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Sachverhalt und Antrage

I. Die Einsprechende (Beschwerdefithrerin) legte form- und
fristgerecht Beschwerde gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung ein, mit der festgestellt wurde,
dass unter Berilicksichtung der von der Patentinhaberin
im Einspruchsverfahren vorgenommenen Anderungen das
Patent Nr. 3 243 767 und die Erfindung, die es zum
Gegenstand hat, den Erfordernissen des Ubereinkommens

genugen.

II. Mit Mitteilung gemal Artikel 15 (1) VOBK vom
16. November 2023 teilte die Kammer den Beteiligten
ihre vorlaufige Beurteilung der Sach- und Rechtslage
mit, derzufolge die Beschwerde voraussichtlich

zurlickzuweisen sein durfte.

IIT. Keine der Beteiligten nahm zu dieser Mitteilung durch

einen weiteren Schriftsatz inhaltlich Stellung.

IVv. Am 12. Marz 2024 fand die miindliche Verhandlung vor der

Beschwerdekammer statt.

V. Wegen der Einzelheiten des Verlaufs der miindlichen

Verhandlung wird auf das Protokoll verwiesen.

VI. Der Tenor der Entscheidung wurde am Schluss der

mindlichen Verhandlung verkilindet.
VII. Die Beschwerdefiihrerin beantragte
die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und

den Widerruf des europaischen Patents
Nr. EP 3 243 767.



VIIT.

IX.
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Die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) beantragte

die Zurickweisung der Beschwerde, d.h. die
Aufrechterhaltung des Patents in der in der
angefochtenen Entscheidung als den Erfordernissen
des Ubereinkommens geniigend erachteten Fassung
(Hauptantrag),

oder hilfsweise

bei Aufhebung der angefochtenen Entscheidung

die Aufrechterhaltung des Patents in geadndertem
Umfang auf Grundlage eines der Hilfsantrdge 1 bis
5, wobei die Hilfsantrdge 1 bis 3 im
Einspruchsverfahren und die Hilfsantrdge 4 und 5

erstmalig im Beschwerdeverfahren vorgelegt wurden.

In dieser Entscheidung wird auf das folgende Dokument

Bezug genommen:

D2: Us 5,158, 664.

Der unabhdngige Anspruch 1 gemaB Hauptantrag lautet:

"Packung filir Zigaretten,

mit einem Schachtelteil (11), welches wenigstens
durch eine Vorderwand (15), eine Riickwand (12),
Seitenwdnde (16, 17) und eine Bodenwand (14)
begrenzt ist,

wobel das Schachtelteil (11) zur Aufnahme
wenigstens einer in einen Innenzuschnitt (30)
eingehiillten vorzugsweise quaderfdérmigen
Zigarettengruppe (29) dient und

wobel die Packung (10) vorgegebene Abmessungen
hinsichtlich der Breite, der Tiefe und der HOhe
aufweist und

wenigstens eine Abmessung der wenigstens einen
Zigarettengruppe (29) kleiner ist als eine

entsprechende Abmessung des Innenraums des
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Schachtelteils (11), sodass die wenigstens eine
Zigarettengruppe (29) den Innenraum des
Schachtelteils (11) in Bezug auf die wenigstens
eine Abmessung nicht ausfillt, und

wobei im Schachtelteil (11) ein Kragen (26)
angeordnet ist,

zumindest bestehend aus einer Kragen-Vorderwand
(27), die an der Vorderwand (15) des Schachtelteils
(11) anliegt und Kragen-Seitenwdnden (28), die
benachbart zu Seitenwdnden (16, 17) des
Schachtelteils (11) angeordnet sind, und

wobel der Kragen (26) zum Ausgleich wenigstens
einer unterschiedlichen Abmessung dient, und
wobel die Zigarettengruppe (29) seitlich nicht an
den Kragen-Seitenwdnden (28) anliegt, sondern
beiderseits nur durch Stiitzlaschen (41) gehalten
wird, die durch Falten von Faltlappen des Kragens
(26) gebildet werden und die parallel und mit
Abstand zur Ebene der Kragen-Seitenwdnde (28)
verlaufen, um wenigstens eine unterschiedliche
Abmessung auszugleichen, und

dass weitere Stilitzlaschen (42) quer zu den
Stiitzlaschen (41) verlaufen und sich entlang der
Riickwand (12) des Schachtelteils (11) erstrecken,
und

wobel die Stilitzlaschen (41, 42) einerseits durch
einen Trennschnitt (37) im Material des Kragens
(26) abgegrenzt sowie durch Faltlinien (38) mit der
Kragen-Vorderwand (27) verbunden sind,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Stiitzlaschen (42) durch eine Restverbindung
(43) mit einer angrenzenden Kragen-Seitenwand (28)

verbunden sind."

XI. Angesichts des Entscheidungsausspruchs eribrigt sich

einer Wiedergabe der Hilfsantrége.
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XIT. Das entscheidungserhebliche Vorbringen der Beteiligten

wird im Detail in den Entscheidungsgriinden diskutiert.

Entscheidungsgriunde

1. Vollstdndige Offenbarung (Artikel 83 EPU)

1.1 Die Beschwerdefihrerin wendete sich gegen die in Punkt
13 der Entscheidungsgriinde getroffene Feststellung,
dass die Erfindung so deutlich und vollstéandig

offenbart ist, dass eine Fachperson sie ausfithren kann.

1.2 Die Beschwerdefilhrerin bemdngelte, dass in dem Patent
offengelassen sei, wie die Restverbindung (43)
hergestellt sei und eine solche insbesondere den
besonderen Bedingungen einer industriellen Herstellung
standhalte, welche die Packung groRen Belastungen
gerade an der Stelle dieser Restverbindungen aussetze.
Insbesondere sei bei den in der Verpackungsindustrie
iblichen hohen Verarbeitungsgeschwindigkeiten nicht
erkennbar, wie eine Restverbindung ohne besondere
MaBnahmen bei einer Fertigung problemfrei erzeugt
werden koénne. Eine Offenbarung zur Herstellung der
Restverbindung sei zudem bereits deshalb geboten, weil
der Begriff "Restverbindung" nicht genauer spezifiziert

sei und daher einer Interpretation bediirfe.

1.3 Grundsatzlich setzt nach standiger Rechtsprechung ein
erfolgreicher Einwand unzureichender Offenbarung
voraus, dass ernsthafte Zweifel bestehen, die durch

nachpriufbare Fakten untermauert werden (vgl.
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Rechtsprechung der Beschwerdekammern [RdB], 10. Auflage
2022, III.G.5.1.2 c)).

Die Beweislast fiir eine geltend gemachte unzureichende
Offenbarung liegt demnach bei der Beschwerdefiihrerin,
die nachweisen muss, dass sie trotz aller angemessenen
MaBnahmen nicht in der Lage war, die Erfindung

auszufihren.

Das Vorbringen der Beschwerdefiihrerin bleibt jedoch
lediglich eine pauschale Behauptung, denn sie legt
weder iberpriifbare Beweismittel noch Tatsachen vor, die
einer Ausfiihrbarkeit des Patents im Umfang des
Hauptantrags entgegenstiinden, sondern beruft sich
allein auf eine angebliche Unklarheit und angebliche

Licken in der Offenbarung des Patents.

Der Begriff "Restverbindung" ist jedoch nicht unklar
und die Fachperson bedarf folglich keiner besonderen
Interpretation, um seine Bedeutung zu erkennen. Er
bezeichnet eindeutig eine am Ende eines
Herstellungsprozesses verbleibende, restliche
Verbindung zwischen Stiitzlaschen und Kragen-Seitenwand.
Auch die Beschwerdefiihrerin bestreitet nicht, dass es
grundsatzlich moéglich ist, eine solche Verbindung

herzustellen.

Der Einwand, dass nicht offenbart sei, wie eine
Restverbindung zuverldssig in einem industriellen
Verfahren hergestellt werden konne, geht bereits
grundsatzlich fehl. Wie die Beschwerdegegnerin in der
miindlichen Verhandlung zurecht vortrug, sind die
Bedingungen eines industriellen Verfahrens nicht
Bestandteil des einzigen unabhangigen
Vorrichtungsanspruchs 1 gemd&B Hauptantrag und damit

auch nicht Gegenstand der Erfindung. Mogliche Probleme
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bei einer industriellen Fertigung sind folglich fir die
Frage der Ausfiihrbarkeit der Erfindung als solche nicht

relevant.

Im Ergebnis ist die Kammer nicht von einer
Unrichtigkeit der Feststellungen der
Einspruchsabteilung zu den Erfordernissen des Artikels

83 EPU Uberzeugt.

Neuheit gegeniiber der Lehre von Dokument D2
(Artikel 54 EPU)

Die Beschwerdefilhrerin wendete sich ferner gegen die in
Punkt 14.2 der Entscheidungsgriinde getroffene
Feststellung, dass der Gegenstand von Anspruch 1 gemal
Hauptantrag neu gegeniiber der Lehre von Dokument D2
ist, weil dort das Merkmal J, namlich
"dass weitere Stiitzlaschen (42) [...] sich entlang
der Riickwand (12) des Schachtelteils (11)
erstrecken",

nicht offenbart ist.

Die Beschwerdefiihrerin trug vor, dass der Ausdruck
"sich entlang der Rickwand (12) des Schachtelteils 11
erstrecken" von einer Fachperson derart breit
verstanden werde, dass damit jegliche Wand, die
"parallel zur Riickwand des Schachtelteils verlaufend"
vorgesehen sei, umfasst wadre. Aus dem Begriff "entlang"
ergebe sich keine raumliche Beschrankung, sondern

lediglich eine Richtungs- bzw. Orientierungsangabe.

Die Beschwerdegegnerin erwiderte, dass die Fachperson
bei dem Verstadndnis des Begriffs "entlang" auf den
normalen Sprachgebrauch zuriickgreife, da sich weder aus
dem Anspruchswortlaut noch aus der Beschreibung ein

Hinweis fir ein anderes Verstandnis ergebe.
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Entsprechend sei der Begriff "entlang der Rickwand" als
"an in der Lange hin dem Verlauf der Rickwand folgend"

zu verstehen.

Die Kammer schlielt sich dem Begriffsverstandnis der
Beschwerdegegnerin an und gelangt zu der Uberzeugung,
dass der strittige Ausdruck derart zu verstehen ist,
dass zwischen den Stiitzlaschen und der Rickwand ein
derart enger raumlicher Bezug besteht, dass nicht nur
ein paralleler Verlauf, sondern auch eine raumliche
Néhe zwischen den Stitzlaschen und der Rickwand gegeben

sein muss.

Eine derartige raumliche Nahe ist in der Lehre des
Dokuments D2 zwischen den hinteren Fensterpaneelen 310,
410 und einer RiUckwand des Schachtelteils 5 nicht
unmittelbar und eindeutig erkennbar. Sie ist vielmehr
nicht Teil der technischen Uberlegungen in Dokument D2,

siehe z. B. Figuren 1, 2 und 5.

Die Fachperson entnimmt folglich der Lehre des
Dokuments D2 nicht das Merkmal J. Der Gegenstand von
Anspruch 1 gemal Hauptantrag ist neu gegeniiber der
Lehre von Dokument D2, wie es auch die

Einspruchsabteilung zutreffend feststellte.

Erfinderische Titigkeit gegeniiber der Lehre von
Dokument D2 (Artikel 56 EPU)

Die Beschwerdefiihrerin wendete sich zuletzt gegen die
in Punkt 15 der Entscheidungsgriinde getroffene
Feststellung, dass der Gegenstand von Anspruch 1 gemal
Hauptantrag gegeniiber der Lehre von Dokument D2 in
Zusammenschau mit dem allgemeinen Fachwissen auf einer

erfinderischen Tatigkeit beruht.
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Wie in Punkt 2. oben dargelegt, unterscheidet sich der
Gegenstand des Anspruchs 1 gemall Hauptanspruch von der

Lehre des Dokuments D2 zumindest durch das Merkmal J.

Die Beschwerdefihrerin sah die mit diesem
Unterscheidungsmerkmal verbundene technische Aufgabe
darin, die Stabilitat des Kragen beim Halten eines

Zigarettenblindels zu verbessern.

Die Beschwerdefilhrerin trug weiter vor, dass ein
Vorsehen weiterer Stitzlaschen gemal Merkmal J der
Fachperson im Rahmen ihrer allgemeinen Fachkenntnisse
unmittelbar nahegelegen habe, dies lediglich einfache
Anpassungen bendtige und die Fachperson nicht daran
gehindert gewesen sei, die Lehre des Dokuments D2 so
abzuandern, d.h. durch eine Verlangerung der Wande 310
und 410 diese naher an die Rickwand des Schachtelteils
heranzufihren, dass sie zum Gegenstand von Anspruch 1

gemall Hauptantrag gelange.

Bei der Beurteilung der Frage, ob der beanspruchte
Gegenstand eine naheliegende Losung fur eine objektive
technische Aufgabe darstellt, wenden die
Beschwerdekammern nach gefestigter Rechtsprechung den
"could-would approach" an. Danach ist es nicht
ausschlaggebend, ob eine Fachperson den Gegenstand des
Streitpatents hatte ausfiihren koénnen, sondern vielmehr,
ob sie in der Erwartung, die Aufgabe zu 1ldsen, die
Lehre des ndchstliegenden Standes der Technik so
abgewandelt hatte, dass sie zu der beanspruchten
Erfindung gelangt wadre, weil dem Stand der Technik
Anregungen fir die Erfindung zu entnehmen waren (siehe

RdB, supra, I.D.5).

Die Beschwerdegegnerin argumentierte zutreffend, dass

die Fachperson bereits aus der Lehre des Dokuments D2
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eine Losung flir die oben genannte Aufgabe erhalt, indem
sie entsprechend der Offenbarung der Spalte 4, Zeilen
16 bis 18, des Dokuments D2 die dort offenbarte
Stiitzfunktion der inneren Seitenpanelen 120, 220 nutzt
und deren raumliche Erstreckung geeignet vergroBert. Im
Gegensatz zur Meinung der Beschwerdefilhrerin ist die
Funktion der Seitenpanelen 120, 220 nicht, die oberen
Panelen 500, 600 zu verwirklichen bzw. zu definieren
(Spalte 4, Zeilen 3 bis 9), sondern zusammen mit den
Wanden 320, 420 eine durchgehende Flache zu bilden, an
der die aduBersten Zigaretten im Bindel 15 anliegen, wie

in Figur 5 dargestellt.

Angesichts des Umstandes, dass die Lehre des Dokuments
D2 bereits eine alternative technische L&sung bietet,
ist kein Grund ersichtlich, warum die Fachperson die
durch das Merkmal J definierte L&sung iberhaupt in

Betracht gezogen hatte.

Der Gegenstand von Anspruch 1 ist daher ausgehend von
der Lehre des Dokuments D2 als nachstliegender Stand
der Technik in Kombination mit dem allgemeinen
Fachwissen als auf einer erfinderischen Tatigkeit

beruhend anzusehen.

Im Ergebnis gelingt es der Beschwerdefiihrerin nicht,
die Kammer von einer Unrichtigkeit der Feststellungen
der Einspruchsabteilungen zur erfinderischen Tatigkeit
des Hauptantrags gegeniiber der Lehre des Dokuments D2
in Kombination mit dem allgemeinen Fachwissen zu

iberzeugen.

Weitere Einwande gegen die Feststellungen in der
angefochtenen Entscheidung wurden von der
Einsprechenden ausdriicklich nicht vorgetragen (vgl.
Protokoll, Seite 3, Absatz 1).
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Entscheidungsformel
Aus diesen Griunden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurickgewiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:
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S. Lichtenvort G. Patton

Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



