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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITT.

IV.

VI.

Die Einsprechende hat gegen die Zwischenentscheidung der
Einspruchsabteilung, das Patent Nr. 1826557 in geandertem

Umfang aufrechtzuerhalten, Beschwerde eingelegt.

Mit dem Einspruch war das Patent in gesamtem Umfang im
Hinblick auf Artikel 100 a) EPU, in Verbindung mit den
Artikeln 52(1), 54(1) und 56 EPU, und im Hinblick auf
Artikel 100 c) angegriffen worden.

Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass unter
Bericksichtigung der von der Patentinhaberin im
Einspruchsverfahren vorgenommenen Anderungen gemdB dem
ersten Hilfsantrag das europaische Patent und die
Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen

des EPU geniigten.

In einer Mitteilung gemal Artikel 15(1) VOBK 2020 wvom 16.
April 2020, die als Anlage einer Ladung =zur mindlichen
Verhandlung beigefigt war, teilte die Kammer den
Beteiligten ihre vorldufige und unverbindliche Meinung zu
bestimmten, wesentlichen Aspekten des vorliegenden

Beschwerdeverfahrens mit.

Die miindliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer fand am

11. Marz 2021 statt.

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

des Streitpatents.

Die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) beantragte die
Zurickweisung der Beschwerde (Hauptantrag) oder die

Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die
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Aufrechterhaltung des Patents 1in gedndertem Umfang mit
Ansprichen gemal

- Hilfsantrag 1 eingereicht mit der Beschwerdeerwiderung
vom 31. August 2018 oder

- Hilfsantragen 2, 3 oder 5 eingereicht mit Schreiben vom
14. September 2017 oder

- Hilfsantrag 5a eingereicht mit der Beschwerdeerwiderung
vom 31. August 2018 oder

- Hilfsantrdgen 6 oder 7 eingereicht mit Schreiben vom
14. September 2017 oder

- die Zurlckverweisung der Angelegenheit 1in Bezug auf
Hilfsantrdge 2, 3 und 5 bis 7 an die erste Instanz, falls
der Hauptantrag oder der Hilfsantrag 1 als nicht gewdhrbar
angesehen werden sollten, gemdal Schreiben wvom 11. Februar

2021.

Die vorliegende Entscheidung nimmt Bezug auf das folgende,
aus dem erstinstanzlichem Verfahren Dbereits bekannte
Dokument:

D9: EP 0 731 350 Al.

Der Wortlaut des Anspruchs 1 gemal Hauptantrag lautet (die

Nummerierung M1.1 bis M1.8 der Merkmale des Anspruchs 1 ist

dem eigentlichen Wortlaut der jeweiligen Merkmale
vorangestellt) :
M1.1 "Einrichtung zur elektromagnetischen, insbesondere

optischen, Kontrolle von stabfdormigen Produkten (4) der

Tabak verarbeitenden Industrie

M1.2 in einer Kontrollzone (1),

M1.3 wobei die Einrichtung eine Vorrichtung (8) zum Foérdern

der Produkte (4) in einlagiger Reihe hintereinander durch

die Kontrollzone (1) aufweist,
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Ml.4 mit einer Vorrichtung (9) zur Auswertung der von

Aufnahmevorrichtungen (2, 3) erfassten Aufnahmen,

M1.5 wobei mindestens zwei aus unterschiedlichen Richtungen
auf die Kontrollzone (1) ausgerichtete

Aufnahmevorrichtungen (2, 3) vorgesehen sind,

M1.6 wobei zwei Aufnahmevorrichtungen (2, 3) auf das

mindestens eine Produkt (4) ausgerichtet sind,

dadurch gekennzeichnet, dass

M1.7 die Aufnahmevorrichtungen (2, 3) derart versetzt und
winkelig zueinander angeordnet sind, dass ein Teilbereich
der Oberfldche des Produkts (4) zwelifach wund aus zweil

verschiedenen Blickwinkeln abgebildet wird,

M1.8 wobei die Vorrichtung (9) zum Vergleichen der zu den
von den Aufnahmevorrichtungen (2, 3) aufgenommenen

Aufnahmen gehdérenden Daten miteinander ausgebildet ist".

Der Wortlaut des Anspruchs 4 gemadB Hauptantrag lautet
(die Nummerierung M4.1 bis M4.8 der Merkmale des
Anspruchs 4 ist dem eigentlichen Wortlaut der

jeweiligen Merkmale vorangestellt) :
M4.1 Verfahren zZur elektromagnetischen, insbesondere
optischen, Kontrolle von stabfdormigen Produkten (4) der
Tabak verarbeitenden Industrie

M4.2 in einer Kontrollzone (1),

dadurch gekennzeichnet, dass
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M4.3 die Kontrollzone (1) von Aufnahmevorrichtungen (2, 3)

aus zwel unterschiedlichen Richtungen aufgenommen wird,

M4.4 wobel zwel Aufnahmen von einem Teilbereich der
Oberflache des wenigstens einen Produkts (4) aus

unterschiedlichen Richtungen erfasst werden,

M4.5 die Dbeiden Aufnahmen an eine Auswertevorrichtung (9)

weitergeleitet und

M4.6 in der Auswertevorrichtung (9) die 2zu den Aufnahmen

gehdrigen Daten miteinander verglichen werden,

M4.7 wobei eine UnregelmaRigkeit auf der Oberflache (5) des
Produkts (4) dann unterstellt wird, wenn eine
Unregelmé&Bigkeit auf den zwei  Aufnahmen an solchen
Positionen (6a, ©6b) auftritt, dass solchen zwei Positionen
(6a, 6b) genau eine Stelle auf der Oberflache (5) des

Produkts (4) zugeordnet werden kann".

Entscheidungsgriunde

1. Hauptantrag - Artikel 123(2) EPU und 84 EPU 1973

Die Anspriiche des Hauptantrags sind identisch mit
denjenigen von Hilfsantrag 1, auf der Grundlage dessen die

Einspruchsabteilung das Patent aufrecht erhalten hatte.

Der Gegenstand der unabhdngigen Anspriiche 1 und 4 des
jetzigen Hauptantrags erfillt die Erfordernisse von
Artikel 123(2) EPU und die Anspriiche 1 und 4 diejenigen
von Artikel 84 EPU 1973.

1.1 Die von der Einsprechenden in der ersten Instanz erhobenen

Einwdnde gem&B Artikel 123(2) EPU wund 84 EPU 1973
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hinsichtlich der Merkmale der Anspriiche 1 und 4 des
vorliegenden Hauptantrags wurden von der
Einspruchsabteilung zuriickgewiesen. Siehe die angefochtene
Entscheidung, Seiten 5 und 6 zum gednderten Merkmal M1.7
in Ansprichen 1 und 4 des seinerzeitigen Hauptantrags
sowie Seiten 9 und 10 betreffend die Erfillung der
Erfordernisse von Artikeln 123 (2) und 84 EPU nach
Ergdnzung von Merkmal M1l.1 in Anspruch 1 des Jjetzigen
Hauptantrags (seinerzeitigen Hilfsantrags 1) mit dem
Begriff "stabformig". In der Beschwerdebegrindung hat die
Einsprechende die Entscheidung der Einspruchsabteilung
insoweit nicht angegriffen. Wie in der der Ladung zur
mindlichen Verhandlung beigefiigten Mitteilung, Punkte 6.1
und 6.2, bereits vorlaufig zum Ausdruck gebracht, hat auch
die Kammer keine Bedenken, dass der Gegenstand der
Anspriiche 1 und 4 die Erfordernisse von Artikel 123(2) EPU
und die Anspriiche 1 und 4 die Erfordernisse von Artikel 84

EPU 1973 erfillen.

Zulassung neuen Vortrags der Einsprechenden

Die Kammer lasst den angekiindigten neuen Vortrag der
Einsprechenden hinsichtlich Einwanden gemdf Artikel 123 (2)
EPU und 84 EPU 1973 nicht in das Verfahren zu (Artikel 13
VOBK 2020) .

Wahrend der mindlichen Verhandlung vor der Kammer stellte
die Einsprechende einen entsprechenden Antrag, ohne
zundchst konkrete Einwdnde vorzubringen. Spater behauptete
sie, der Merkmal M1l.1 hinzugefiigte Begriff "stabformig" in
dem Ausdruck "Kontrolle wvon stabfdrmigen Produkten der
Tabak verarbeitenden 1Industrie", sei nicht wurspritnglich
offenbart, sondern stehe im Widerspruch zur Beschreibung.
Dariiber hinaus sei das Merkmal unklar. Es handele sich bei
ihrem beabsichtigten neuen Vortrag nicht um die nochmalige

Diskussion der in der ersten Instanz bereits erhobenen
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Einwidnde gemdR Artikel 123(2) EPU und 84 EPU 1973, sondern
um neue Aspekte hinsichtlich des hinzugeftigten Begriffs
"stabformig". Vor der Einspruchsabteilung hatte die
Einsprechende keine Bedenken im Hinblick auf eine

unzuldssige Erweiterung beziiglich des durch den Begriff

"stabformig" erganzten fraglichen Merkmals gedulert
(angefochtene Entscheidung, Seite 9), einen
diesbeziiglichen Einwand nach Artikel 84 wies die

Einspruchsabteilung zuriick (ebenda, Seiten 9 und 10).

Auch im Verlauf des Beschwerdeverfahrens bis zur
mindlichen Verhandlung erhob die Einsprechende beziiglich
des Jjetzigen Hauptantrags keine Einwa&nde gemal Artikel
123(2) EPU und 84 EPU 1973. Die Einsprechende hat sich in
ihrer Beschwerdebegriindung insbesondere nicht gegen die
Entscheidung der Einspruchsabteilung gewandt, wonach die
Voraussetzungen gemdR Artikel 123 (2) EPU und 84 EPU

gegeben seien. Ebenso wenig hat die Einsprechende der
vorldufigen Meinung der Kammer vom 16. April 2020, wonach
die Erfordernisse der Artikel 123(2) EPU (Merkmal M1.7)
und 84 EPU 1973 (Merkmal M1l.1l, "stabférmig") erfillt seien
(siehe Mitteilung gemal Artikel 15(1) VOBK 2020, Punkte
6.1 und 6.2), vor dem Termin der miindlichen Verhandlung am
11. Marz 2021 widersprochen. Was den Begriff "stabformig"
betrifft, so schloss sich die Kammer der Auffassung der
Einspruchsabteilung an, wonach dieser Begriff klar sei.
Eine eigene inhaltliche Erdérterung der Frage der Klarheit
fihrte sie nicht durch. Nachdem die Einsprechende diesen
Einwand in der Beschwerdebegriindung nicht weiterverfolgt
habe, ging die Kammer davon aus, dass die Einsprechende
diesen Einwand (ebenso wie den vorgenannten Einwand gegen
die urspringliche Offenbarung von Merkmal M1.7) im

Beschwerdeverfahren fallengelassen habe.
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Die Patentinhaberin hat sich bis vor der mindlichen
Verhandlung vor der Kammer ebenfalls nicht zu Artikel 123

(2) EPU und Artikel 84 EPU 1973 geduBert.

Gemal Artikel 12 (1) (a) bzw. (d) VOBK 2020 lagen dem
Beschwerdeverfahren damit bis zur miindlichen Verhandlung
ausschlieRlich die obigen, in der angefochtenen
Entscheidung bzw. in der Mitteilung der Kammer gemachten
Ausfiilhrungen betreffend Artikel 123 (2) EPU und Artikel 84
EPU 1973 zugrunde.

Ein Vortrag hinsichtlich Einwdnden gemaR Artikel 123 (2)
EPU und 84 EPU 1973, der von der Einsprechenden wahrend
der miindlichen Verhandlung ausdriicklich als neuer Vortrag
angekindigt wurde, wirde daher eine Anderung des
Beschwerdevorbringens 1im Sinne des Artikels 13 (1) VOBK

2020 darstellen.

Anderungen des Beschwerdevorbringens des Einsprechenden
nach Einreichung seiner Beschwerdebegriindung bedirfen
rechtfertigender Grinde, und 1ihre Zulassung steht im
Ermessen der Kammer (Artikel 13 (1) VOBK 2020). Dariber
hinaus sollen gem&R Artikel 13 (2) VOBK 2020

Anderungen des Beschwerdevorbringens eines Beteiligten
nach Zustellung der Ladung zur miindlichen Verhandlung
grundsatzlich unberiicksichtigt [bleiben], es sei denn, der
betreffende Beteiligte hat stichhaltige Grinde dafir
aufgezeigt, dass auBergewdhnliche Umstdnde vorliegen.
(Hervorhebungen der Kammer)

Argumente der Einsprechenden flir die Zulassung des neuen

Vortrags zu Artikel 123(2) EPU und 84 EPU 1973

Ermittlung von Amts wegen - Artikel 114 (1) EPU 1973

a) Die Einsprechende hat wahrend der mindlichen

Verhandlung vorgetragen, dass die Kammer gemal Artikel
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114 (1) EPU 1973 wvon Amts wegen die grundlegenden
formalen Erfordernisse der Artikel 123(2) EPU und 84
EPU 1973 zu iberpriifen habe, und zwar unabhdngig wvon
dem Zeitpunkt, an dem diesbeziigliche Bedenken an die
Kammer herangetragen wilirden. Die Einsprechende berief
sich insoweit zundchst auf die Entscheidung T 701/97,
Leitsatz, wonach bei Stitzung des Einspruchs auf den
Einspruchsgrund nach Artikel 100 c¢) EPU 1973 und
dessen Behandlung in der angefochtenen Entscheidung
die Kammer die Pflicht habe, =zu Uberprifen, ob die
Antrage der Patentinhaberin das Erfordernis des
Artikels 100 ¢) EPU 1973, Dbzw. des Artikels 123(2)
EPU, erfillten. Diese Pflicht der Kammer sei
unabhadngig von dem Zeitpunkt, zu dem die Einwdnde im

Verfahren erhoben worden seien.

Die Einsprechende Dberief sich zur Stitzung ihrer
Position auch auf G 9/91, G 10/91 und T 1914/12. Die
Kammer habe sich mit den Themen urspringliche
Offenbarung und Klarheit befasst, und die
Einsprechende mo6chte sich dazu &duBern. Der Einwand
nach Artikel 100 c) EPU sei rechtzeitig im
Einspruchsverfahren erhoben worden, so dass kein neuer
Einspruchsgrund vorliege. Die Tatsachen seien im

Ubrigen identisch.

Die Patentinhaberin wandte sich gegen eine Zulassung,
da es sich fir sie um neues Vorbringen handeln wirde,
weil die angekiindigten Einwande in der
Beschwerdebegriindung nicht vorgebracht worden seien.
Sie wies darauf hin, dass sich die Kammer bereits in
ihrer wvorlaufigen Meinung vom 16. April 2020 =zu den
beiden Themen geduBert habe wund die Einsprechende
hierauf erst in der miindlichen Verhandlung reagieren

wolle.
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Hierzu ist zu wiederholen, dass die Kammer im Hinblick
auf die Erfordernisse der Artikel 123(2) EPU und 84
EPU 1973 in ihrer Mitteilung gemdB Artikel 15(1) VOBK
2020 die Entscheidung der Einspruchsabteilung
bestatigt hatte (siehe, Punkte 6.1 und 6.2). Dabei
kann offen bleiben, ob die Kammer {iberhaupt die wvon
der Einsprechenden geltend gemachte Pflicht zum
Eingehen auf diese Erfordernisse traf, nachdem die
Einsprechende Einwdnde nach Artikel 123 (2) EPU und
Artikel 84 EPU 1973 im Beschwerdeverfahren nicht

vorgebracht hatte. Da die Kammer von dem
Prifungsergebnis der Einspruchsabteilung nicht
abgewichen ist, war die Rechtsposition der

Patentinhaberin durch die Prifung nicht berihrt. Daher

war der Kammer die Prifung jedenfalls nicht verwehrt.

Des Weiteren kann die Kammer aus Artikel 114 EPU 1973
eine grundsadtzlich absolute Berechtigung, noch gar die
von der Einsprechenden geltend gemachte Verpflichtung
ihrerseits zur Ermittlung von Amts wegen, insbesondere
zur Uberpriifung aller moéglichen Einwidnde unter allen
moéglichen Umstédnden wund =zu jedem Zeitpunkt, nicht
ableiten. Demnach sind erstmals 1in der miindlichen
Verhandlung vor der Kammer von der Einsprechenden zu
Artikel 123 (2) EPU und Artikel 84 EPU 1973 erhobene
Einwdnde nicht aufgrund von Artikel 114 EPU 1973 ohne

Weiteres zuzulassen. Das wird nachstehend erl&utert.

Hierzu wird nachstehend zundchst die Anwendung von
Artikel 114 (1) EPU 1973 in den beiden vorgenannten
Entscheidungen T 1914/12 und T 701/97 zusammengefasst

und bewertet.

Der mit "Ermittlung von Amts wegen" {berschriebene

Artikel 114 EPU 1973 hat folgenden Wortlaut:
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(1) In Verfahren wvor dem Europaischen Patentamt
ermittelt das Europaische Patentamt den Sachverhalt
von Amts wegen; es 1st dabei weder auf das Vorbringen
noch auf die Antré&ge der Beteiligten beschrankt.

(2) Das Europdische Patentamt braucht Tatsachen und
Beweismittel, die von den Beteiligten verspatet
vorgebracht werden, nicht zu bericksichtigen.

Die Einsprechende hat geltend gemacht, dass die
Auslegung von Artikel 13 (2) VOBK 2020 nicht gegen
Artikel 114 (2) 1973 verstoBen diurfe und diesbeziiglich
auf T 1914/12 hingewiesen. Nach dieser Entscheidung
(siehe Leitsatz) haben die Beschwerdekammern beil der
Zulassung spat vorgebrachter Argumente, die sich auf
bereits im Verfahren Dbefindliche Tatsachen stiitzen,

keinen Ermessensspielraum.

Wie es in der Entscheidung T 1914/12 heiBt (unter Nr.
7.2.3), raumt Artikel 114 (2) EPU 1973 einen
Ermessensspielraum in Bezug auf verspatet vorgebrachte
Tatsachen ein, nicht aber in Bezug auf spat
vorgebrachte Argumente, die sich auf Dbereits im
Verfahren befindliche Tatsachen stitzen. Nach
Auffassung der Kammer in der Entscheidung T 1914/12

kann die VOBK zwar zur Prazisierung und Auslegung des

EPU herangezogen werden, nicht aber, um den
Beschwerdekammern Befugnisse einzurdumen, die im
Ubereinkommen nicht vorgesehen sind. (Siehe die
Zusammenfassung in "Rechtsprechung der

Beschwerdekammern", 9. Auflage 2019, Kapitel V.A.
4.10.1.)

Die Entscheidung der Kammer beruht auf den
begrifflichen Annahmen in der vorhergehenden
Schlussfolgerung in Nr. 7.1.4 (2. Absatz) (Ubersetzung

der Kammer aus dem franzdsischen Originaltext):

Wenn beispielsweise ein Einspruch gegen ein Patent im
Hinblick auf Neuheit erhoben wird und die
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Einsprechende auf der Grundlage der Offenbarung des
Absatzes [0017] des Dokuments D1 sich auf mangelnde
Neuheit wvon Anspruch 1 beruft, so 1ist der geltend
gemachte (Widerrufs-)Grund mangelnde Neuheit (d.h. die
Geltendmachung, dass der Gegenstand des Anspruchs im
Stand der Technik enthalten ist). Dieser
(Widerrufs-)Grund stitzt sich auf ein oder mehrere
Argumente (im weiteren Sinne, die Argumentation), im
vorliegenden Fall das Argument, dass der Gegenstand des
Anspruchs in Absatz [0017] des Dokuments D1 offenbart
wird. Eine Ubersetzung oder Kopie dieses Dokuments

wird als (ein) Beweis (-mittel) hinterlegt. Die
Argumentation stitzt sich auf die Tatsache, die aus dem
Wortlaut dieses Absatzes besteht. Sie enthalt

beispielsweise das Argument (im engeren Sinne), dass
der Fachmann unter Beriicksichtigung seiner allgemeinen
Kenntnisse verstehen wilirde, dass das Merkmal X, das
nicht ausdriicklich in Absatz [0017] offenbart wird,
implizit darin offenbart wird.

Kurz zusammengefasst sollen demnach

- der Wortlaut des Absatzes 17 eine Tatsache,

- das Dokument, 1in welchem Absatz 17 enthalten ist,
ein Beweismittel und

- die Behauptung der nicht ausdricklichen, aber
impliziten Offenbarung von Merkmal X in Absatz 17 ein
Argument

darstellen.

Die Anwendung dieser Begrifflichkeit hat im Fall T
1914/12 in Nr. 7.3 (1. Absatz) denn auch zum Ergebnis
gefihrt:

Die von der Beschwerdefihrerin in ihrem Schreiben wvom
15. Oktober 2015 zum ersten Mal vorgebrachte
Behauptung itber die Art des verwendeten Klebstoffs ist
ein weiteres Argument zur Stutzung der von ihr
vertretenen Auffassung, dass der Gegenstand des
Anspruchs 1 gegenitber den [sic] Dokument D51 neu ist.

Diese Annahmen stehen offenbar im Einklang mit
denjenigen 1in der Entscheidung T 701/97 auf welche

sich die Einsprechende ebenfalls berufen hat. Unter
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Nr. 1.2 heiBt es dort (Ubersetzung aus dem englischen

Original von der Kammer) :

Bei der Prifung der Einwande nach Artikel 100 c)
EPU sind der Inhalt der Anmeldung in der urspriinglich
eingereichten Fassung und des erteilten Patents als
relevante Tatsachen anzusehen, und alle Versuche,
Unterschiede zwischen ihnen aufzuzeigen, sind als
Argumente zu betrachten, die auf diesen Tatsachen
beruhen. In einem solchen Fall wird der "rechtliche
und tatsédchliche Rahmen" im Sinne der Stellungnahme G
10/91 (Grinde 6) nicht verandert, da keine neuen
Tatsachen oder Beweismittel wund kein neuer Grund
geltend gemacht werden missen. Wurde Artikel 100 c)
EPU als Einspruchsgrund erhoben und in der
angegriffenen Entscheidung beriicksichtigt, so ist die
Kammer verpflichtet, =zutreffend zu beurteilen, ob die
Antrage des Beschwerdegegners diesem Artikel
entsprechen. Daher hat die Kammer alle Argumente zu
bericksichtigen, unabhadngig von

- dem Zeitpunkt, zu dem sie in das Verfahren eingefihrt
wurden, ... (Hervorhebungen durch die Kammer)

Beide Entscheidungen gehen danach ganz offenbar davon
aus, dass der Inhalt der Anmeldung in der urspringlich
eingereichten Fassung und des erteilten Patents als -
sich stets und in vollem Umfang im Verfahren
befindliche - Tatsachen anzusehen sind. Neue Argumente
zu Neuheit (T 1914/12) oder urspringlicher Offenbarung
(T 701/97) missen daher stets berticksichtigt werden,
da mit ihnen keine neuen Tatsachen ins Verfahren

eingefiihrt werden.
Die erkennende Kammer teilt die in den Dbeiden
besprochenen Entscheidungen vertretene Auffassung nur

teilweise:

- Sie teilt die ausdricklich in T 1914/12 wvertretene

Sichtweise, wonach Artikel 114 (2) 1973 keine
Grundlage darstellt, um Argumente - die man auch als
Rechtsausfithrungen bezeichnen kann - zuriickzuweisen.

Rechtsvorschriften im Rang unterhalb des EPU wie die
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Verfahrensordnung der Beschwerdekammern missen im
Sinne des EPU ausgelegt werden, welches in der
vorgenannten Vorschrift Tatsachen und Beweismittel,

nicht aber Argumente erwahnt.

- Die Kammer teilt ebenfalls die Auffassung, dass die
sich im Verfahren befindlichen Patentdokumente,
insbesondere der Inhalt der Anmeldung in der
urspringlich eingereichten Fassung und des erteilten
Patents, mit ihrem vollen Inhalt Beweismittel

darstellen.

- Sie teilt noch die Auffassung, dass die sich im
Verfahren befindlichen Patentdokumente eine Anzahl,

meist eine Vielzahl, einzelner Tatsachen umfassen.

- Sie teilt aber ausdriicklich nicht die Auffassung,
wonach alle diese Tatsachen ohne Weiteres, d.h. ohne
ausdrickliche Geltendmachung, Gegenstand des
Beschwerdeverfahrens sind, so dass an sie Jjederzeit

Rechtsfolgen geknipft werden kdénnen.

Eine derartige Auffassung widerspricht der Natur eines
gerichtlichen Verfahrens, wie des
verwaltungsgerichtlichen Verfahrens vor den
Beschwerdekammern des EPA (siehe unten, Buchst. g),
das auf Sachvortrag, also der Geltendmachung von
Tatsachen, beruht. Es ist dem Charakter eines
gerichtlichen Verfahrens fremd, lediglich den einen,
bereits zulédssig eingefiithrten, auf bestimmte Tatsachen
gestiitzten Rechtsgrund fiir einen Anspruch =zu nennen
und es dann dem Gericht =zu {berlassen, aus dem
vorhandenen groBen Tatsachenfundus die passenden
Tatsachen herauszusuchen. Das gilt auch im Falle des
Amtsermittlungsgrundsatzes 1in mehrseitigen Verfahren

vor den Beschwerdekammern des EPA. Auch hier muss der
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Beschwerdefiihrer die einzelnen Tatsachen, auf welche
er sich stiutzt, konkret im Verfahren vorbringen.
Geschieht das innerhalb der vom EPU gesetzten Fristen,
befinden sich diese Tatsachen grundséatzlich im
Verfahren, andernfalls brauchen sie nach Artikel 114
(2) EPU 1973 und insbesondere der diese Rechtsnorm
konkretisierenden VOBK als verspatet nicht

beriicksichtigt zu werden.

Nach den obigen Erwadgungen wlirde die von der
Einsprechenden beantragte Einfihrung neuen Vorbringens
betreffend urspriingliche Offenbarung und Klarheit des
Begriffes "stabformig" in Merkmal M1l.1l zwingend neuen
Sachvortrag, d.h. die Einfiihrung neuer Tatsachen,
umfassen. Denn die Einsprechende hat ihre Beschwerde
nicht auf diese Grinde, sondern ausschlieRlich auf
mangelnde Neuheit und erfinderische Tatigkeit,
gestitzt und dementsprechend keine Tatsachen zu
Artikel 123 (2) EPU und Artikel 84 EPU im
Beschwerdeverfahren Dbis zur mindlichen Verhandlung
vorgebracht. Wie oben (unter Nr. 1.2.1) ausgefihrt,
handele es sich laut Einsprechender bei ihrem
beabsichtigten neuen Vortrag nicht um die nochmalige
Diskussion der in der ersten Instanz bereits erhobenen
Einwdnde gemdB Artikel 123(2) EPU und 84 EPU 1973,
sondern um neue Aspekte hinsichtlich des hinzugefiligten
Begriffs "stabformig". Damit geht es um die Behauptung
einer neuen Tatsache, wonach ein spezieller Gegenstand
des Patents, bzw. ein spezielles Merkmal eines
Anspruchs des Patents, nicht klar sei und eine
Information aufweise, die iber den Inhalt der

urspringlichen Anmeldung hinausginge.

Zulassung von Anderungen nach Artikel 13 VOBK 2020
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Die Beschwerdekammer kann die Zulassung von - hier
demnach vorliegenden - neuen Tatsachen nach Artikel 13
VOBK 2020 verweigern, sofern und soweit diese

Vorschrift in Einklang mit hoherrangigem Recht,
namentlich - wie wvon der Einsprechenden in Zweifel
gezogen - mit dem in Artikel 114 EPU 1973 verankerten
Amtsermittlungsgrundsatz - steht. Die Kammer ist der
Auffassung, dass das Jjedenfalls flir die vorliegende

Fallgestaltung gilt.

Zum Umfang der Geltung des Amtsermittlungsgrundsatzes
im Einspruchsbeschwerdeverfahren hat die Grobe
Beschwerdekammer in den von der Einsprechenden
zitierten (in den wesentlichen Entscheidungsgriinden
identischen) Entscheidungen G 9/91 und G 10/91 (ABI.
EPA 1993, 408 wund 420) grundsatzliche Ausfiihrungen
gemacht. Dort heilt es (in der amtlichen deutschen

Ubersetzung) u.a.:

18. Hauptzweck des mehrseitigen Beschwerdeverfahrens
ist es, der unterlegenen Partei eine Moglichkeit zu
geben, die Entscheidung der Einspruchsabteilung
sachlich anzufechten. Die Prifung von
Einspruchsgriinden, die nicht als Grundlage fir die
Entscheidung der Einspruchsabteilung gedient haben,
entspricht nicht dieser Zweckbestimmung. Uberdies ist
das Beschwerdeverfahren - anders als das rein
administrative Einspruchsverfahren - als
verwaltungsgerichtliches Verfahren anzusehen, wie die
GroRe Beschwerdekammer in ihren Jjlingst ergangenen
Entscheidungen G 7/91 wund G 8/91 (s. Nr. 7 der
Entscheidungsgrinde) dargelegt hat. Ein solches
Verfahren ist seiner Natur nach weniger auf
Ermittlungen ausgerichtet als ein Verwaltungsverfahren.
Daher erscheint es gerechtfertigt, Artikel 114 (1) EPU
[1973], obwohl er sich formal gesehen auch auf das

Beschwerdeverfahren erstreckt, in einem solchen
Verfahren generell restriktiver anzuwenden als im
Einspruchsverfahren [vor der Einspruchsabteilung]. Vor

allem neue Einspruchsgrinde dirfen nach Ansicht der
GroBen Beschwerdekammer daher in der Beschwerdephase
grundsé&tzlich nicht mehr in das Verfahren eingefihrt
werden.
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Die erkennende Kammer versteht diesen Absatz zum Einen
als Ausdruck des Grundsatzes einer generell
restriktiveren Anwendung von Artikel 114 (1) EPU 1973
im Beschwerdeverfahren als im Einspruchsverfahren, zum
Anderen als der konkreten Anwendung dieses Grundsatzes

auf die Zulassung neuer Einspruchsgriinde.

In G 9/91 und G 10/91 heiBt es weiter:

19. Um MiBverstandnissen vorzubeugen, sei schlieBRlich
noch betont, dak Anderungen der Anspriiche oder anderer
Teile eines Patents, die im Einspruchs- oder
Beschwerdeverfahren vorgenommen werden, in vollem
Umfang auf die Erfiillung der Erfordernisse des EPU (z.
B. des Artikels 123 (2) und (3) EPU) zu priifen sind.
(Hervorhebungen durch die Kammer)

Die Ausfihrungen in Nr. 19 stellen klar, dass der
Umfang der Sachprtfung nicht wie beim erteilten Patent
allein durch die 1in der Einspruchsschrift geltend
gemachten und gemdB Regel 76 (2) c) EPU substantiiert
vorgetragenen Einspruchsgrinde Dbestimmt wird. Der
Inhalt von Nr. 19 hat demnach keine Auswirkungen auf

denjenigen von Nr. 18.

Vor diesem Hintergrund sind Einschrankungen der
Zulassung von Anderungen, Ye) wie sie die
Verfahrensordnung der Beschwerdekammer, die am 1.
Januar 2020 in Kraft trat, vorsieht, grundsatzlich mit
dem Amtsermittlungsgrundsatz vereinbar. Wie die
nachfolgende Erdrterung zeigt, begegnet die Anwendung
dieser Einschréankungen jedenfalls im vorliegenden Fall

keinen Bedenken.

Vorliegend wurde 1im spatest mdglichen Zeitpunkt,
namlich der miindlichen Verhandlung, der Vortrag neuer
Tatsachen angekindigt. Auf die ausdriickliche Frage der

Kammer, wieso der neue Vortrag zu Artikel 123(2) EPU
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und 84 EPU 1973 nicht =zu einem friheren Zeitpunkt
gemacht wurde, erwiderte die Einsprechende lediglich,
dass gemdB Artikel 114(1) EPU 1973 die Kammer von Amts
wegen die Erfordernisse Artikel 123 (2) EPU und 84 EPU
1973 zu Uberprifen habe. Diese - von der
Einsprechenden auf T 701/97 und T 1914/12 gestiitzte -

Auffassung ist - wie oben festgestellt - unzutreffend.

Die Einsprechende hat nicht vorgetragen und belegt,
dass es sich bei T 701/97 wvom August 2001 wund T
1914/12 wvom April 2018 im Zeitpunkt der mindlichen
Verhandlung im vorliegenden Fall im Marz 2021 um eine

gefestigte Rechtsprechung handele.

Sie hat sich ebenso wenig darauf berufen, dass sie es
im Vertrauen darauf, dass die Dbeiden vorgenannten
Entscheidungen eine gefestigte Rechtsprechung
darstellten, unterlassen hadtte, Einwdnde nach Artikel
123 (2) EPU und Artikel 84 EPU 1973 frither im
Beschwerdeverfahren vorzubringen. Was die Entscheidung
T 1914/12 vom Juni 2018 betrifft, so ware das auch
tatsdchlich gar nicht mdglich gewesen, da sie erst
nach Einreichung der Beschwerdebegriindung im April
2018 ergangen ist. Die in dieser Entscheidung
zitierten, von deren Rechtsauffassung abweichenden
Entscheidungen, insbesondere die Entscheidungen T
1069/08 wund T 1621/09, beide vom September 2011
(siehe T 1914/12, Nr. 7.2.2b)) sowie eine grobe Zahl
darauf gestiitzter spaterer Entscheidungen (ebenda, Nr.
7.2.2c)), belegen im Ubrigen, dass T 701/97 vom August
2001 keinesfalls - jedenfalls im Hinblick auf spéatere
Fassungen der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern
- zu einer gefestigten Rechtsprechung gefihrt hatte.
Nach Alledem konnte die Einsprechende nicht davon
ausgehen, dass die erkennende Kammer mit Sicherheit T

701/97 anwenden wurde. Sie hidtte daher Einwdnde nach
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Artikel 123 (2) EPU und Artikel 84 EPU 1973 bereits in
der Beschwerdebegrindung im April 2018 vorbringen

missen.

Bei Zulassung des angeklindigten neuen Vorbringens zu
den beiden Themen unzuldssige Erweiterung und Klarheit
hdtten sich die Patentinhaberin ebenso wie die Kammer
auf das neue tatsachliche Vorbringen betreffend
unzuldssige Erweiterung und Klarheit einstellen und

die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen prifen miissen.

Das widersprache den in Artikel 13 (1) VOBK, der
Anderungen nach Einreichung der Beschwerdebegriindung
betrifft, genannten Kriterien fir die

Ermessensausibung.

Zu deren Geltendmachung besagt Artikel 13 (1) VOBK
2020:

Der Beteiligte muss die Grinde dafiir angeben, weshalb
er die Anderung erst in dieser Phase des
Beschwerdeverfahrens einreicht.

Zu letzterem Punkt Dbemerkt die Kammer: Auf die
ausdriickliche Frage der Kammer, wieso der neue Vortrag
zu Artikel 123(2) EPU und 84 EPU 1973 nicht zu einem
friheren Zeitpunkt gemacht wurde, erwiderte die
Einsprechende lediglich, dass gemdR Artikel 114 (1) EPU
1973 die Kammer von Amts wegen die Erfordernisse

Artikel 123(2) EPU und 84 EPU 1973 zu tiberpriifen habe.

Von den Kriterien der Ermessensausibung nach Artikel

13 (1) VOBK sind die folgenden vorliegend relevant:

Bei der Ausibung ihres Ermessens beriicksichtigt die
Kammer insbesondere den Stand des Verfahrens, die
Eignung der Anderung zur Losung der von einem anderen
Beteiligten im Beschwerdeverfahren in zuldssiger Weise
aufgeworfenen Fragen oder der von der Kammer selbst
aufgeworfenen Fragen, ferner ob die Anderung der
Verfahrensdkonomie abtridglich ist, [ und bei Anderung
einer Patentanmeldung...]
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Die Zurickweisung der Zulassung des angekiindigten
neuen Vorbringens kann im vorliegenden Fall ohne
Verstol gegen den Amtsermittlungsgrundsatz offenkundig
auf samtliche der vorgenannten Kriterien gestitzt

werden:

- Die Anderung des Vorbringens sollte im spatest
moglichen Stand des Verfahrens (mindliche Verhandlung)
vorgenommen werden,

- Was die Eignung der Anderung zur Lésung der von
einem anderen Beteiligten im Beschwerdeverfahren in
zuldssiger Weise aufgeworfenen Fragen oder der von der
Kammer selbst aufgeworfenen Fragen betrifft, so gilt
schlicht, dass keine derartigen Fragen aufgeworfen
wurden.

- Die Zulassung hétte eine negative Auswirkung auf die
Verfahrensdkonomie, da die wvon der Patentinhaberin
geltend gemachte Notwendigkeit einer Vertagung nicht

fern liegt.

Das in Artikel 13 (1) nicht genannte, aber wvon den
Beschwerdekammern weiterhin grundsadtzlich zu Recht
herangezogene Kriterium der Prima-facie-Relevanz, auf
das sich die Einsprechende Dberufen hat, koénnte im
Hinblick auf den Verfahrensstand und die mangelnde
Veranlassung neuen Vorbringens durch AuBerungen der
Patentinhaberin im Verfahren vor der Kammer oder
AuBerungen der Kammer selbst nicht durchgreifen. Es
ist keine Rechtfertigung erkennbar, warum selbst
angeblich hochrelevantes Vorbringen ohne Veranlassung
durch den Gegner oder die Kammer im spadtest mdglichen
Zeitpunkt des spaten Vorbringens ins Verfahren

zugelassen werden soll.



L2,

- 20 - T 0482/18

Daraus folgt ohne Weiteres, dass es auf das Kriterium
der Komplexitat ebenfalls nicht ankommt (Artikel 13
(1) in Verbindung mit 12 (4) VOBK 2020).

h) Ein Rickgriff auf Art. 13 (2) VOBK (wiedergegeben oben
unter Nr. 1.2.4), der sich auf den Fall von Anderungen
nach Zustellung der Ladung zur miindlichen Verhandlung
bezieht, ware daher gar nicht erforderlich. In diesem
Fall koénnen nach den amtlichen Erlauterungen zu dieser
Vorschrift Kriterien wvon Artikel 13 (1) ebenfalls
herangezogen werden. Jedenfalls hat die Einsprechende
"auBergewdhnliche Umstande" im Sinne dieser Vorschrift
nicht geltend gemacht. Aulerdem sieht die Kammer im
Hinblick auf die vorstehend erdrterten Kriterien von
Artikel 13 (1) VOBK keinen Grund, davon abzuweichen,
dass die Anderungen "grundsidtzlich wunberiicksichtigt"

bleiben.

Der neue Vortrag der Einsprechenden zu den Artikeln 123(2)
EPU und 84 EPU 1973 beruht daher nicht nur auf den von der
Einsprechenden oben allgemein erwahnten Tatsachen
(urspriinglicher Einspruchsgrund; Wortlaut der Anspriiche;
urspringliche Anmeldung), sondern zusatzlich auf der
Behauptung einer neuen Tatsache, wonach ein spezieller
Gegenstand des Patents, bzw. ein spezielles Merkmal der
Anspriiche des Patents, nicht klar sei und eine Information
aufweise, die iber den Inhalt der urspringlichen Anmeldung
hinausginge. Da die behauptete Tatsache sich nicht bereits
im Beschwerdeverfahren befindet, ist der neue Vortrag der
Einsprechenden zu den Artikeln 123(2) EPU und 84 EPU 1973,
inklusive moéglicher Argumente um die aufgestellte

Behauptung zu beweisen, nicht in das Verfahren zuzulassen.

Nach Alledem 1léasst die Kammer den neuen Vortrag der
Einsprechenden zu den Einwdnden gemdB Artikel 123(2) EPU
und 84 EPU 1973 nicht zu (Artikel 13 VOBK 2020).
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Hauptantrag - Artikel 54 (1) EPU 1973 im Hinblick auf D9

Der Gegenstand des Anspruchs 4 1ist neu im Hinblick auf
Dokument D9 (Artikel 54 (1) EPU 1973); insbesondere

offenbart D9 wenigstens das Merkmal M4.1 nicht.

Auslegung des Wortlauts "Verfahren zur (...) Kontrolle von
stabférmigen Produkten der Tabak verarbeitenden Industrie

im Anspruch 4

a) Mit der Zweckangabe "zur Kontrolle von stabfdérmigen
Produkten der Tabak verarbeitenden Industrie" sind
indirekt Dbestimmte Verfahrensschritte wverbunden, die
noétig sind, um den angegebenen Zweck zu erreichen. So
sollen nicht irgendwelche Produkte kontrolliert
werden, sondern spezifische, stabfdérmige Produkte der
Tabak verarbeitenden Industrie. Dies schlieRt Produkte
aus, die eine nicht-stabfdérmige Gestalt aufweisen.
Ebenfalls sind Produkte ausgeschlossen, die
hinsichtlich Gewicht oder GroRe nicht kompatibel sind
mit der Herkunft aus der Tabak verarbeitenden
Industrie. Die Auswahl eines spezifischen Produkts
impliziert einen weiteren Verfahrensschritt. Aufgrund
der Zweckangabe 1im Anspruch 4 muss das Dbeanspruchte
Kontrollverfahren so ausgefihrt werden, dass
tatsdachlich stabformige Produkten der Tabak

verarbeitenden Industrie kontrolliert werden.

b) Dariiber hinaus wird durch die Zweckangabe die Eignung
des Verfahrens zu dem besagten Zweck beansprucht, und
die Zweckangabe schrankt den Schutzbereich des
beanspruchten Verfahrens weiter ein. Herkommliche
Verfahren, welche alle Schritte des Anspruchs 4

aufweisen, sind namlich nicht automatisch zur
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Kontrolle von stabfdrmigen Produkten der Tabak

verarbeitenden Industrie geeignet.

Die Kammer ist daher der Auffassung, dass die
"Kontrolle von stabfdrmigen Produkten der Tabak
verarbeitenden Industrie" ein potenziell Neuheit
begrindendes funktionelles technisches Merkmal des

beanspruchten Verfahrens ist.

Neuheit begriindende Merkmale: Produktauswahl und Eignung des

Verfahrens zur Kontrolle von stabférmigen Produkten der

Tabakindustrie

a)

D9 offenbart im Wesentlichen ein Verfahren zur
Erfassung von Defekten in der Oberfldche von gerolltem
Bandstahl anhand von Dunkelfeld- und Hellfeldaufnahmen
(D9, Spalte 1, Zeilen 3 bis 15; Spalte 3, Zeilen 41
bis 45). Die zu kontrollierenden Produkte in D9 sind
nicht stabformig, sondern bandfdormig und als
Stahlprodukte nicht der Tabak verarbeitenden Industrie
zuzuordnen. Die Produktauswahl der zu kontrollierenden
Produkte in D9 entspricht daher nicht dem Merkmal M4.1
des wvorliegenden Anspruchs 4. Die Bemerkung am Ende
von D9, Spalte 6, Zeilen 29 bis 36, wonach die
Erfindung von D9 auch in anderen technischen Gebieten,
wie beispielsweise in der Herstellung von Papier- oder
Plastikrollen einsetzbar sei, stellt diese Sachlage

nicht in Frage, weil sie zu allgemein ist.

Des Weiteren ist das in D9, Figur 1, offenbarte
Verfahren nicht geeignet, stabfdormige Produkte der
Tabak verarbeitenden Industrie zu kontrollieren. Wie
in D9, Spalte 1, Zeilen 24 bis 30, offenbart, wird der
Bandstahl iber eine Rolle in einer erhdhten Position
bewegt und somit schrdg zur Horizontalen. Wie in der

angefochtenen Entscheidung, Seite 11, zweiter Absatz,
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argumentiert, wirde der in D9, Figur 1, gezeigte
Bandstahl gar nicht mehr vorhanden und, wenn doch
vorhanden, wlirden auf dem Bandstahl platzierte
Zigaretten oder Schachteln sich zur Seite bewegen. Die
Patentinhaberin weist in der Beschwerdeerwiderung,
Seite 14, zweiter Absatz, auf ein weiteres Problem des
Verfahrens von D9 hinsichtlich dessen Eignung hin, das
beanspruchte Verfahren auszufihren, welches darin
bestehe, dass "bei einer Reflexionsmessung unter
streifendem, tangentialem Lichteinfall echte Fehler in
der Oberfldche der stabformigen Artikel der Tabak
verarbeitenden Industrie nur schwach oder {berhaupt
nicht registriert werden kénnen". Die Einsprechende
hat in der mindlichen Verhandlung zZwar die
gegenteilige Behauptung aufgestellt, ohne jedoch die
Eignung des Dunkelfeldmessverfahrens von D9 zur
Kontrolle von stabformigen Produkten der

Tabakindustrie durch geeignetes Vorbringen zu stitzen.

Das Verfahren in D9 offenbart weder die zur Kontrolle von
stabformigen Produkten der Tabakindustrie notwendigen
Verfahrensschritte, noch ist das Verfahren von D9 dazu
geeignet, stabfdormige Produkten der Tabakindustrie zu
kontrollieren. Daher ist das Verfahren des Anspruchs 4 neu

gegeniber D9.

Gegenargumente der Einsprechenden

Die Einsprechende hat folgende Argumente zur Stitzung
ihrer Auffassung, wonach der Gegenstand des Anspruchs 4
von D9 vorweggenommen sei, vorgetragen (siehe
Beschwerdebegriindung, Punkt III.4.2; mindlicher Vortrag

wahrend der mindlichen Verhandlung) :

Unter Hinweis auf die Rechtsprechung der

Beschwerdekammern, insbesondere auf die Entscheidung T
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461/07, trug die Einsprechende vor, dass die Zweckangabe
eines Verfahrens nicht die Wirkung eines funktionalen
technischen Merkmals habe, die darin bestehe, das
beanspruchte Verfahren von einem anderen Verfahren mit
identischen Schritten, aber unterschiedlichem Zweck =zu

unterscheiden.

Die Kammer kann sich dieser Auffassung der Einsprechenden

in ihrer Allgemeinheit nicht anschlieRen:

Gemak der Entscheidung T 1931/14, ist "im Kontext
eines Verfahrens zwischen verschiedenen Arten von
Zweckangaben zu unterscheiden (...), namlich denen,
die die Anwendung eines Verfahrens definieren, und
denen, die eine Wirkung definieren, die sich aus den
Verfahrensschritten ergibt und darin implizit
enthalten ist" (siehe Rechtsprechung der
Beschwerdekammern, 9. Auflage 2019, Abschnitt I.C.
5.2.5). Zweckangaben in einem Verfahrensanspruch
konnen abhangig von dem konkreten Fall eine
einschrédnkende oder eben keine einschrankende Wirkung
entfalten. In dem Fall T 1931/14 kam die Kammer zu dem
Schluss, dass die Zweckangabe von der ersten Art sei
und eine einschradnkende Wirkung auf das Verfahren

entfalte.

Die Schlussfolgerung im Fall T 461/07, wonach der
Zweck einer VerfahrensmalRnahme kein
neuheitsbegriindendes, funktionales technisches Merkmal
des Verfahrensanspruchs sei, mag in dem speziellen,
der Sache T 461/07 =zugrundeliegenden Fall zutreffen.
Die Kammer hat im Fall T 461/07 die Zweckangabe
"lediglich als illustrativ und nicht einschrankend"
angesehen. Jedoch hat diese Schlussfolgerung keine
allgemeine Giltigkeit, insbesondere ist sie im

vorliegendem Fall nicht anwendbar. Die erkennende
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Kammer ist der Auffassung, dass die Zweckangabe "zur
Erhohung der Waschechtheit der Farbung" in jenem Fall
Begriffe Dbeinhaltet, die eine relative Bedeutung
haben, und damit nur eine vage Eignung des Verfahrens
zur Erhohung der Waschechtheit definiert und das
beanspruchte Verfahren daher nicht eindeutig
einschranken kann. Des Weiteren ergibt sich diese wvage
Eignung implizit aus den beanspruchten
Verfahrensschritten und gehdért somit zu der in der
Entscheidung T 1931/14 definierten =zweiten Art von

nicht einschrankenden Zweckangaben.

Im Gegensatz zum Fall T 461/07 ergeben sich in der
vorliegenden Angelegenheit, wie oben erlautert, weder
die Auswahl eines stabfdéormigen Produkts der Tabak
verarbeitenden Industrie noch die Eignung des
Verfahrens zu dessen Kontrolle alleine aus den Ubrigen
im Anspruch definierten Schritten M4.3 Dbis M4.7 des
Anspruchs 4. Daher entfaltet die Zweckangabe im
Merkmal M4.1 eine zusatzliche einschrankende Wirkung,
die tber die Wirkung der eigentlichen
Verfahrensschritte M4.3 Dbis M4.7 des Anspruchs 4
hinausgeht. Des Weiteren ist anhand des Merkmals M4.4
sogar ausdricklich definiert, dass nicht irgendwelche
Produkte, sondern eben ganz bestimmte, namlich
stabfoérmige Produkte kontrolliert werden. Auch wegen
dieser Rickbeziehung 1im Merkmal M4.4 auf die im
Merkmal M4.1 definierten stabformigen Produkte
entfaltet die Zweckangabe im Merkmal M4.1 eindeutig

eine einschrankende Wirkung (siehe unten Punkt 2.2.2).

Die Einsprechende argumentierte, dass die
Verfahrensschritte M4.3 bis M4.7 des urspringlich
erteilten Anspruchs 4 zur Kontrolle fiir alle Produkte der
Tabak verarbeitenden Industrie geeignet gewesen seien. Die

eigentlichen Verfahrensschritte M4.3 bis M4.7 des
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geltenden Anspruchs 4 blieben gegeniiber dem urspringlich
erteilten Anspruch 4 komplett unverandert. Nur die
Verwendung des Verfahrens sei auf die Kontrolle wvon
stabfdrmigen, anstatt von allen, Produkten eingeschrankt.
Die stabfdéormigen Produkte gehdrten Jjedoch nicht zum
Verfahren. Das bedeute, dass das Verfahren des geltenden
Anspruchs 4 an sich identisch gegenitber dem aus dem Stand
der Technik bekannten Verfahren des urspringlich erteilten
Anspruchs 4 geblieben sei. Auch aus diesem Grund sei das

Verfahren des vorliegenden Anspruchs 4 nicht neu.

Diese Argumentation der Einsprechenden ist nicht

nachvollziehbar:

Wie oben im Punkt 2.1.1 ausgefithrt, muss aufgrund der
Zweckangabe im Merkmal M4.1 das Verfahren gemdal dem
geltenden Anspruch 4 so ausgefihrt werden, dass

effektiv stabfdormige Produkte kontrolliert werden.

Dariiber hinaus werden gemdl Merkmal M4.4 des geltenden
Anspruchs 4 zwei Aufnahmen "des wenigstens einen
Produkts" erfasst, womit das stabfdormige Produkt des
Merkmals M4.1 gemeint ist. Trotz gleichen Wortlauts
definiert der Verfahrensschritt M4.4 eine eindeutige
Einschrankung gegeniiber dem wurspringlich erteilten
Anspruch 4, in dem allgemein Aufnahmen eines
unbestimmten Produkts der Tabak verarbeitenden

Industrie erfasst werden.

Die Einsprechende trug vor, dass der Begriff "stabfdormige

Produkte der Tabak verarbeitenden Industrie" breit
auszulegen sei und nicht nur Fertigprodukte, wie
beispielsweise Zigaretten, umfasse, sondern auch

Zwischenprodukte, wie beispielsweise Papier =zur Umhiillung
des Tabaks der Zigaretten. Zigarettenpapier sei in Absatz

[0003] offenbart. Papierrollen, und somit  auch die
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entsprechenden Papierstreifen, seien stabfdrmige Produkte
und ausdricklich in D9, Spalte 6, Zeilen 34 bis 36,
erwahnt. Die Kontrolle dieser Papierrollen bzw.
Papierstreifen in D9 falle unter den Wortlaut des Merkmals
M4.1. Auch das Merkmal M4.4. beziehe sich auf Aufnahmen
des Zwischenprodukts der Zigaretten, namlich
Umhtllungspapier. Daher nehme D9 die Neuheit des

Verfahrens des Anspruchs 4 vorweg.

Die Kammer ist von dieser Argumentation nicht idberzeugt:

Der Wortlaut des Merkmals M4.4 verbietet eine solche
Auslegung, weil gemdal Merkmal M4.4 Aufnahmen "des
wenigstens einen Produkts" zu erfassen sind. Der
bestimmte Artikel "des" in dem Ausdruck "des
wenigstens einen Produkts" bezieht sich eindeutig auf
eines der stabfdormigen Produkte des Merkmals M4.1.
Aufnahmen eines nicht-stabfdérmigen Produkts fallen
daher nicht unter den Wortlaut des Merkmals M4.4 in

Verbindung mit dem Merkmal M4.1.

Der Fachmann wlrde das Merkmal "Kontrolle von
stabformigen Produkten der Tabak verarbeitenden
Industrie" nicht so auslegen, dass damit auch andere
Produkte als stabformige Produkte, beispielsweise
bandfdrmiges Papier zur Umhiillung von stabfdrmigen

Produkten, kontrolliert werden.

Hauptantrag - weitere Einwande gem&R Artikel 54 (1) und 56
EPU 1973

Der einzige Vortrag der Einsprechenden wéadhrend der
mindlichen Verhandlung hinsichtlich der Erfordernisse der

Artikel 54 (1) und 56 EPU 1973 bezog sich auf den Einwand
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fehlender Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 4 im
Hinblick auf D9 (siehe oben Punkt 2.). Die Einsprechende
hat mehrmals wadhrend der mindlichen Verhandlung erklart,
dass sie keine weiteren Einwadnde gemalh Artikel 54 (1) und/

oder 56 EPU 1973 vortragen mdchte.

In der Mitteilung gemaRl Artikel 15(1) VOBK 2020 vertrat
die Kammer die vorlaufige Meinung, dass das Patent in
geanderter Fassung gema&B Hauptantrag alle Erfordernisse
des EPU erfillt (siehe Punkte 6.3 und 6.4.2 e) Jjener
Mitteilung) .

Die Einsprechende hat, abgesehen von ihrem Vortrag wahrend
der miindlichen Verhandlung (siehe oben Punkt 2.)
hinsichtlich der angeblich fehlenden Neuheit des
Gegenstands des Anspruchs 4 gegeniiber D9, nicht wversucht,
die vorlaufige Stellungnahme der Kammer zu widerlegen. Die
Kammer sieht keine Veranlassung, von ihrer vorldufigen

Stellungnahme abzuweichen, die daher endgiiltig wird.

Daraus folgt, dass der Gegenstand der Anspriche 1 und 4
gegeniber dem vorliegenden Stand der Technik neu ist und
auf einer erfinderischen Tatigkeit Dberuht (Artikel 54(1)
und 56 EPU 1973).

Anpassung der Beschreibung

Am Ende der mindlichen Verhandlung hat die Einsprechende
Einwdnde gegen die angeblich nicht angepasste Beschreibung
erhoben (Artikel 84 EPU 1973) und den Widerruf des Patents
bei Verweigerung der Anderung der Beschreibung beantragt.
Der Wortlaut in den Absatzen [0001], [0003] und [0010] der
Beschreibung des Patents stehe nicht im Einklang mit dem
Wortlaut der geé&nderten Anspriiche 1 und 4, weil in den
Absatzen [0001], [0003] wund [0010] der Beschreibung ein

Hinweis auf die neu hinzugekommene Einschrankung der
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Anspriche 1 und 4 des Patents auf stabformige Produkte

fehle.

4.2 Wie von der Patentinhaberin beantragt, ladsst die Kammer
diesen auf Tatsachen bezogenen, erstmals in der mindlichen
Verhandlung vor der Kammer vorgebrachten Einwand der
Einsprechenden und den entsprechenden Antrag auf Widerruf
nicht in das Verfahren zu (Artikel 13 VOBK 2020). Wie im
Fall des angekiindigten neuen Vortrags zu Artikel 123 (2)
EPU und Artikel 84 EPU 1973 (oben, Nr. 1), wirde auch hier
die Prifung das Verfahren verzdgern. Nachdem die
Einsprechende nicht vorgetragen hat, warum sie den Antrag
im spatest mdéglichen Stadium des Verfahrens vorgebracht
hat und flir die Kammer hierfiir auch keine Grinde erkennbar
sind, ware eine hierdurch bedingte Verfahrensverzdgerung

nicht hinnehmbar.

5. Aus den genannten Grinden ist die Kammer davon 1iberzeugt,
dass das Patent gemdR geltendem Hauptantrag in der von der
Einspruchsabteilung in geédndertem Umfang aufrechterhalten

Fassung und die Erfindung, auf die es sich bezieht, den

Erfordernissen des EPU entsprechen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurickgewiesen.
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