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Anmeldenummer: 10732286.9
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Bezeichnung der Erfindung:

ZIGARETTENPACKUNG UND VERFAHREN ZUM HERSTELLEN VON
ZIGARETTENPACKUNGEN

Anmelderin:
Focke & Co. (GmbH & Co. KG)

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

VOBK Art. 12(4), 15(1)

VOBK 2020 Art. 25(2), 12(2)
EPU Art. 106(1) Satz 1, 113(2)

Schlagwort:

Spat eingereichter Antrag - Antrag hatte bereits im
erstinstanzlichen Verfahren vorgebracht werden kdénnen (ja)
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Beschwerde-Aktenzeichen: T 0641/17 - 3.2.07
ENTSCHETIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.07
vom 6. Marz 2020
Beschwerdefiithrerin: Focke & Co. (GmbH & Co. KG)
(Anmelderin) Siemensstrasse 10
27283 Verden (DE)
Vertreter: Ellberg, Nils
Meissner Bolte Patentanwdlte
Rechtsanwalte Partnerschaft mbB
Hollerallee 73
28209 Bremen (DE)
Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Priifungsabteilung des

Europdischen Patentamts, die am 2. November
2016 zur Post gegeben wurde und mit der die
europdische Patentanmeldung Nr. 10732286.9
aufgrund des Artikels 97 (2) EPU
zurickgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender I. Beckedorf
Mitglieder: A. Beckman
A. Pieracci
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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

VI.

Die in zuldssiger Weise erhobene Beschwerde der
Anmelderin richtet sich gegen die Entscheidung der
Prifungsabteilung lber die Zurickweisung der

europaischen Patentanmeldung Nr. 10 732 286.9.

Dieser Entscheidung lag ausschlieRlich der mit
Schriftsatz vom 2. Dezember 2015 eingereichte
Anspruchssatz zugrunde, der die urspriinglich

eingereichten Anspriiche ersetzte.

Das Beschwerdebegehren der Beschwerdefithrerin zu Beginn
des Beschwerdeverfahrens bezog sich auf den der
angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden
Anspruchssatz als Hauptantrag sowie die mit der
Beschwerdebegriindung als Hilfsantrdge 1 und 2

eingereichten Anspruchssatzen.

Mit Mitteilung gem&B Artikel 15 (1) VOBK 2007 teilte
die Kammer ihre vorladufige negative Beurteilung der

Sach- und Rechtslage mit.

In Reaktion darauf reichte die Beschwerdefihrerin mit
Schriftsatz vom 18. Dezember 2019 einen neuen
Hauptantrag ein, dessen Anspruchssatz dem Anspruchssatz
in der urspringlich eingereichten Fassung entsprach.

Die Hilfsantrage 1 und 2 wurden nicht weiterverfolgt.

In der mindlichen Verhandlung am 6. Marz 2020, wegen
deren Einzelheiten auf das Sitzungsprotokoll Bezug

genommen wird, beantragte die Beschwerdefiihrerin,

die angefochtene Entscheidung aufzuheben und
ein Patent auf der Basis des mit Schriftsatz vom

18. Dezember 2019 eingereichten Hauptantrages zu
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erteilen, oder hilfsweise,
die Angelegenheit an die Prifungsabteilung zur
weiteren Entscheidung auf der Basis des

Hauptantrages zurickzuverweisen.

Das entscheidungserhebliche Vorbringen der Anmelderin
ist in den nachstehenden Entscheidungsgriinden

aufgefihrt.

Da die vorliegende Entscheidung aus
verfahrensrechtlichen Griinden ergeht, wird von der
Wiedergabe der Wortlautes der Anspriiche des geltenden

Hauptantrages abgesehen.

Entscheidungsgrunde

Zulassung des Hauptantrags ins Verfahren

Nach Artikel 12 (4) VOBK 2007, der nach Artikel 25 (2)
VOBK 2020 auf das vorliegende Verfahren anwendbar ist,
ist die Kammer befugt, Antrdge nicht zuzulassen, die
bereits im erstinstanzlichen Verfahren hatten

vorgebracht werden konnen.

Der von der Beschwerdefiihrerin nunmehr als Hauptantrag
zur Entscheidung gestellte Anspruchssatz entspricht dem
Anspruchssatz gemal der urspriinglich eingereichten
Fassung der Anmeldung. Diesen urspriinglichen
Anspruchssatz ersetzte die Beschwerdefiihrerin indes im
Prifungsverfahren durch den mit Schriftsatz vom

2. Dezember 2015 eingereichten Anspruchssatz, zu dem
die angefochtene Entscheidung ergangen ist. Soweit die
Beschwerdefihrerin im Beschwerdeverfahren nunmehr den

im Ergebnis vor dem Erlass der angefochtenen
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Entscheidung zurickgenommenen urspriinglichen
Anspruchssatz wiederaufleben zu lassen sucht, stellt
sie einen Antrag, den sie im Sinne von Artikel 12 (4)
VOBK 2007 im Prifungsverfahren hédtte vorbringen und zur

Entscheidung stellen kdnnen.

Die Beschwerdefiihrerin begriindet die Rickkehr zu dem
urspringlichen Anspruchssatz damit, dass durch ihn der
einzige Zurickweisungsgrund nach der angefochtenen
Entscheidung gemdB Artikel 123 (2) EPU prima facie
ausgeraumt werde. Die vorlaufige Mitteilung der Kammer
habe ein Weiterverfolgen des der angefochtenen
Entscheidung zugrunde liegenden und zu Beginn des
Beschwerdeverfahren begehrten Anspruchssatzes
aussichtslos erscheinen lassen. Aus Grinden der
Verfahrensokonomie sei es auch nicht angezeigt gewesen,
den urspringlich eingereichten Anspruchssatz zuvor
hilfsweise zu beantragen. Da es sich vorliegend um ein
ex parte-Verfahren handele, sei von der Verlangerung
des Verfahrens nur die Anmelderin selbst betroffen,
weshalb die Beschwerdekammer ersucht werde, im Rahmen
des ihr zustehenden Ermessens der Zurickverweisung und
damit der Fortsetzung des Prifungsverfahrens auf der
Basis des urspringlich eingereichten Anspruchssatzes

zuzustimmen.

Die Kammer sieht hierin keine hinreichende Begriindung,
die die Zulassung und Berilicksichtigung des geltenden

Hauptantrages rechtfertigte.

Es ist stadndige Rechtsprechung der Beschwerdekammern,
im Laufe des Prifungsverfahrens zuriickgenommene
Antrdge, die im einseitigen Beschwerdeverfahren erneut
gestellt werden, nicht ins Verfahren zuzulassen (siehe
Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 9. Auflage 2019,
V.A.4.11.4c, m.w.N.). Aufgrund der Riucknahme des
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Antrags liegt insoweit keine Entscheidungsbegriindung
der Prifungsabteilung zum vorliegenden Hauptantrag vor,
die die Beschwerdekammer im Rahmen ihrer Kompetenz nach
Artikel 106 (1), Satz 1 EPU und Artikel 12 (2) VOBK
2020 tUberprifen kdénnte. Eine Zulassung des Hauptantrags
ins Verfahren bedeutete demnach, dass die Kammer den
Antrag erstmals im Beschwerdeverfahren priufen oder die
Sache an die Prifungsabteilung zurickverweisen miisste.
Ersteres liefe dem Hauptzweck des Beschwerdeverfahrens
im ex parte-Verfahren, also der Uberpriifung der
angefochtenen Entscheidung, zuwider (siehe Punkt 4 der
Entscheidungsgriinde der Entscheidung der GroBen
Beschwerdekammer G 10/93, ABl. EPA 1995, 172).

Letzteres entsprache nicht der Verfahrensdkonomie.

Die Kammer lédsst den Hauptantrag daher in Ausibung
ihres Ermessens nach Artikel 12 (4) VOBK 2007 nicht ins

Verfahren zu.

Folglich liegt kein zugelassener Antrag der
Beschwerdefihrerin vor. Deshalb liegt keine Fassung der
Anmeldung im Sinne von Artikel 113 (2) EPU vor,
aufgrund welcher ein europdisches Patent erteilt werden
kénnte. Daher kann die angefochtene Entscheidung nicht
aufgehoben werden, und die Beschwerde ist

zurickzuweisen.

Da kein zugelassener Antrag vorliegt, auf dessen Basis
eine Zurlckverweisung an die Prifungsabteilung zur
weiteren Entscheidung erfolgen konnte, eribrigt sich
auch eine Entscheidung der Kammer zum
Zurlickverweisungsantrag der Angelegenheit an die

Prifungsabteilung.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurilickgewiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:
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G. Nachtigall I. Beckedorf

Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



