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Zitierte Entscheidungen:
T 0265/14

Orientierungssatz:

Einer Riickzahlung nach Regel 103 (4) (c) EPU steht nicht
entgegen, dass die Kammer bereits zu einem friitheren Zeitpunkt
einen ausfihrlicheren Vorbereitungsbescheid gemal Artikel
15(1) VOBK 2020 erlassen hatte.

Die Frist nach Regel 103 (4) (c) EPU wird durch jede weitere
vorbereitende Mitteilung der Kammer erneut ausgeldst, auch wenn
diese im wesentlichen organisatorischen Inhalt hat und erst
einen Monat vor der mindlichen Verhandlung ergeht.

Die zum Rickzahlungstatbestand der Regel 103 (2) (b) EPU (nun
Regel 103(3) (b) EPU) in T 265/14 diskutierten Erwadgungen sind
auch auf die vorliegende Fallkonstellation tbertragbar.
Entscheidend ist der mit der Regelung beabsichtigte
Arbeitszeitgewinn, der durch die auf die Mitteilung erkléarte
Antragsriicknahme und die dadurch ermdglichte effiziente
Verfahrensbeendigung im schriftlichen Verfahren erreicht wird.

(siehe Grinde, Ziffern 5 bis 5.6)

Dieses Datenblatt ist nicht Teil der Entscheidun:

EPA Form 3030 Es kann jederzeit und ohne Bekanntmachung gedndert werde
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ENTSCHETIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.01
vom 24. Juni 2020

Beschwerdefiihrer: G.D Societa per Azioni
(Einsprechender) Via Battindarno, 91
40133 Bologna (IT)
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Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europdischen Patentamts, die am 4. Juli 2016
zur Post gegeben wurde und mit der der
Einspruch gegen das europédische Patent Nr.
2286681 aufgrund des Artikels 101 (2) EPU
zuriickgewiesen worden ist.
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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Die Beschwerdefiihrerin (Einsprechende) hat gegen die
Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der der
Einspruch gegen das Patent Nr. 2 286 681 zurickgewiesen

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
der Aufrechterhaltung des Streitpatents nicht entgegen
stehe. Die Neuheit und das Vorliegen einer
erfinderischen Tatigkeit des Gegenstandes der
unabhangigen Anspriiche 1 und 13 wie erteilt wurden von
der Einspruchsabteilung unter Bericksichtigung des

folgenden Standes der Technik anerkannt:

D1 = US-A-4 223 597
D2 = GB-A-2 107 965
D3 = GB-A-544 597
D4 = GB-A-907 706

Die Beschwerdefiihrerin (Einsprechende) beantragte, die
angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent in

vollem Umfang zu widerrufen.

Am 19. Juni 2020 teilte die Beschwerdefiihrerin
schriftlich mit, dass sie an der fir den 22. Juli 2020
anberaumten mundlichen Verhandlung nicht teilnehmen

werde und den Antrag auf mindliche Verhandlung

zuricknehme.
Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte
die Beschwerde zurlickzuweisen (Hauptantragqg),

hilfsweise das Patent auf der Grundlage eines der vor
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der ersten Instanz eingereichten Hilfsantrdge 1 oder 2
aufrechtzuerhalten. Weiter hilfsweise wurde eine

mindliche Verhandlung nach Artikel 116 EPU beantragt.

Eine mindliche Verhandlung fand nicht statt und die
vorliegende Entscheidung wurde auf der Grundlage des

schriftlichen Beschwerdevorbringens getroffen.

Anspruch 1 wie erteilt gemal Hauptantrag lautet wie
folgt:

Vorrichtung zum Bilden eines Filterstrangs der
tabakverarbeitenden Industrie aus Filtersegmenten (3),
insbesondere zum Bilden eines Multifilterstrangs aus
zumindest teilweise Kohlefilterpartikel aufweisenden
Filtersegmenten (3), mit einem Strangeinlauf (2) zum
Zufihren der Filtersegmente zu einer Strangformeinheit
(4) zum Umhillen der Filtersegmente mit einem
Umhillungsmaterialstreifen (5), und

mit einer VerschlieRBeinrichtung (6) zum SchlieRBen des
Umhitillungsmaterialstreifens (5), gekennzeichnet durch
eine vor der VerschlieBeinrichtung (6) angeordnete
Absaugeinrichtung (8) zum Absaugen von Luft aus der
Umgebung der Filtersegmente,

wobei die Absaugeinrichtung (8) 1im Bereich eines
Einlauffingers (24) des Strangeinlaufs (2) angeordnet
ist,

wobei der Einlauffinger eine den zu fihrenden
Filtersegmenten (3) zugewandte Fihrungsseite aufweist,
die eine einer Oberflachenkrtimmung der =zu fihrenden
Filtersegmente angepasste Fihrungsoberflache (29)
aufweist, und

wobei der Einlauffinger eine in seiner
Fihrungsoberflache (29) gebildete Ausnehmung (32)
aufweist,

wobei die Ausnehmung (32) ausreichend tief ist, um ein
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Losen von an den Filtersegmenten (3) wund/oder dem
Umhiillungsmaterialstreifen (5) haftenden Kohlepartikeln

zu ermdglichen.

Anspruch 13 wie erteilt gemaB Hauptantrag lautet wie
folgt:

Verfahren ZUum Bilden eines Filterstrangs der
tabakverarbeitenden Industrie aus Filtersegmenten (3),

insbesondere zum Bilden eines Multifilterstrangs aus

zumindest teilweise Kohlefilterpartikel und/oder
Granulat aufweisenden Filtersegmenten (3), mit den
Schritten:
- die Filtersegmente werden mittels eines
Strangeinlaufs (2) einer Strangformeinheit (4)
zugefuhrt,

- die Filtersegmente werden in der Strangformeinheit

(4) mit einem Umhiillungsmaterialstreifen (5) umhillt,

- der Umhitllungsmaterialstreifen (5) wird geschlossen,
dadurch gekennzeichnet, dass vor einem SchlieRen des
Umhiillungsmaterialstreifens (5) ein Absaugen von Luft
aus der Umgebung der Filtersegmente vorgenommen wird,
wobei eine Absaugeinrichtung (8) 1im Bereich eines
Einlauffingers des Strangeinlaufs (2) angeordnet ist,
wobei der Einlauffinger eine den zZu fihrenden
Filtersegmenten (3) zugewandte Fihrungsseite aufweist,
die eine einer Oberflachenkrimmung der =zu fihrenden
Filtersegmente angepasste Fihrungsoberflache (29)
aufweist, und

wobei der Einlauffinger eine in seiner
Fihrungsoberflache (29) gebildete  Ausnehmung (32)
aufweist,

wobei die Ausnehmung (32) ausreichend tief ist, um ein
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Losen von an den Filtersegmenten (3) und/oder dem
Umhillungsmaterialstreifen (6) haftenden Kohlepartikeln

zu ermdglichen.

Die Beschwerdefilthrerin vertritt die Auffassung, dass
der Begriff "Strangeinlauf" nicht die Position
definiere, in welcher die Filtersegmente in die
Fertigungslinie einlaufen, sondern die Position am
Einlauf der tatsachlichen Strangformeinheit. Basierend
auf dieser Auslegung des Begriffes "Strangeinlauf",
argumentiert die Beschwerdefiihrerin, dass der
Strangeinlauf zum Zufihren der Filtersegmente =zu der
Strangformeinheit der aus der Druckschrift D2 bekannten
Vorrichtung etwa am Einlauf in die von 3 Elementen
(80,84,90) gebildeten Baugruppe liege, die die
Filtersegmente zur Strangformeinheit (94, 90) fihrt.
Folglich, fihrt die Beschwerdefiihrerin aus, sei das
Element (80) der dreiteiligen Baugruppe (80,84,90) als
ein am Strangeinlauf der Strangformeinheit angeordneter
Einlauffinger 1im Sinne des Anspruchs 1 bzw. des
Anspruchs 13 anzusehen. Da die restlichen Merkmale der

Anspriche 1 und 13 der Druckschrift D2 unmittelbar und
eindeutig zu entnehmen seien, sei der Gegenstand der
unabhdngigen Anspriiche 1in der erteilten Fassung von

diesem Stand der Technik neuheitsschadlich getroffen.

Hinsichtlich des Vorliegens einer erfinderischen
Téatigkeit fihrt die Beschwerdefilthrerin aus, dass eine
Verlegung der Baugruppe (80,84,90) in den Strangeinlauf
der Vorrichtung, welcher von der Einspruchsabteilung
bei Schnitt IV ganz rechts in Figur 1 von D2 gesehen
wird, keine erfinderische Uberlegung erfordere. Der
Gegenstand des Anspruchs 1 bzw. des Anspruchs 13 stelle
somit eine bloRe alternative Ausgestaltung der
bekannten Vorrichtung dar, die wvon der Lehre der

Druckschrift D2, unter Bericksichtigung der
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fachiblichen Kenntnisse, nahegelegt wird.

Die Beschwerdegegnerin vertritt dagegen die Auffassung,
dass unter dem Begriff "Strangeinlauf" ausschlieBlich
der Abschnitt der Vorrichtung zu verstehen sei, wo die
Filtersegmente auf einem Umhtillungsstreifen der
Strangformeinheit zugefihrt werden und in die
Vorrichtung einlaufen. Bei der Vorrichtung gemaRl der
Druckschrift D2 liege daher der Strangeinlauf etwa bei
Schnitt IV ganz rechts in Figur 1. An dieser Stelle sei
aber kein Einlauffinger vorgesehen, wie er aber vom
Wortlaut der erteilten Anspriche 1 und 13 verlangt wird
(vgl. Merkmal "..im Bereich eines Einlauffingers des

Strangeinlaufs ..."). Der Gegenstand des Anspruchs 1

bzw. des Anspruchs 13 unterscheide sich somit wvom
Inhalt der Druckschrift D2 zumindest durch die
Anordnung der Absaugeinrichtung im Bereich des
Einlauffingers des Strangeinlaufs. AuBerdem sei ein am
Strangeinlauf angeordneter Einlauffinger mit der
konstruktiven Ausgestaltung und mit der Funktionalitat
der erteilten Anspriche 1 und 13 der Druckschrift D2

nicht zu entnehmen.

Hinsichtlich des Vorliegens einer erfinderischen
Tatigkeit  fihrt die Beschwerdegegnerin aus, dass
ausgehend von der Druckschrift D2 eine Verlegung der
Absaugvorrichtung (88), der Baugruppe (80,84,90) und
der Einrichtung zur Zufihrung der Kohlenpartikel in den
tatsachlichen Strangeinlauf, d.h. eine Verlegung dieser
Einheiten bis zum Schnitt IV in Figur 1, nicht
naheliegend sei. Dariiber hinaus, selbst wenn die
Baugruppe (80,84,90), insbesondere deren Element (80),
als Einlauffinger angesehen werden kdénnte, was wvon der
Beschwerdegegnerin bestritten wird, bestehe flir den
Fachmann kein Anlass, die Ausnehmung (85) gemal den

letzten 2 Merkmalen der Anspriiche 1 und 13 anzuordnen
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und zu dimensionieren.

Entscheidungsgriunde
Neuheit: Artikel 52 (1) und 54 EPU

1. Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 ist aus
folgenden Grinden als neu gegeniber der technischen

Lehre der Druckschrift D2 anzusehen.

1.1 Die Kammer vertritt die Auffassung, dass die
"Strangformeinheit"  der aus der Druckschrift D2
bekannten Vorrichtung von samtlichen, in Figur 1
gezeigten Baugruppen (32) bis (94,96) gebildet wird,
die gemeinsam beim Herstellen/Formen eines fertigen

Filterstrangs mitwirken.

1.2 Die Kammer schlieBt sich somit der Auslegung der
Einspruchsabteilung und der Beschwerdegegnerin an, dass
der Strangeinlauf der aus der Druckschrift D2 bekannten
Vorrichtung an der Position liegt, an der die
Filtersegmente (6) auf den Umhitllungsstreifen (5)
gelegt und der Fertigungslinie zugefiihrt werden, d.h.

etwa bei Schnitt IV ganz rechts in Figur 1.

1.3 Am Strangeinlauf der bekannten Vorrichtung ist weder
ein Einlauffinger noch eine Absaugeinrichtung
vorhanden. Das von der Beschwerdefithrerin als

Einlauffinger bezeichnete Element (80) der Baugruppe
(80,84,90), sowie die zugehorige Absaugeinrichtung (88)
der bekannten Vorrichtung sind nicht am Strangeinlauf

angeordnet, sondern etwa bei Schnitt IX in Figur 1
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nachgelagert.

Der Beschwerdefihrerin wird zugestimmt, dass die
Elemente (80) wund (90) der dreiteiligen Baugruppe
(80,84,90), ahnlich wie beim beanspruchten
Einlauffinger, eine Oberflédchenkrimmung besitzen, die
der Zufihrung der Filtersegmente dient (vgl. Figuren 9
und 11). Dariilber hinaus weist das mittlere Element (84)
dieser Baugruppe eine Ausnehmung (85) auf. Eine
gekrimmte Fihrungsoberfldache ist aber am Element (84)
nicht wvorhanden (vgl. Figur 10 wvon D2), so dass die
Ausnehmung nicht in der gekrimmten Fihrungsoberflache
des angeblichen Einlauffingers vorgesehen ist, wie es

aber Anspruch 1 verlangt (vgl. vorletztes Merkmal des

Anspruchs) .
Hieraus folgt daher, dass das von der
Beschwerdefihrerin als Einlauffinger bezeichnete

Element (80) der Baugruppe (80,84,90) weder am
Strangeinlauf angeordnet ist, noch die im Anspruch 1
definierte Ausgestaltung aufweist. Es kann somit
dahingestellt bleiben, ob das Element (80) der
dreiteiligen Baugruppe (80,84,90), wie von der
Beschwerdefiihrerin behauptet, funktionell einem
Einlauffinger im Sinne des Streitpatents entspricht

oder nicht.

Die Kammer schlieBt sich somit der Auffassung der
Beschwerdegegnerin an, dass sich der Gegenstand des
Anspruchs 1 in der erteilten Fassung von der aus der
Druckschrift D2 bekannten Vorrichtung dadurch

unterscheidet, dass

die Absaugeinrichtung im Bereich eines Einlauffingers

des Strangeinlaufs angeordnet ist, und dass
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der Einlauffinger die im Anspruch 1 definierte
Ausgestaltung und Funktionalitat aufweist (vgl. die

letzten beiden Merkmale des Anspruchs 1),

sodass der Gegenstand des Anspruchs 1 wie erteilt wvon

der Entgegenhaltung D2 nicht vorweggenommen wird.

Da die Neuheit ausschlieBlich im Hinblick auf die
Druckschrift D2 von der Beschwerdefiihrerin bestritten
wird, sieht die Kammer aus den oben angegeben Griinden
keinen Anlass, von der Schlussfolgerung der
Einspruchsabteilung abzuweichen, dass der Gegenstand
des Anspruchs 1 wie erteilt im Sinne der Artikel 52(1)
und 54 EPU neu ist.

Erfinderische Tatigkeit: Artikel 52 (1) und 56 EPU

Die Kammer stimmt der Schlussfolgerung der
Einspruchsabteilung zu, dass der Gegenstand des
unabhédngigen Anspruchs 1 im Hinblick auf die
Druckschrift D2 1in Verbindung mit dem allgemeinen
Fachwissen auf einer erfinderischen Tatigkeit im Sinne
der Artikel 52 (1) und 56 EPU beruht.

Ausgehend wvon den oben genannten unterscheidenden
Merkmalen und 1im Einklang mit der Feststellung der
Einspruchsabteilung Dbestehet die objektiv zu 1ldsende
Aufgabe darin, einen vereinfachten Aufbau flir die
bekannte Vorrichtung vorzuschlagen, der ein
verbessertes Absaugen von an der Oberflache der

Filtersegmente haftenden Kohlenteilchen erlaubt.

Die Argumentation der Beschwerdefiihrerin, dass es sich
bei der im Anspruch 1 zur Losung der oben genannten

Aufgabe vorgeschlagenen Losung lediglich um eine
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Verlegung der Baugruppe (80,84,90) in den Strangeinlauf
der Dbekannten Vorrichtung handele, und dass diese
Verlegung keine erfinderische Uberlegung erfordere, ist

aus folgenden Grinden nicht lberzeugend:

Eine solche Verlegung wirde - wenn sie angesichts der
unterschiedlichen Ausgestaltung der Ausnehmung, siehe
oben Punkt 1.4, Uberhaupt den gleichen technischen
Effekt Dbewirken wilirde - einige zusatzliche und
schwerwiegende bauliche Anderungen voraussetzen, wie
z.B. die Verlegung auch der Absaugvorrichtung (88) und
der gesamten Einrichtung (52) zur Einfihrung der
Kohlepartikel in den Strangeinlauf. Schon aufgrund
dieser erheblichen baulichen Anderungen und der
Anpassungen, die fir einen solchen Umbau erforderlich
waren, wirde der Fachmann von einer derartigen,
konstruktiv aufwendigen Modifizierung des Aufbaues der
bekannten Vorrichtung im Sinne von  Anspruch 1
abgehalten. Ein Hinweis zur Durchfiihrung eines solchen
Umbaues 1st weder von der Druckschrift D2 selbst im
Hinblick auf die relevanten fachmd@nnischen Kenntnisse
noch vom restlichen, erwahnten Stand der Technik

nahegelegt.

Da auch das Vorliegen eines erfinderischen Tatigkeit
von der Beschwerdefihrerin ausschlieBlich im Hinblick
auf die Druckschrift D2 in Verbindung mit den
fachmannischen Kenntnissen Dbestritten wird, schlieBt
sich die Kammer aus den oben angegeben Griinden der
Schlussfolgerung der Einspruchsabteilung an, dass der
Gegenstand des Anspruchs 1 wie erteilt auf einer
erfinderischen Tatigkeit im Sinne der Artikel 52 (1) und
56 EPU beruht.

Die gleiche Argumentation gilt "mutatis mutandis"

hinsichtlich des Gegenstandes des unabhédngigen
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Verfahrensanspruchs 13 1in der erteilten Fassung, der
die Verwendung der neuen und erfinderischen
Merkmalskombination des Anspruchs 1 fordert, und der
somit ebenfalls als neu und auf einer erfinderischen

Tatigkeit beruhend anzusehen ist.

Die Anspriche 2 bis 12 sind vom Anspruch 1 abhangig.

Die Kammer merkt an, dass die Beschwerdefiihrerin mit
der Beschwerdebegrindung keine weiteren Angrifflinien
und keine zusatzlichen, flr die zUu treffende

Entscheidung relevanten Beanstandungen vorgelegt hat.

Die Kammer merkt weiterhin an, dass von der
Beschwerdefihrerin keine Stellungsnahme zur der
vorlaufigen Einschatzung der Kammer vom

13. Januar 2020, nach dem die Beschwerde zurickzuweisen

sein dirfte, vorgelegt wurde.

Da die Beschwerdefiihrerin ihren Antrag auf mindliche
Verhandlung schriftlich =zurickgenommen hat und dem
Hauptantrag der Beschwerdegegnerin stattgegeben werden
kann, kann diese Entscheidung auf der Grundlage des

schriftlichen Beschwerdevorbringens ergehen.

Regel 103(4)(c) 1in der ab 1. April 2020 geltenden
Fassung sieht die Rickzahlung von 25 % der
Beschwerdegebiihr vor, wenn der Antrag auf mindliche
Verhandlung innerhalb eines Monats nach Zustellung
einer von der Beschwerdekammer zur Vorbereitung der
mindlichen Verhandlung erlassenen Mitteilung
zurickgenommen wird und eine mindliche Verhandlung
nicht stattfindet.

Die Kammer hat die Beschwerdefiihrerin in Vorbereitung

der fir den 3. Juli 2020 terminierten mindlichen
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Verhandlung am 3. Juni 2020 aufgefordert, mitzuteilen,
ob sie an der Verhandlung teilzunehmen beabsichtige.
Die  hierauf erklarte Ricknahme des Antrags auf
mundliche Verhandlung ging bei der Kammer am

19. Juni 2020 ein, also innerhalb eines Monats.

Eine miindliche Verhandlung musste daher nicht
durchgefihrt werden; die vorliegende Entscheidung

konnte im schriftlichen Verfahren ergehen.

Der Umstand, dass die Kammer Dbereits mit Datum vom
13. Januar 2020 einen auch inhaltlich ausfihrlichen
Vorbereitungsbescheid gemal Artikel 15(1) VOBK 2020
erlassen hatte, schlieBt nach dem Wortlaut von Regel
103(4) (c) EPU nicht aus, eine Riickzahlung auch im
Hinblick auf eine spatere, erganzende Mitteilung der
Kammer =zu gewahren, die innerhalb eines Monats zur
Rliicknahme des Antrags auf miindliche Verhandlung gefiihrt
hat. Regel 103(4) (c) EPU verlangt keine inhaltliche
Qualitat der vorbereitenden Mitteilung und erstreckt
sich daher auch auf rein organisatorische

Vorbereitungsbescheide.

Die Kammer schlieRt sich insoweit der fur den
vergleichbaren Fall der Beschwerderiicknahme nach einem
zweiten Hinweisbescheid geméal Regel 100 (2) EPU
ergangenen Entscheidung zum Rickzahlungstatbestand der
Regel 103(2) (b) EPU (nun Regel 103(3) (b) EPU) in
T 265/14 an. Die dort diskutierten Erwdgungen sind auch

auf den hiesigen Fall iUbertragbar.

Entscheidend ist der mit der Einfihrung auch des neuen
Rickzahlungstatbestands nach Regel 103 (4) (b) EPU
verfolgte Zweck, einen Anreiz zu geben, unndtige
Arbeitsschritte (vorliegend die Vorbereitung und

Durchfiihrung der mindlichen Verhandlung) zu vermeiden
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und damit die zur Verfigung stehende Arbeitszeit
moglichst effizient nutzen zu kébnnen, vgl. die
Begriundung auch der am 1. April 2020 in Kraft
getretenen Anderung von Regel 103 EPU in CA/80/19, hier
insbesondere Randziffern 61 und 82-86. Dieser Zweck
wird auch erreicht, wenn ein zwelter, rein
organisatorischer Vorbereitungsbescheid zur Ricknahme
des Antrags auf mindliche Verhandlung fihrt und
letztere darauf, wie vorliegend, abgesetzt werden kann.
Dass der zweite Vorbereitungsbescheid aufgrund der
aktuellen Situation (VorsichtsmaBRnahmen im Hinblick auf
die COVIDl9-Pandemie) erst einen Monat vor der
mindlichen Verhandlung erging, kann nicht zulasten der
Beschwerdefiithrerin gehen, die durch ihre
Antragsricknahme den Weg fur einen effizienten
Abschluss des Verfahrens im schriftlichen Verfahren
geebnet hat. Auch wenn der vorgesehene Termin in einer
solchen Situation nicht mehr fir eine andere
Verhandlung genutzt werden kann, wie in Randziffer 82
von CA/80/19 angesprochen, bleibt doch der oben
angesprochene Zeitgewinn fiir die Kammer und die anderen
Beteiligten. Vor allem konnen die hier gegebenen
zeitlichen Umstande nicht dazu fihren, Regel 103 (4) (c)
unterhalb ihres recht eindeutigen Wortlauts ("innerhalb
eines Monats ab Zustellung einer von der
Beschwerdekammer zur Vorbereitung der mindlichen

Verhandlung erlassenen Mitteilung") auszulegen.

Die Frist nach Regel 103(4) (¢c) wird im Ergebnis durch
Jjede vorbereitende Mitteilung der Kammer erneut

ausgelost.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Griunden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlickgewiesen.

Die Beschwerdegebiihr ist in Hohe wvon 25%

zurickzuerstatten.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:
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A. Vottner G. Pricolo

Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



