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Sachverhalt und Antrage

I. Die Beschwerdefuhrerin (Einsprechende) hat am
18. Dezember 2009 gegen die Zwischenentscheidung der
Einspruchsabteilung vom 26. Oktober 2009 mit der sie
befand, dass unter Berucksichtigung der vorgenommenen
Anderungen, das europaische Patent den Erfordernissen
des EPU geniigt, Beschwerde eingelegt, gleichzeitig die
Beschwerdegebihr entrichtet und die Beschwerde am
25. Februar 2010 schriftlich begrindet.

1. Der Einspruch wurde auf die Einspruchsgrinde nach
Artikel 100 a) (erfinderische Tatigkeit), b) und c) EPU

1973 gestutzt.

I11. Folgende Dokumente haben in diesem Verfahren eine Rolle

gespielt:

D1: GB-A-959345

D3: US-A-5 425 383

D18: "Tobacco Encyclopedia™ veroffentlicht durch

Tobacco Journal International, 1984, Seiten 422
und 423

V. Am 14. Oktober 2011 fand eine mundliche Verhandlung vor
der Beschwerdekammer statt.

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

Widerruf des Patents.

Sie hat im Wesentlichen folgendes vorgetragen:

C6948.D
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D18 seir ein Handbuch, das das allgemeine Fachwissen im
technischen Gebiet der Herstellung von Filterzigaretten
illustriere. D18 sei deshalb ins Verfahren zuzulassen.
Die Zulassung dieses Handbuchs andere nicht den dem
Verfahren zugrundeliegenden Sachverhalt und kénne somit
keine Zuruckverweisung an die erste Instanz begrinden.
D1 offenbare den Oberbegriff des Anspruchs 1, D18 dessen
Kennzeichen. Es bestehe keine Wirkverbindung zwischen
den Merkmalen des Oberbegriffs und des Kennzeichens.
Folglich sei der beanspruchte Gegenstand unter
Bertcksichtigung von D1 und D18 nicht erfinderisch.
Anspruch 1 aller Hilfsantrage beinhalte unzuléssige
Erweiterungen. Hilfsantrag 2 sei zusatzlich nicht
erfinderisch im Hinblick auf D1 und D18.

Der wahrend der mundlichen Verhandlung Uberreichte
Hilfsantrag 4 sei insbesondere bezuglich der Frage der
erfinderischen Tatigkeit nicht eindeutig gewdhrbar und

daher unzuléssig.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) hat dem

widersprochen und im Wesentlichen folgendes vorgetragen:

Falls die Druckschrift D18 zugelassen werden sollte, sei
eine Zuruckverweisung der Sache angebracht, damit sie
von zwel Instanzen gepruft werden konne und die
Patentinhaberin keinen Instanzverlust erleide.

D1 sei kein geeigneter Ausgangspunkt fur die Erfindung,
sondern lieRe sich nur zufallig auf den Oberbegriff des
Anspruchs 1 lesen.

Alle in den Hilfsantragen vollbrachten Anderungen seien
in der Beschreibung, aber auch in der Figur offenbart,
so dass dem Artikel 123(2) EPU entsprochen werde.
Hilfsantrag 2 beziehe sich auf ein Ausfuhrungsbeispiel,

in dem jeder Forderweg mit Trommeln zum Unterteilen,
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Gruppieren und Einfligen ausgestattet sei. Dies sei in D1
nicht der Fall.

Hilfsantrag 4 sei aufgrund einer unvorsehbaren
Entwicklung der Verhandlung in der mundlichen
Verhandlung Uberreicht worden. Dieser Antrag sei allein
auf die erteilten Vorrichtungsanspriche beschrankt
worden, die auch Teil des Hauptantrags waren, so dass

dadurch keine Verzogerung des Verfahrens entstehen konne.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte, die
Beschwerde zurickzuweisen, bzw. das Patent in der von
der Einspruchsabteilung gebilligten Fassung
aufrechtzuerhalten, hilfsweise, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und das Patent auf der Grundlage
des Hilfsantrags 1, eingereicht mit Schriftsatz vom

8. Mai 2008, oder einer der Hilfsantrédge 2 oder 3,
eingereicht mit Schriftsatz vom 14. Juli 2010, weiter
hilfsweise auf der Grundlage einer der Hilfsantrage 1b,
3b, la, 1lc, 3a, 3c eingereicht mit Schriftsatz vom

12. September 2011, weiter hilfsweise auf der Grundlage
des Hilfsantrags 4 eingereicht in der mundlichen
Verhandlung, aufrechtzuerhalten.

Anspruch 1 gemdfl} Hauptantrag lautet wie folgt:

"1. Verfahren zum Herstellen von Filterzigaretten mit
Mehrfachfiltern aus unterschiedlichen stabfdérmigen
Filterkomponenten, welche auf getrennten FOrderwegen
separaten Vorraten in mehrfacher Gebrauchslange
entnommen, unterteilt und zwischen zwei koaxial
zueinander ausgerichtete Tabakstabe eingeflgt werden,
wobeir auf dem einen FOrderweg stabformige
Filterkomponenten In Paare von Einzelfilterstopfen und

auf dem anderen Forderweg stabformige Filterkomponenten
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in doppeltlange Filterstopfen unterteilt werden, und die
Filterstopfen der beiden Filterkomponenten nacheinander
zwischen die Tabakstabe eingefligt werden dadurch
gekennzeichnet, dass die Tabakstabe iIn doppelter Lange
von einer Trommel zugefuhrt, auf einer Schneidtrommel
mittig durchtrennt und auf einer Spreiztrommel

langsaxial auseinandergezogen werden'.

Anspruch 1 gemdl3 Hilfsantrag 1 fugt, im Vergleich zum
Anspruch 1 des Hauptantrags, die folgenden Merkmale
hinzu: "und eine erste Filterstabkomponente mittels
einer ersten Schneidtrommel aus einem Magazin und eine
zweite Filterstabkomponente mittels einer zweiten
Schneidtrommel aus einem anderen Magazin entnommen

werden."

Im Anspruch 1 gemall Hilfsantrag la wird das zusatzliche

Merkmal aus Hilfsantrag 1 durch folgendes ersetzt: "und
eine zweite Filterstabkomponente von zwolffacher
Gebrauchslange mittels einer Schneidtrommel aus einem

Magazin entnommen wird."

Im Anspruch 1 gemall Hilfsantrag 1b wird das zusatzliche
Merkmal aus Hilfsantrag 1 durch folgendes ersetzt: "und
eine erste Filterstabkomponente von sechsfacher
Gebrauchslange mittels einer ersten Schneidtrommel aus
einem Magazin und eine zweite Filterstabkomponente von
zwolffacher Gebrauchslange mittels einer zweiten
Schneidtrommel aus einem anderen Magazin entnommen

werden."

Im Anspruch 1 gemall Hilfsantrag 1c wird das zusatzliche
Merkmal aus Hilfsantrag 1 durch folgendes ersetzt: "und

eine zweite Filterstabkomponente von zwolffacher
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Gebrauchslange mittels einer Schneidtrommel aus einem
Magazin entnommen, mittels zweier Kreismesser in drei
Filterstopfen von vierfacher Gebrauchslange unterteilt,
an eine Staffeltrommel Ubergeben und auf dieser iIn eine
Staffelformation uberfihrt wird."

Anspruch 1 gemdfl} Hilfsantrag 2 fugt, im Vergleich zum
Anspruch 1 des Hauptantrags, die folgenden Merkmale
hinzu: "wobei den separaten Vorraten auf getrennten
Forderwegen Fordertrommeln zum Unterteilen, Gruppieren
und Einflgen der stabformigen Filterkomponenten zwischen
zwei koaxial zueinander ausgerichtete Tabakstabe

zugeordnet sind."

Anspruch 1 gemdfll den Hilfsantragen 3, 3a, 3b, 3c enthalt
in Kombination die in den Hilfsantragen 1, la, 1b, 1c

und 2 vorgenommenen Anderungen.

Anspruch 1 gemdfl3 Hilfsantrag 4 lautet wie folgt:

" Vorrichtung zum Herstellen von Filterzigaretten mit
Mehrfachfiltern aus unterschiedlichen stabférmigen
Filterkomponenten, mit separaten Vorraten fur
Filterstdbe mehrfacher Gebrauchslange, denen auf
getrennten FOorderwegen Fordertrommeln zum Unterteilen,
Gruppieren und Einfugen der stabformigen
Filterkomponenten zwischen zwei koaxial zueinander
ausgerichtete Tabakstédbe zugeordnet sind, dadurch
gekennzeichnet, dass der eine Forderweg durch funf
Fordertrommeln (1, 7, 9, 14, 17) gebildet ist, eine
Schneidtrommel (1) mit zweil Kreismessern (4) aufweist,
zur zweifachen Unterteilung von aus dem einen separaten
Vorrat (3) entnommenen Filterstaben (2) von sechsfacher
Gebrauchslange, eine Staffeltrommel (7) aufweist, zur

Staffelung, eine Schiebetrommel (9) mit einem
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Kreismesser (12) aufweist, zur queraxialen
Hintereinanderreithung und Unterteilung der erhaltenen
Filterstdbe (6) doppelter Gebrauchslange in
Einzelfilterstopfen (13), eine Spreiztrommel (14)
aufweist, zur langsaxialen Spreizung und eine
Beschleunigungstrommel (17) aufweist, zur queraxialen
Abstandsvergrollerung zum Einflugen der
Einzelfilterstopfen (13) zwischen die Tabakstédbe (22),
und dass der andere Forderweg durch sechs Fordertrommeln
(29, 36, 38, 43, 46, 48) gebildet ist, eine
Schneidtrommel (29) mit zwei Kreismessern (33) aufweist,
zur zweifachen Unterteilung von aus dem anderen
separaten Vorrat (32) entnommenen Filterstaben (31) von
zwo I ffacher Gebrauchsldnge, eine Staffeltrommel (36)
aufweist, zur Staffelung, eine Schiebetrommel (38) mit
einem Kreismesser (41) aufweist, zur queraxialen
Hintereinanderreihung und Unterteilung der erhaltenen
Filterstdbe (34) vierfacher Gebrauchslange, eine
Staffeltrommel (43) aufweist, zur Staffelung, eine
Schiebetrommel (46) aufweist, zur queraxialen
Hintereinanderreihung und eine Beschleunigungstrommel
(48) aufweist, queraxialen Abstandsvergrof3erung zum
Einfigen der erhaltenen Filterstdbe (42) doppelter
Gebrauchsléange zwischen die Tabakstabe (22)".

Entscheidungsgrinde

1. Die Beschwerde ist zuléssig.

2. Zulassung von D18 - Zuruckverweisung:

2.1 D18 ist ein Handbuch, das lediglich das allgemeine

C6948.D
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Filterzigarettenherstellung widerspiegelt. Dieses
zusammen mit der Beschwerdebegrindung eingereichte
Dokument ist als Reaktion auf die in der angefochtenen
Entscheidung angefuhrten Grinde zu bewerten, wonach es
nicht erwiesen sei, dass die Zufuhr von Tabakstaben in
doppelter Lange Bestandteil des allgemeinen Fachwissens
sei. Des Weiteren wurde dieses Dokument zwar In einer
friheren Auflage, jedoch von der Beschwerdegegnerin
selbst in der mundlichen Verhandlung vor der
Einspruchsabteilung erstmals vorgelegt. Es wurde mit der
Beschwerdebegrindung eingereicht, so dass die
Beschwerdegegnerin auch genigend Zeit zu dessen Studium
hatte.

Aus diesen Grunden wird D18 in das Verfahren zugelassen
(Artikel 114(2) EPU in Verbindung mit Artikel 12(4) der

Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK)).

Die Beschwerdegegnerin hat beantragt, die Angelegenheit
an die erste Instanz zuriuckzuverweisen, falls D18 in das
Verfahren zugelassen werden sollte.

Da D18, schon vor der mundlichen Verhandlung vor der
Einspruchsabteilung zitiert wurde, sieht die Kammer
keinen Grund, in Austubung ihrer Befugnis nach

Artikel 111(1) EPU die Sache an die erste Instanz

zuriuckzuverweisen.

Hauptantrag:

D1 (Seite 1, Zeilen 11 bis 23; Seite 2, Zeilen 20 bis
24; Seite 7, Zeilen 30 bis 38 und 54 bis 56; Seite 8,
Zeilen 73 bis 79; Seite 9, Zeilen 107 bis 121; Figur 1)
bezieht sich auf ein Verfahren zum Herstellen von
Filterzigaretten mit Mehrfachfiltern aus

unterschiedlichen stabférmigen Filterkomponenten. Es
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handelt sich somit um eine gattungsgemale Druckschrift
und nicht, wie von der Beschwerdegegnerin behauptet, um
eine Druckschrift, die nur zufallig die Merkmale des
Oberbegriffs vorwegnimmt.

Entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin kann daher
D1 den nachstkommenden Stand der Technik darstellen,
well das aus dieser Druckschrift bekannte Verfahren alle
Merkmale des Oberbegriffs des Anspruchs 1 offenbart.

Es mag zutreffen, dass die Unterteilungen der
Filterstdbe durch die in D1 offenbarte Vorrichtung nicht
so genau durchgefihrt wird, wie in der Erfindung, jedoch
sind die dazu noétigen Merkmale nicht im Anspruch 1 des
angefochtenen Patents angegeben, so dass dadurch kein
Unterschied zum Stand der Technik ableitbar ist.

Weiter ist vorgetragen worden, D1 sei ein 34 Jahre altes
Dokument und somit fur den Fachmann kein Ausgangspunkt
fur eine aktuelle Hochleistungsmaschine. Auch dem kann
nicht gefolgt werden. Anspruch 1 enthalt keine Merkmale,
die auf eine spezielle "Hochleistung'™ abzielen, so dass
die produzierte Stuckzahl irrelevant ist. Schliel3lich
spielt es fur die Offenbarung der Druckschrift D1 auch
keine Rolle, ob und wie viele entsprechende Geréate

vermarktet worden sind.

Somit unterscheidet sich das Verfahren gemdR Anspruch 1
von dem aus D1 bekannten Verfahren dadurch, dass

die Tabakstabe i1n doppelter Lange von einer Trommel
zugefuhrt, auf einer Schneidtrommel mittig durchtrennt
und auf einer Spreiztrommel langsaxial

auseinandergezogen werden.

Ausgehend von D1 als nachstkommenden Stand der Technik

kann die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe darin
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gesehen werden, in einem gattungsgemallen Verfahren eine
alternative Zufuhrweise der Tabakstébe vorzuschlagen.

Eine zum allgemeinen Fachwissen gehdrende Moglichkeit
besteht darin, Tabakstabe i1n doppelter Lange zuzufihren.
In dem Handbuch D18 (Seite 423, dritter Absatz) wird
diesbeziuglich angegeben: ""Die folgende Vorgehensweise
zur Hochgeschwindigkeitsproduktion beginnt zum generell
akzeptiert Verfahren zu werden. Die
Zigarettenherstellungsmaschine Ubergibt Tabakstabe in
zweifacher Lange einer Spinne, so genannt wegen ihrer
sieben Arm-artigen Struktur. Diese Spinne nimmt die
zweifach langen Stabe auf und Ubergibt sie an die erste
Trommel von der Maschine zur Filterzusammenstellung.
Dadurch wird das Problem der Richtungswechslung von
einem axialen zu einem queren Forderweg sehr schonend
gelost. Auf einer zweiten Trommel werden die Tabakstabe
in zwei Teile gleicher Lange geschnitten, und auf einer
dritten Trommel gespreizt, so dass ein doppeltlanger

Filterstab in die Liucke eingeflgt werden kann.™

Die Beschwerdegegnerin hat vorgetragen, dass falls der
Fachmann D18 heranziehen wirde, er lediglich die Spinne
ubernehmen wiirde, weil dadurch eine schonende Handhabung
der Tabakstabe zu erzielen sel.

Fir den Fachmann ist jedoch auch ohne weiteres
ersichtlich, dass bei Ubernahme der Spinne, nicht jedoch
der Tabakstaben in doppelter La&nge, die Produktivitat
des aus D1 bekannten Verfahrens iIn i1nakzeptabler Weise
reduziert wirde.

Zwar impliziert die komplette Ubernahme der Zufuhrweise
aus D18 beir dem aus D1 bekannten Verfahren drei
zusatzliche Trommeln vorzusehen. Dies hat unbestreitbar

einen Preis, jedoch kdnnen wirtschaftliche
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Gesichtspunkte bel einer ansonsten offensichtlichen
Entwicklung keine Hirde darstellen, deren Uberwindung
einer erfinderischen Tatigkeit bedarf.

Daher ergibt sich fur den Fachmann die alternative
Zufuhrweise der Tabakstabe, die darin besteht, diese in
doppelter Lange von einer Trommel zuzufihren, auf einer
Schneidtrommel mittig zu durchtrennen und auf einer
Spreiztrommel langsaxial auseinanderzuziehen, in
naheliegender Weise aus dem Stand der Technik.

Folglich muss der Hauptantrag scheitern.

4. Hilfsantrage - unzulassige Erweiterung:

4.1 Anspruch 1 der Hilfsantrage 1, 3, la, 1b, 1lc sowie 3a,
3b, 3c ist durch Aufnahme von Merkmalen aus der
Beschreibung erganzt worden.

Diese Merkmale sind in den Absatzen [0010] und [0012]
der Patentbeschreibung (identisch in der A-Publikation
vorhanden) in Verbindung mit einem spezifischen

Ausfiuhrungsbeispiel offenbart.

4.2 Wenn ein Anspruch auf ein bevorzugtes
Ausfuhrungsbeispiel beschrankt werden soll, so kdnnen
gemall der standigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern
Merkmale aus einer Reihe von ursprunglich in Kombination
offenbarten Merkmalen nur dann isoliert von den anderen
herausgegriffen werden, wenn keinerleil eindeutig
erkennbare funktionale oder strukturelle Verbindung
zwischen diesen Merkmalen vorliegt (siehe u. a.

T 1067/97).

4.3 In Absatz [0010] der Streitpatentschrift wird erklart,

wie die Filterstabe einer ersten Komponente von

C6948.D
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sechsftacher Gebrauchsldnge mittels einer Schneidetrommel
und zweier Kreismesser In drei Filterstédbe von doppelter
Gebrauchslange unterteilt, auf einer Staffeltrommel
gestaffelt, auf eilner Schiebetrommel in eine
Rethenformation uberfihrt und nochmals durch ein
Kreismesser in einfache Filterstopfen unterteilt werden.
In Absatz [0012] der Streitpatentschrift wird erklart,
wie die Filterstédbe einer zweiten Komponente von
zwo I ffacher Gebrauchslédnge, mittels einer
Schneidetrommel und zweier Kreismesser in drei
Filterstdbe von vierfacher Gebrauchslange unterteilt,
auf einer Staffeltrommel gestaffelt, auf einer
Schiebetrommel in eine Reihenformation udberfuhrt und
nochmals durch ein Kreismesser in Filterstopfen von

doppelter Gebrauchsldnge unterteilt werden.

Folglich stehen die ersten Filterstabkomponenten mit der
sechsfachen Gebrauchsldnge, die erste Schneidtrommel,
die mit zwei Kreismessern zusammenwirkt, die Staffel-
und Schiebetrommeln und ein weiteres Kreismesser in

funktionaler und struktureller Verbindung.

In keinem Anspruch 1 der Hilfsantrage 1, 3, la, 1b, 1c,

3a, 3b und 3c ist die vorstehend genannte, ursprunglich

offenbarte Merkmalskombination vorhanden. Dies gilt auch
fur die zweiten Filterstabkomponenten.

Die Beschwerdegegnerin hat vorgetragen, es sel nicht
Sinn des Artikels 123(2) EPU, ganze Passagen der
Beschreibung wortwortlich in die unabhdngigen Anspriche
aufzunehmen. Dies mag zutreffen, jedoch missen
wenigstens die Merkmale, die in funktionaler und
struktureller Verbindung stehen, gemeinsam aufgenommen

werden.
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Sie hat weiter die Ansicht vertreten, die vorgenommenen
Anderungen werden auch in Abschnitt [0003] der
Beschreibung und der Figur offenbart.

Abschnitt [0003] definiert lediglich, dass unter
"unterschiedliche Filterkomponenten™ Filterkomponenten
aus unterschiedlichem Filtermaterial und/oder
Filterabschnitte unterschiedlicher Langenabmessungen zu
verstehen sind. Dieser Abschnitt bezieht sich nicht auf

das beanspruchte Verfahren.

Des Weiteren ist es im Prinzip zulassig, Anspriche durch
Merkmale aus der Zeichnung zu erganzen, jedoch stellt
eine Zeichnung ein spezifisches Ausfiuhrungsbeispiel dar,
so dass auch hier Merkmale nur dann isoliert von den
anderen aufgenommen werden kénnen, wenn sie in keinen
engen Zusammenhang mit den anderen Merkmalen stehen.

Dies ist wie bereits vorgetragen hier nicht der Fall.

4.6 Der geédnderte Anspruch 1 gemdfll den Antragen 1, 3, 1la,
1b, 1c, 3a, 3b und 3c entspricht somit nicht den
Erfordernissen des Artikels 123(2) EPU, und diese
Antrége sind daher nicht gewahrbar.

4.7 Die Beschwerdefuhrerin hat vorgetragen, dass auch
Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 unzulassig erweitert
worden sei, weill die aufgenommenen Merkmale urspringlich
in Verbindung mit der Vorrichtung und nicht mit dem
Verfahren offenbart wurden.

Dem ist jedoch nicht zu folgen. Zwar bezieht sich
Abschnitt [0002] der Beschreibung auf die Vorrichtung,
jedoch ist fur den Fachmann ohne weiteres ersichtlich,
dass diese Merkmale gleichfalls Schritte des
erfindungsgemallen Verfahrens darstellen.

C6948.D
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Somit entsprechen die In Anspruch 1 des Hilfsantrags 2
vorgenommenen Anderungen den Erfordernissen des
Artikels 123(2) EPU.

Hilfsantrag 2 - erfinderische Tatigkeit:

Der geédnderte Anspruch 1 enthalt unter anderen die
folgenden Merkmale "wobel den separaten Vorraten auf
getrennten Forderwegen Fordertrommeln zum Unterteilen,
Gruppieren und Einfligen der stabformigen
Filterkomponenten zwischen zwei koaxial zueinander

ausgerichtete Tabakstabe zugeordnet sind.™

Die Beschwerdegegnerin hat vorgetragen, diese Merkmale
seien so auszulegen, dass jeder Forderweg Fordertrommeln

zum Unterteilen, Gruppieren und Einfigen offenbare.

Aus der zusatzlichen Merkmalsgruppe ist aber nur zu
entnehmen, dass getrennte FOorderwege vorhanden sind, die
Fordertrommeln zum Unterteilen, Gruppieren und Einflgen
beinhalten. Es ist jedoch nicht eindeutig daraus zu
entnehmen, dass in jedem Forderweg alle genannten Arten

von Fordertrommeln vorhanden sein sollen.

In D1 (Figur 1) werden zwel FOrderwege mit
Fordertrommeln zum Unterteilen offenbart, wobei
wenigstens in einem der Forderwege FOrdertrommeln zum
Gruppieren und Einflugen der stabformigen
Filterkomponenten zwischen zwei koaxial zueinander
ausgerichtete Tabakstabe vorhanden sind (dies ist
unbestritten).

Somit sind die zusatzlichen Merkmale bereits aus D1
bekannt.
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5.4 Aus den gleichen, bereit in Verbindung mit dem
Hauptantrag vorgebrachten Grinden beruht daher auch der
Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 2 nicht auf
einer erfinderischen Tatigkeit.

6. Hilfsantrag 4:

6.1 Am Ende der mundlichen Verhandlung hat die
Beschwerdegegnerin vorsorglich noch einen neuen
Hilfsantrag 4 vorgelegt, In dem nur die
Vorrichtungsanspriuche verbleiben (bzw. alle

Verfahrensanspriche gestrichen worden sind).

6.2 Dies stellt somit eine Anderung des Vorbringens der
Patentinhaberin nach Einreichung ithrer
Beschwerdeerwiderung im Sinne von Artikel 13 (1) VOBK

dar.

GemalR diesem Artikel steht es Im Ermessen der Kammer,
Anderungen des Vorbringens eines Beteiligten nach
Einreichung seiner Beschwerdebegrindung oder Erwiderung

zuzulassen und zu bericksichtigen.

Gemall der Rechtsprechung der Beschwerdekammern koénnen
neue Hilfsantrage ausnahmsweise in das Verfahren
zugelassen werden, sofern stichhaltige Grunde fur die
neu eingefihrten Anderungen vorliegen. Dies konnte der
Fall sein, wenn diese Anderungen auf eine
unvorhersehbare Entwicklung des Verfahrens zuriuckgefuhrt
werden konnen. Ansonsten werden neu eingefuhrte
Anderungen in das Verfahren nur zugelassen, sofern sie
prima facie eindeutig gewahrbar sind, keinen
Verfahrensmissbrauch darstellen und keine neue Sachlage

einbringen, zur der die anderen Beteiligten nicht

C6948.D
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Stellung nehmen kénnen, ohne dass es zu einer

Ubermélligen Verzogerung des Verfahrens kommt (siehe u. a.
T 951/91 ABI. EPA 1995, 202). Dabei ist mit "eindeutig
gewadhrbar™ gemeint, dass die geanderten Anspriche den
formellen Erfordernissen genugen missen, keine neuen
Einwande hervorrufen, und dass ithre Patentfahigkeit

durch die anderen Parteien und die Kammer ohne weitere
Verzogerung in diesem vorgeschrittenen Stadium des

Verfahrens, leicht feststellbar ist.

6.3 Im vorliegenden Fall verwies die Beschwerdegegnerin
darauf, dass die Entwicklung der Verhandlung fur sie
unvorsehbar gewesen sei. Sie war davon ausgegangen, dass
D1 kein Ausgangspunkt fur die Erfindung sein kdénne und
die Hilfsantrédge nicht sofort wegen unzulassiger

Erweiterung scheitern wirden.

Dem kann nicht zugestimmt werden. Auch im
erstinstanzlichen Verfahren hat die Einsprechende
zunachst von D1 ausgehend den Einwand mangelnder
erfinderischer Tatigkeit vorgetragen, so dass D1 als
Ausgangspunkt keine Uberraschung sein konnte.

Dass die Kammer zu einem anderen Schluss beziglich der
erfinderischen Tatigkeit als die Einspruchsabteilung
kommen wirde, konnte von der Beschwerdegegnerin nicht im

Voraus ausgeschlossen werden.

Es ist auch gangige Praxis, bei geanderten Ansprichen
zuerst zu prufen, ob die formalen Erfordernisse wie z.B.
die des Artikel 123(2) EPU erfillt werden. Dass bei
Nichterfullung dieser Erfordernisse die entsprechenden
Antrage bereits aus diesem Grund scheitern missen, kann

auch nicht uUberraschend sein.

C6948.D
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Somit ist im Verfahrensverlauf keine Rechtfertigung fir
die spate Vorlage dieses Hilfsantrags 4 zu finden.

Vielmehr hatte die Beschwerdegegnerin diesen neuen
Hilfsantrag bereits mit der Beschwerdeerwiderung
(Artikel 12(2) VOBK) oder zumindest mit der Erwiderung
auf den Bescheild der Kammer, In dem die Prifung der
Hilfsantrage im Hinblick auf Artikel 123(2) EPU

angekindigt worden ist, vorlegen missen.

6.4 Die Beschwerdefuhrerin hat vorgetragen, es sei fur den
Fachmann ohne weiteres erkennbar, dass sich der
Gegenstand des Anspruchs 1 gemall Hilfsantrag 4 in

naheliegender Weise aus der Druckschrift D3 ergebe.

In der Tat ist auf den ersten Blick aus den Figuren 2
und 3 von D3 erkennbar, dass es sich um eine Vorrichtung
zum Herstellen von Filterzigaretten mit Mehrfachfiltern
aus unterschiedlichen stabformigen Filterkomponenten,
welche auf getrennten Forderwegen separaten Vorraten in
mehrfacher Gebrauchslange entnommen, unterteilt und
zwischen zwei koaxial zueinander ausgerichtete
Tabakstébe eingefigt werden; wobel In jedem FOorderweg
Fordertrommeln zum Unterteilen, Gruppieren und Einfigen
vorhanden sind und die Tabakstabe in doppelter Lange von
einer Trommel zugefuhrt, mittig durchtrennt und

langsaxial auseinandergezogen werden.

Unter diesen Umstédnden kann die Patentfédhigkeit der nun
beanspruchten Vorrichtung durch die andere Partei und
die Kammer iIn diesem vorgeschrittenen Stadium des
Verfahrens nicht ohne weiteres festgestellt werden.
Vielmehr konnte die Frage der erfinderischen Tatigkeit

nur nach eingehendem Studium dieser Entgegenhaltung,
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moglicherweise unter Beriucksichtigung der Lehre von D1,
entschieden werden. Somit ist das Kriterium der
"eindeutigen Gewahrbarkeit" nicht erfullt.

Deshalb hat die Kammer das ihr von Artikel 13(1) VOBK
eingeraumte Ermessen dahingehend ausgelbt, den
Hilfsantrag 4 zum Verfahren nicht zuzulassen.

Entscheirdungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das Patent wird widerrufen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:
D. Hampe M. Ceyte
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