichtung der Filterzigaretten voneinander
beabstandet sind, jeweils ein zweites
Perforationsmuster (5) erzeugt wird") und 1f) ("dass
bei Ausbildung des zweiten Perforationsmusters (5) die
Lange des Umfangszonenabschnitts fir ein oder das
zwelite Perforationsmuster (5) kleiner als die Halfte
der gesamten Umfangslange der jeweiligen
Filterzigaretten (100) ist"™) aus D9 bekannt, weil sich

die in D9 offenbarten langlichen oder schlitzfdrmigen
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("elongated slot-shaped hole") Perforationsloécher
(entgegen der Auffassung der Einspruchsabteilung), in
Umfangsrichtung der Zigarette lber einen Winkel
erstreckten, der kleiner als 180° sei (D9, Spalte 8,
Zeilen 52-56).

D9 offenbare zwei durch eine Perforationseinrichtung 38
(Laser), diametral gegeniberliegend ausgebildete
langliche Perforationsldcher, die durch Laserstrahlen
140a, 140b geformt seien, die auf gegeniliberliegenden
Seiten des Umhillungsmaterials der Filterzigarette
wirkten (D9, Figur 6). Die damit erzeugten
Perforationslocher seien in entsprechenden
Umfangszonenabschnitte geformt, die die Erfordernisse
der Merkmale 1 e) und 1 f) erfillten.

Eine Uberlappung beider Perforationsldcher sei nicht
moéglich, da D9 explizit zwei langliche
Perforationsldcher beschreibe und eben nicht nur ein
Loch beschreibe. Eine solche Uberlappung beider
Perforationslocher ergebe auch in technischer Hinsicht
fiir den Fachmann keinen Sinn, weil in den idberlappenden
Bereichen der zweili Locher das unter dem
Umhitillungsmaterial liegende Filtermaterial der
Filterzigarette durch die Laserstrahlen stark

beschadigt werde.

Das zweite Perforationsmuster sei sinnvoller- und
notwendigerweise (gemal dem Anspruch 1) in axialer
Richtung neben dem ersten Perforationsmuster
angeordnet, da selbstverstandlich der Fachmann keine
ibereinanderliegende oder Uberlappende langliche
Perforationsldcher ausbilden wirde. SchlieBlich
spezifiziere der Wortlaut des Anspruchs 1 auch nicht,
ob die Perforationen auf dem noch in Form eines

Materialstreifens bereitgestellten Umhillungsmaterial
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oder auf der bereits umhillten Filterzigarette
ausgebildet werden wirden. Folglich sei insgesamt der

Anspruch 1 nicht neu.

Der neu wahrend der mindlichen Verhandlung eingereichte
Hilfsantrag I sei nicht zuzulassen, weil es extrem spat
eingereicht sei und hingegen viel friher habe
eingereicht werden konnen. Zudem werde durch diesen
Hilfsantrag die Diskussion der erfinderischen Tatigkeit
gegenliber der bislang im schriftlichen
Beschwerdeverfahren gefihrten Diskussion ganzlich

verandert.

Eine Zurickverweisung an die Erstinstanz sei nicht
notig weil die Hilfsantrage bereits schriftlich
hinreichend diskutiert seien und die Zurickverweisung

eher eine Ausnahme bleiben sollte.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) legte dar,
dass der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 im
Hinblick auf D9 neu sei, weil die Merkmale 1 b) ("wobei
die Filterzigaretten jeweils von einem
Umhillungsmaterial umhiillt sind™), 1 d) ("unter
Verwendung einer zweiten Perforationseinrichtung (17.2)
neben den in Umfangsrichtung der jeweiligen
Filterzigaretten (100) auszubildenden oder
ausgebildeten ersten Perforationsmuster (4) in
wenigstens eine Umfangszonenabschnitt des
Umhillungsmaterials (9, 103) der Filterzigaretten (100)
ein zweites Perforationsmuster (5) mit wenigstens einem
oder mehreren Perforationsldchern (105) zusatzlich
erzeugt wird"), 1 e) (siehe oben) und 1 f) (siehe oben)

nicht aus D9 bekannt seien.

Speziell impliziere Merkmal 1 b) eindeutig, dass die im

Verfahrensanspruch 1 enthaltenen Verfahrensschritte
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(insbesondere die genannten Perforationen) auf dem
Umhitillungsmaterial der bereits umhiillten Zigarette
stattfanden und nicht auf dem noch als Materialstreifen
bereitgestellten Umhitllungsmaterial. Dies ergebe sich
aus dem Wortlaut "umhillt sind" (und nicht "umhiallt

werden") .

Merkmal 1 d) trage auch als weiteres
Unterscheidungsmerkmal gegeniiber D9 zur Neuheit bei,
weilil aus D9 nicht hervorgehe, dass das zweite
Perforationsmuster in axialer Richtung "neben" dem
ersten Perforationsmuster angeordnet sei, und zwar ohne
Uberlappung der jeweiligen Umfangszonen, die laut dem
erteilten Anspruch 1 den ersten bzw. zweiten
Perforationsmuster einschlieBen oder aufweisen.
SchlieBlich seien auch Merkmale 1 e) (siehe oben) und 1
f) (siehe oben) nicht aus D9 entnehmbar, weil diese
Merkmale in D9 nicht klar und eindeutig offenbart
seien. Insbesondere konne nicht ausgeschlossen werden,
dass eine Uberlappung beider besagten langlichen
Perforationslocher (siehe D9, Spalte 8, Zeilen 52-56;
"elongated slot-shaped hole") stattfinde, weil die
Filterzigaretten bei der Ausfihrung der Perforationen
in Umfangsrichtung (D9, Figur 6) auch um mehr als 180°
rotieren kénnten, wobei in D9 eine Rotation um weniger

als 180° nicht offenbart sei.

Zudem sei auch generell die Justierung des optischen
Systems in Figur 6 aus D9 nicht derart genau
ausfihrbar, dass beide Brennpunkte der Linsen 172, 176
exakt in der, einen axialen Langsschnitt durch die
Mittelachse der Filterzigaretten reprasentierenden
Zeichnungsebene lagen, was folglich auch zu einer nicht
zu vermeidenden Uberlappung der zwei Perforationsldcher

fuhre.
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Somit sei insgesamt als zweites Perforationsmuster in
D9 eigentlich nur eine umlaufende, sich aus der
Uberlappung beider langlichen Perforationsldcher

ergebende Perforation offenbart.

Zusatzlich werde noch auf das fir das Dokument D9
prioritadtsbegriindende Dokument D7 hingewiesen, welches
keine, beide Laservorrichtungen 37, 38 aufweisende
Ausfihrungsform explizit offenbare (siehe D7, z.B.
Anspruch 1, "mit wenigstens einer Strahlungsquelle";
oder auch Seite 16, "alternativ entweder ein Laser-Kopf
37.. oder ein Laser-Kopf 38.."), sondern lediglich zwei
getrennte alternative Ausfihrungsformen mit jeweils

einer Laservorrichtung 37 oder 38.

Der wahrend der mindlichen Verhandlung eingereichte
Hilfsantrag I sei zum Beschwerdeverfahren zuzulassen,
well die Beschwerdegegnerin die klare Positionierung
der Beschwerdekammer zum ersten Mal wahrend der

mindlichen Verhandlung erfahren habe.

Eine Zurickverweisung der Sache an die Erstinstanz sei
angebracht und richtig, weil die auf D9 basierende
Argumentation der Beschwerdefilthrerin zur mangelnden
Neuheit lediglich wahrend der mindlichen Verhandlung
vor der Einspruchsabteilung vorgebracht worden sei und
die klare diesbeziigliche Positionierung der
Beschwerdekammer auch nur in der mindlichen Verhandlung

geschehen sei.

Entscheidungsgriunde

1. Die Beschwerde ist zulassig.
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Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 ist im
Hinblick auf D9 nicht neu (Artikel 54 EPU), da
insbesondere die strittigen Merkmale 1 b), 1 d), 1 e)
und 1 f£f) aus D9 bekannt sind.

Zu Merkmal 1 b) ("wobeili die Filterzigaretten jeweils
von einem Umhiillungsmaterial umhillt sind") wird
festgestellt, dass wenn man dieses Merkmal im Kontext
des Anspruchs 1 liest, d.h. speziell im Hinblick auf
den Wortlaut "Verfahren zum Herstellen von
Filterzigaretten (100), wobei die Filterzigaretten
(100) jeweils von einem Umhillungsmaterial (9, 103)
umhtillt sind", dann ergibt sich eindeutig, dass hier
lediglich das Gesamtergebnis oder das Endprodukt des
Verfahrens beschrieben wird. Dieses Merkmal definiert
nur, dass die mittels des beanspruchten Verfahrens
hergestellten Filterzigaretten jeweils mit einem
Umhiillungsmaterial umhtllt sind. In der Tat enthalten
auch alle weiteren Verfahrensschritte keine Angabe
dartber, dass die Filterzigarette mit dem
Umhitillungsmaterial "umhiillt wird" oder dass der
jeweilige Verfahrensschritt auf der bereits umhiillten
Filterzigarette ausgefihrt wird.

Folglich ist Merkmal 1 b) in D9 offenbart.

Der abhangige Anspruch 12 des Patents wie erteilt
definiert dass "das erste Perforationsmuster (4) in dem
Umhillungsmaterial (9, 103) vor dem Umhiillung der zu
umhillenden Zigaretten (100) erzeugt wird und das
zweite Perforationsmuster (5) nach dem Umhiillen der
Zigaretten (100) mit dem Umhillungsmaterial (9, 103) in
dem Umhillungsmaterial (9,103) der Zigaretten (100)
jeweils erzeugt wird". Dieser abhangige Anspruch 12
definiert wann die Perforationen vorgenommen werden.
Dies bestatigt die obige Auslegung des Anspruchs 1,
wonach die Perforationen sowohl auf dem

Umhiillungsmaterial vor der Umhillung des
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Filterzigaretten als auch nach der Umhillung des

Filterzigaretten erfolgen konnen.

Zu Merkmal 1 d) ("unter Verwendung einer zweiten
Perforationseinrichtung (17.2) neben den in
Umfangsrichtung der jeweiligen Filterzigaretten (100)
auszubildenden oder ausgebildeten ersten
Perforationsmuster (4) in wenigstens einem
Umfangszonenabschnitt des Umhillungsmaterials (9, 103)
der Filterzigaretten (100) ein zweites
Perforationsmuster (5) mit wenigstens einem oder
mehreren Perforationslochern (105) zusatzlich erzeugt
wird") wird festgestellt, dass der Begriff "neben" nur
so gedeutet werden kann, dass das erste und das zweite
Perforationsmuster in axialer Richtung (der
Filterzigarette) relativ zueinander versetzt sind, und
nattrlich so, dass die jeweiligen Perforationsldcher
oder Perforationen sinnvollerweise und notwendigerweise
(wie auch in den Figuren von EP-B gezeigt) nicht
Uberlappen, weil dies technisch keinen Sinn ergeben
wlirde (siehe unten). Jedoch, eine axiale Versetzung
derart, dass auch keine Uberlappung der jeweiligen
Umfangszonen stattfindet (also um eine ganze "Spur",
wie von der Beschwerdegegnerin behauptet), die laut dem
erteilten Anspruch 1 den ersten bzw. zweiten
Perforationsmuster jeweils einschliellen oder aufweisen,
ist von Merkmal 1 d) nicht impliziert, weil keine
genauere Definition des Begriffes "neben" vom Anspruch

1 abzuleiten ist.

Merkmal d) ist demzufolge aus D9 bekannt, weil die
Figur 1 (siehe Bezugszeichen 37, 38) eindeutig die
Anordnung zweier Perforationsvorrichtungen
(insbesondere Laser 37 und 38) zeigt und diese
Ausfihrungsform wird auch in der Beschreibung

detailliert (D9, Spalte 6, Zeilen 24-35). Somit konnen
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beide Perforationsmuster nur nebeneinander angeordnet
sein, und zwar, wie dargelegt, im allgemeinen Sinne

entsprechend Merkmal 1 d).

Zu den Merkmalen 1 e) ("dass mittels der zweiten
Perforationseinrichtung (17.2) in mehreren
Umfangszonenabschnitten, die in Umfangsrichtung der
Filterzigaretten voneinander beabstandet sind, jeweils
ein zweites Perforationsmuster (5) erzeugt wird") und
1f) ("dass bei Ausbildung des zweiten
Perforationsmusters (5) die Lange des
Umfangszonenabschnitts fir ein oder das zweite
Perforationsmuster (5) kleiner als die Halfte der
gesamten Umfangslange der jeweiligen Filterzigaretten
(100) ist") wird zunadchst festgestellt, dass laut
Oberbegriff des Anspruchs 1 (siehe insbesondere "ein
zweites Perforationsmuster mit wenigstens einem oder
mehreren Perforationsldchern") das zweite
Perforationsmuster auch nur aus einem einzigen

Perforationsloch bestehen kann.

Demnach offenbart auch die in D9 beschriebene
Ausfihrungsform gemal Figuren 5 und 6 (D9, Spalte 8,
Zeilen 9 bis 62) zwel in Jjeweils einem entsprechenden
Umfangszonenabschnitt ausgebildete, diametral
gegenliberliegende "zweite Perforationsmuster", die
jewells aus einem einzigen Perforationsloch bestehen
(siehe insbesondere Spalte 8, Zeilen 24-26; Zeilen
52-56), wobei die Lange der jeweiligen
Umfangszonenabschnitte kleiner als die Halfte der
gesamten Umfangslange der jeweiligen Filterzigaretten

ist.

Den Argumenten der Beschwerdegegnerin dahingehend, dass

D9 nicht klar und eindeutig zwei unterschiedliche,
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getrennte Perforationslocher offenbare, konnte aus den

folgenden Grinden nicht gefolgt werden.

Zunachst gilt allgemein das Prinzip, dass die Auslegung
der Offenbarung eines Dokumentes mdglichst wortgetreu
und textnahe erfolgen soll, um jede willkirliche und
irrefihrende Interpretation zu vermeiden. Abweichungen
und Ausnahmen kann es nur in Fallen geben, wo objektiv
und eindeutig aus anderen Textstellen im selben
Dokument oder aus einem nachgewiesenen allgemeinen
Fachwissen sich eine solche textnahe Auslegung als

fehlerhaft oder widerspriichlich erweisen sollte.

Im vorliegenden Fall ist die vorgebrachte Auslegung von
D9 durch die Beschwerdegegnerin nicht plausibel und
entbehrt jeder objektiven Grundlage, weil D9
wortwortlich aussagt, dass die "Filterzigaretten Z sich
seitlich bewegen und gleichzeitig eine Rotation um die
eigene Achse ausfiihren, so dass jeder der Laserstrahlen
140a, 140b ein langliches schlitzformiges
Perforationsloch formt" (siehe D9, Spalte 8, Zeilen
53-56: "wherein the filter cigarettes Z move sideways
and simultaneously rotate about their respective axes
so that each of the beams 140a, 140b forms an elongated
slot-shaped hole"), wobei sogar in D9 prazisiert ist,
dass "der Servomotor 162 die Intensitat des
Laserstrahles 140 variieren kann um die durch die
Laserstrahlen herbeigefihrten Perforationen zu
vergrossern oder zu reduzieren" (siehe D9, Spalte 8,
Zeilen 45-48; "the servomotor 162 then effects a change
in the intensity of the coherent beam 149 to increase
or reduce the size of perforations which are formed by
the beamss 140a, 140b").

Dieser Wortlaut ist absolut klar und eindeutig und
offenbart genau zwei langliche Perforationslécher, die

sogar in ihrer GroBe veradndert werden konnen. Es ist
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folglich eindeutig und klar, dass gemaB D9 das
Perforationsverfahren so ausgefiithrt wird, dass zwei
nicht idberlappende Perforationsldcher entstehen, denn
sonst wadren in D9 nicht zwei unterschiedliche
Perforationsldcher beschrieben sondern eben nur ein
durch die Uberlappung resultierendes Perforationsloch.
Eine explizite Aussage in D9 dahingehend, dass die
Filterzigaretten um weniger als 180° (um die eigene
Achse) rotiert werden, ist daher auch nicht notig, weil

dies fir den Fachmann ohnehin selbstverstandlich ist.

Eine objektive Basis oder Offenbarungsstelle fir die
Annahme, dass die Filterzigaretten nach dem Verfahren
gemdl D9 um 180° oder mehr rotiert werden, und dass
daraus eine Uberlappung der Perforationsloécher
resultiert (und ein einziges in Umfangsrichtung
durchgehendes Perforationsloch entsteht), ist in D9
nicht zu finden und wurde von der Beschwerdegegnerin

auch nicht spezifiziert.

Die behauptete, inharente Ungenauigkeit bei der
Justierung des offenbarten, spezifischen laseroptischen
Systems gemal Figur 6, derart dass die Brennpunkte der
beiden Linsen nicht genau in derselben, einen axialen
Schnitt durch die Filterzigarette darstellenden
Zeichnungsebene liegen wiirden, wurde nicht
nachgewiesen. Es gibt auch keinen Grund zur Annahme
(und es wurde nicht nachgewiesen), dass die besagte,
behauptete Ungenauigkeit die Ausbildung der
Perforationslocher besonders beeintrdchtigen wirde und
insbesondere die Ausbildung zweier Perforationslocher
(ohne Uberlappung) nicht mdéglich wdre. Im Gegenteil, es
ist nicht klar, und wurde von der Beschwerdegegnerin
nicht dargelegt, wieso der Fachmann, im Hinblick auf
die extreme Genauigkeit von laseroptischen Systemen

(deren fokussierten Strahlenbiindel eine minimale Breite
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bis weit in den Mikrometerbereich hinein aufweisen),
durch eine entsprechende Auswahl des besagten
Rotationswinkel der Filterzigarette (d.h. hinreichend
kleiner als 180°) der behaupteten inh&drenten
Ungenauigkeit (des laseroptischen Systems gemal Figur 5
und 6 von D9) nicht entgegentreten kdnnte, um damit

eine Uberlappung der Perforationsldcher zu vermeiden.

Im Ubrigen ist noch festzuhalten, dass die
Beschwerdefilhrerin die behauptete inharente
Ungenauigkeit bei der Justierung des laseroptischen
Systems gemal der in den Figuren 5 und 6 gezeigten

Ausfihrungsform von D9 bestritten hat.

Zusatzlich und ganz unabhangig davon ist im Allgemeinen
davon auszugehen (solange kein gegenteiliger Beweis
erbracht ist), dass die Offenbarung eines
Patentdokuments es dem Fachmann ermdéglicht, mit den
(selbstverstandlich idblicherweise in Patentdokumenten
teilweise nur schematisch und summarisch) beschriebenen
Vorrichtungen und Methoden, die offenbarten
Ausfihrungsformen so auszufihren wie beschrieben, da
ansonsten die im Patentdokument offenbarte Erfindung
nicht derart vollstandig und klar offenbart ware, dass
der Fachmann sie ausfihren kann. Dies ware aber
vorliegend der Fall, wenn es anhand der Offenbarung von
D9 dem Fachmann grundsatzlich und prinzipiell nicht
moéglich ware, die Ausfihrungsform gemal Figuren 5 und 6
von D9 mit den offenbarten zweil Perforationslochern
umzusetzen, und den Nachweis fir die
Nichtausfihrbarkeit dieser Ausfihrungsform misste
entsprechend erbracht werden (was vorliegend nicht
geschehen ist).

Diese Behauptung betreffend die Nichtausfihrbarkeit der
besagten Ausfihrungsform von D9 wurde zwar von der

Beschwerdegegnerin in dieser Form nicht vorgetragen,
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dennoch sind die vorangehenden Ausfihrungen der
Vollstandigkeit halber und vorsorglich zur Vermeidung
von Missverstandnisse, sowie zur Prazisierung

notwendig.

Betreffend die Frage der Uberlappung der
Perforationsldcher (egal ob hinsichtlich des ersten
(Merkmal 1 d)) oder des zweiten Perforationsmusters
(Merkmale 1 e) und 1 f)) ist die Beschwerdekammer auch
der Auffassung (wie die Beschwerdefihrerin), dass sie
in technischer Hinsicht nicht sinnvoll ist und der
Fachmann sie vermeiden wiirde. Insbesondere wird durch
eine Uberlappung das darunter liegende Filtermaterial
beschadigt, im Uberlappungsbereich ist die Ausbildung
der Perforationslocher unpraziser, und es ist nicht
ersichtlich welchem Zweck sie dienen sollte.

Insgesamt kann also eine Uberlappung der
Perforationslocher auch deswegen nicht implizit aus D9
entnommen werden, weil die Préazision der laseroptischen
Systeme und eine entsprechende Einstellung oder Auswahl
des Rotationswinkels der Filterzigarette es dem
Fachmann ermdéglichen, eine unbeabsichtigte Uberlappung

der besagten Perforationslocher zu vermeiden.

Im Ubrigen hat auch eine implizite Offenbarung der
besagten Uberlappung die Anforderung zu erfiillen, dass
sie klar und eindeutig zu sein hat, d.h. sie muss sich
zwingend und notwendigerweise aus der Offenbarung wvon
D9 ergeben. Aus den obigen Ausfihrungen ergibt sich
aber unmissverstandlich, dass davon keine Rede sein
kann, weil wie dargelegt (siehe oben), es dafir in D9

keine objektive Basis gibt.

SchlieRlich wird noch festgestellt, dass das fir D9
prioritatsbegriindende Dokument D7 zur Auslegung der

Offenbarung von D9 nicht herangezogen werden kann, weil
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es dafur weder im EPU noch in der Rechtsprechung der
Beschwerdekammern des Europaischen Patentamts eine
Rechtsgrundlage gibt. Demzufolge sind D7 und D9 als
getrennte und separate Offenbarungen zu betrachten.
Insgesamt ergibt sich aus den oben dargelegten Grinden,
dass der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 nicht neu

gegenlber D9 ist.

Dasselbe gilt auch flir den Gegenstand des mit der
Beschwerdeerwiderung eingereichten Anspruchs 1 des
Hilfsantrags 0 und Hilfsantrags I, weil der jeweilige
Anspruch 1 dieser Hilfsantrdge gegeniber dem Anspruch 1

des Hauptantrags unverandert bleibt.

Der Anspruch 1 des neuen Hilfsantrags I der
Beschwerdegegnerin (eingereicht in der miindlichen
Verhandlung) wurde von der Beschwerdekammer in der
Auslibung ihres Ermessens nach Artikel 13(2) VOBK 2020
(Verfahrensordnung der Beschwerdekammern) aus den

folgenden Grinden nicht zugelassen.

Der Hilfsantrag I wurde sehr spat im
Beschwerdeverfahren eingereicht, und ohne eine
iberzeugende Begrindung. Insbesondere hatte dieser
Hilfsantrag bereits mit der Beschwerdeerwiderung
eingereicht werden konnen, weil die (vorliegende)
Entscheidung der Beschwerdekammer lediglich auf den in
der Beschwerdebegriundung vorgebrachten Grunden und auf
der wadhrend des Einspruchsverfahrens gefihrten

Diskussion basiert (siehe angefochtene Entscheidung).

Zudem hétte dieser Hilfsantrag in einem spéadten Stadium
des Verfahrens neue Fragen und Diskussionen aufgeworfen
(insbesondere zum Thema der erfinderischen Tatigkeit),
die bislang nicht Gegenstand des Beschwerdeverfahrens

waren, und es war auch nicht unmittelbar und direkt
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ersichtlich, dass sich durch diesen Hilfsantrag
erfolgsversprechende Aussichten zur Uberwindung der
Einwdnde der Einsprechenden ergeben hatten.

Damit waren insgesamt keine aulergewdhnliche Umstande
gegeben, die eine Zulassung des neuen Hilfsantrags I

hatten rechtfertigen kénnen.

Die Beschwerdekammer hat entschieden auf der Grundlage
von Artikel 11 VOBK 2020 (Verfahrensordnung der
Beschwerdekammern) und Artikel 111(1) EPU die Sache zur
Fortsetzung des Verfahrens auf der Basis der
Hilfsantrdage II bis XI an die Erstinstanz
zurickzuverweisen, weil sich durch die vorliegende
Entscheidung die Grundlage fir die Diskussion der
erfinderischen Tatigkeit erheblich geandert hat. D9 ist
nun als neuheitsschadlich fir den Gegenstand des
erteilten Anspruchs 1 anzusehen, und eine Diskussion
der erfinderischen Tatigkeit ausgehend wvon D9 auf
dieser Grundlage wurde im Einspruchsverfahren nicht
gefihrt, und zwar flir keinen der (auch damals)

anhangigen Antrage.

Weiterhin, war eine Diskussion des Gegenstands des
Anspruchs 1 des Hilfsantrags II im Hinblick auf die
Argumentationslinie "D9 und Fachmann" (mit einer
Debatte dariber, was vorliegend als Fachwissen
anzusehen ist), und auch eine Diskussion der
Argumentationslinien D9 und D6, oder D9 und D10
(inklusive der Zulassung dieser Argumentationslinien),
nicht Gegenstand des Einspruchsverfahrens. Damit wird
durch die Zurickverweisung an die Erstinstanz die
Mbéglichkeit einer ausreichenden Diskussion fir beide
Beteiligten erdffnet, mit dem Ziel eine mdglichst
ausgereifte und richtige Entscheidung zu treffen, was

eigentlich Ziel des Beschwerdeverfahrens ist.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Griunden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung (erste

Instanz) zur weiteren Entscheidung idber die anhangigen

Hilfsantrdge II-XI zurickverwiesen.
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L. Stridde O. Loizou

Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



