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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Die Beschwerdefiihrerin (Einsprechende) hat gegen die
Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, mit der
das europaische Patent Nr. 2 524 608 1in geéanderter
Fassung aufrechterhalten worden ist, Beschwerde

eingelegt.

Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass der
geltend gemachte Einspruchsgrund unter Artikel 100 (c)
EPU in Verbindung mit Artikel 123(2) EPU der
Aufrechterhaltung des Streitpatents entgegen stehe, und
dass die Hilfsantrage 1 bis 3 aus denselben Grinden die
Erfordernisse des Artikels 123(2) EPU nicht erfillen.
Die Einspruchsabteilung stellte auch fest, dass der am
17. Januar 2019 eingereichte Hilfsantrag 4 den
Erfordernissen der Artikel 84 und 123(2) EPU geniigte
und dass der Gegenstand des unabhangigen Anspruchs 1
erfinderisch im Sinne der Artikel 52 (1) und 56 EPU war.
Das Vorliegen einer erfinderischen Tatigkeit wurde,
unter anderem, unter Bericksichtigung des folgenden

Standes der Technik anerkannt:

DO: die ab Absatz [0005] des Streitpatents

beschriebene Schneideinrichtung

Dl1: GB 1 238 458 A
D2: US 5 152 105 A
D6: EP 0 163 813 A

Am 28. Juli 2022 erging eine Ladung zur mindlichen
Verhandlung. In einer am 10. Marz 2023 versandten
Mitteilung gemal Artikel 15(1) VOBK legte die Kammer

ihre vorl&dufige Meinung dar.



Iv.
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Eine mindliche Verhandlung fand am 19. Juli 2023 per

Videokonferenz statt.

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

Widerruf des europadischen Patents.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die
Zurickweisung der  Beschwerde und hilfsweise die
Aufrechterhaltung des Patents in gedndertem Umfang auf
der Grundlage eines der mit der Beschwerdeerwiderung

eingereichten Hilfsantrage 5-7.

Der unabhangige Anspruch 1 des Streitpatents in der von
der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Fassung

lautet wie folgt:

"Schneideinrichtung (10) filir eine Strangmaschine der
Tabak verarbeitenden Industrie, umfassend einen
Messertrdger (11) mit mindestens einem Messerhalter
(12), in dem jeweils ein Messer (13) angeordnet 1ist,
wobeli dem Messertrdger (11) eine in einem Gehduse (16)
gelagerte Antriebswelle (14) sowie ein Antrieb (15) zum
rotierenden Antreiben des Messertrdgers (11) um eine
Rotationsachse A zugeordnet 1ist, wobei das Messer (13)
in radialer Richtung gegeniliber dem Messerhalter (12)
verstellbar 1ist, eine Stelleinrichtung zum Einstellen
des Messertrdgers (11) auf unterschiedliche Formate,
derart, dass der zwischen der Rotationsachse A der
Antriebswelle (14) des Messertrdgers (11) und dem oder
jedem zu schneidenden Strang (17) gebildete Winkel
verdnderbar ist, sowie eine Schleifvorrichtung (18) zum
Schleifen des oder jedes Messers (13) wdhrend des
Betriebs der Schneideinrichtung (10), wobel die
Schleifvorrichtung (18) einen Schleifscheibenhalter

(19) mit mindestens einer mittels eines Antriebs (21)
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rotierend um eine Rotationsachse B antreibbaren
Schleifscheibe (20) aufweist und der
Schleifscheibenhalter (19) 1im Betrieb gegeniiber dem
Messertrdger (11) ortsfest 1ist, also nicht mit dem
Messertrdger mit rotiert, indem der
Schleifscheibenhalter mit dem Gehéduse (16) der
Antriebswelle (14) verbunden und derart im Bereich des
Messertrdgers (11) angeordnet 1ist, dass das oder jedes
Messer (13) durch die Rotation des Messertrdgers (11)
in Kontakt mit der oder jeder Schleifscheibe (20)
kommt, dadurch gekennzeichnet, dass die
Schleifvorrichtung (18) einen Mechanismus zum
automatischen Verstellen der oder jeder Schleifscheibe
(20) in Lidngsrichtung der Rotationsachse B der
Schleifscheibe (20) aufweist."
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Entscheidungsgrunde

Artikel 84 EPU: Klarheit

1. Der Gegenstand des unabhangigen Anspruchs 1 des
Streitpatents in der aufrechterhaltenen Fassung
entspricht den Erfordernissen des Artikels 84 EPU wie
von der Einspruchsabteilung in der angefochtenen

Entscheidung zutreffend festgestellt wurde.

1.1 Hinsichtlich des behaupteten Mangels an Klarheit
verwies die Beschwerdefihrerin (Einsprechende) wahrend
der mindlichen Verhandlung auf ihren schriftlichen
Vortrag. Die Kammer sieht daher keinen Grund von ihren
vorlaufiger Einschatzung abzuweichen, die hiermit

bestatigt wird und wie folgt lautet:

Die Beschwerdefithrerin (Einsprechende) bemangelte die
angeblich fehlende Klarheit der Ausdricke '"ortsfest"
und "im Betrieb" im Anspruch 1. Es wurde hierzu
ausgefihrt, dass der Begriff "ortfest"” bezogen auf den
Schleifscheibenhalter im technischen Widerspruch zu der
beanspruchten axialen Einstellbarkeit der
Schleifscheibe stehe. Dariber hinaus wurde von der
Beschwerdefihrerin (Einsprechenden) behauptet, dass
nicht klar sei, genau welche betrieblichen Umstande
unter dem Begriff "im Betrieb" zu verstehen seien.
AbschlieRend bemangelte die Beschwerdefihrerin
(Einsprechende), dass der unabhdngige Anspruch 1 nicht
alle wesentlichen Merkmale der Erfindung enthalte,
insbesondere dass die Verstellbarkeit des Messhalters

um die Achse C weggelassen wurde.

1.2 Im Einklang mit der Auslegung der Einspruchsabteilung
und der Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) kann die

Kammer im technischen Kontext des Anspruchs 1 keinen
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vom Begriff "ortfest" verursachten Widerspruch
feststellen. In der Tat kann der Schleifscheibenhalter,
trotz der beanspruchten Verstellmdglichkeit der
Schleifscheibe in Langsrichtung ihrer Rotationsachse,
mit dem Gehaduse der Antriebswelle im Betrieb verbunden,

namlich ortfest, bleiben.

Die Kammer hat auch keinen Zweifel, dass die
Fachperson unter dem Begriff "im Betrieb" bezogenen
auf eine Bearbeitungsmaschine den Zustand versteht, in
dem die Maschine ihre Hauptfunktion ausfihrt, in diesem
Fall das Schneiden eines Tabakstranges durch die
Rotation des Messerhalters. Diese Auslegung steht auch
im Finklang mit den Angaben in den von der
Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) zitierten Passagen

der Beschreibung.

AbschlieRBend wird die fehlende Verstellmdglichkeit des
Messerhalters um die Achse C an keiner Stelle des
Streitpatents als erfindungswesentlich prasentiert und
erscheint auch funktionell nicht unbedingt
erforderlich. Eine solche Verstellbarkeit soll eine
senkrechte Position des Messers zum Strang unabhangig
von der Einstellung des Winkels B gewdhrleisten, was
allerdings von der Kammer, im Einklang mit der
Einspruchsabteilung und der Beschwerdegegnerin
(Einsprechenden) als eine lediglich Dbevorzugte aber

nicht zwingende Mdéglichkeit angesehen wird.

Artikel 123(2) EPU: Grundlage fiir die Anderungen

Das Patent in der aufrechterhaltenen Fassung entspricht
den Erfordernissen des Artikels 123(2) EPU, wie von der
Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung

zutreffend festgestellt wurde.
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Die Beschwerdefiihrerin (Einsprechende) fihrte aus, dass
das Merkmal des Anspruchs 1, wonach "der
Schleifscheibenhalter im Betrieb gegentliber dem
Messertrdger ortsfest ist, also nicht mit dem
Messertrdger mit rotiert" - entgegen der Einschadtzung
der Einspruchsabteilung - nicht unmittelbar und
eindeutig den wurspringlichen Anmeldungsunterlagen zu
entnehmen sei. Es wurde hierzu behauptet, dass die
einzige Textstelle der urspringlichen Beschreibung, die
diese Formulierung stitze, namlich der Absatz [0005],
Zeilen 39-41 der A2-Schrift, den von der
Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) selbst angegebenen
Stand der Technik betreffe, so dass diese vermeinte
Offenbarungsstelle nicht als Basis fur Anderungen im
Anspruch 1 verwendet hatte werden durfen. Selbst wenn
dies doch der Fall ware, argumentierte die
Beschwerdefihrerin (Einsprechende), dass die aus dem
Absatz [0005] im Anspruch 1 aufgenommenen Merkmale mit
weiteren in diesem  Absatz angegebenen Merkmalen
funktionell untrennbar verbunden seien. Bezugnehmend
auf die Passagen in Spalte 2, Zeilen 39-46 sowie 1in
Spalte 3, Zeilen 4 bis 17 der A2-Schrift, wurde von der
Beschwerdefiihrerin (Einsprechende) behauptet, dass
gemadl der urspringlich offenbarten Lehre bei einem
Formatwechsel nicht nur eine Verstellung des {(-Winkels
und eine Justierung der axialen Position der

Schleifscheibe, sondern auch eine Neupositionierung des

Schleifscheibehalters relativ zum Messertrager
zwanglaufig durchzufihren sei. Das Weglassen der
Verstellmdglichkeit des Schleifscheibenhalters im

aufrechterhaltenen Anspruch 1 filhre daher zu einer
unzulassigen Zwischenverallgemeinerung der urspringlich
offenbarten Ausfilhrungsform, die Artikel 123(2) EPU

verletze.
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Die Ausfiuhrungen der Beschwerdefihrerin
(Einsprechenden) =zum Artikel 123(2) EPU sind aus

folgenden Grinden nicht Uberzeugend:

Wie von der Einspruchsabteilung und der
Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) iberzeugend
ausgefihrt wurde, 1ist die flr die erfindungsgeméale
Losung grundlegende Information, dass der
Schleifscheibenhalter gegeniiber dem Messertrager
ortsfest angeordnet 1ist, bereits dem Wortlaut des
urspringlichen Anspruchs 1 (siehe Anspruch 1, Zeilen
41-43 der A2-Schrift) wortlich =zu entnehmen. Diese
Information wurde nun im aufrechterhaltenen Anspruch 1
wieder aufgenommen. Die Kammer teilt die Auffassung der
Einspruchsabteilung und der Beschwerdegegnerin
(Patentinhaberin), dass die Information, dass die
ortfeste Anordnung des Schleifscheibenhalters relativ
zum Messertrager "im Betrieb" realisiert sein muss,
sich unmittelbar und implizit aus der Funktionsweise
der beanspruchten Schneidvorrichtung ergibt, und dass
die zuséadtzlich eingefilhrte Prazisierung, dass der
Schleifscheibenhalter "also nicht mit dem Messertrdger
mit rotiert" eine reine inharente Klarstellung
darstellt. Es folgt daher, dass der vom Wortlaut des
urspringlichen Anspruchs 1 geringfigig abweichenden
Formulierung des aufrechterhaltenen Anspruchs 1 keine
neue, nicht urspringlich offenbarte technische Lehre
enthalt. Letztendlich - wie von der Beschwerdegegnerin
(Patentinhaberin) zutreffend angemerkt wurde - verlangt
der urspringliche Anspruch 1 keine Verstellmdglichkeit
des Schleifscheibenhalters in Kombination mit der
Verstellbarkeit des (-Winkels und der axialen Position
der Schleifscheibe, so dass das Weglassen dieses
Merkmals im aufrechterhaltenen Anspruch 1 vom
urspringlichen Anspruch 1 unterstitzt wird. Folglich

und entgegen der Auffassung der Beschwerdefilhrerin
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(Einsprechenden) stiitzen sich die Anderungen im
Anspruch 1 auf den ursprunglichen Anspruch 1 und fihren
zu keiner unzulassigen Zwischenverallgemeinerung im

Sinne von Artikel 123(2) EPU.

Artikel 52(1) und 56 EPU: Erfinderische Titigkeit

Die Kammer stellt fest, dass die Neuheit des

Gegenstandes des Anspruchs 1 nicht bestritten wurde.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents in der
aufrechterhaltenen Fassung beruht auf einer
erfinderischen Tatigkeit im Sinne der Artikel 52 (1) und
56 EPU, wie in der angefochtenen Entscheidung

zutreffend festgestellt wurde.

Der positiven Einschatzung der erfinderischen Tatigkeit
seitens der Einspruchsabteilung wurde von der
Beschwerdefiihrerin (Einsprechenden) mit folgenden

Argumenten entgegengetreten:

Die Beschwerdefiihrerin (Einsprechende) machte geltend,
dass die Angaben der Beschwerdegegnerin
(Patentinhaberin) 1im gesamten Absatz [0005], d. h.
einschlieBlich die Textstelle auf Spalte 3, Zeilen 6
bis 19, sowie im Absatz [0007] des Streitpatents, wo
eine manuelle, axiale Justierung der Position der
Schleifscheibe relativ zum Messer als bekannte MaBnahme
beschrieben sei, einen Stand der Technik (D0) gemal
Artikel 54 (2) EPU widerspiegeln. Auf dieser Grundlage
sah die Beschwerdefihrerin (Einsprechende) als einzigen
Unterschied zum Gegenstand des unabhangigen Anspruchs 1
in der aufrechterhaltenen Fassung die Automatisierung
der Dbekannten axialen Justierung der Position der
Schleifscheibe an und vertrat die Auffassung, dass

eine reine Automatisierung eines manuellen Vorgangs -
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im Einklang mit der diesbeziiglichen etablierten
Rechtsprechung der Beschwerdekammern - nicht als
erfinderisch zu betrachten sei. Dariber hinaus
offenbare D2 eine dhnliche Schneideinrichtung mit einem
Mechanismus zur automatischen Verstellung der Position
der Schleifscheibe in Abhangigkeit wvom Verschleill des
Messers, sodass der Gegenstand des Anspruchs 1 ohnehin
von einer Kombination des im Streitpatent angegebenen
Stands der Technik DO mit der Entgegenhaltung D2

nahegelegt sei.

Die Ausfiuhrungen der Beschwerdefihrerin
(Einsprechenden) sind aus folgen Grinden nicht
Uberzeugend:

In den von der Beschwerdefiihrerin (Einsprechenden)

zitierten Passagen des Streitspatents wird in der Tat
eine Schneideinrichtung gemal dem Oberbegriff des
Anspruchs 1 Dbeschrieben, die =zusadtzlich mit einem
Mechanismus zum manuellen Verstellen der oder Jjeder
Schleifscheibe 1in Langsrichtung ihrer Rotationsachse
versehen ist. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin)
hat Jjedoch Dbereits 1im Laufe der erstinstanzlichen
mundlichen Verhandlung erklart, dass die oben genannte
Textstelle 1in Spalte 3, Zeilen 6 bis 19, sowie der
gesamte Absatz [0007] des Streitpatents betreffend den
oben genannten manuellen Mechanismus zum Verstellen der
Schleifscheibe =zum internen Stand der Technik der
Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) gehdren, so dass
sie nicht als ein Stand der Technik gemal Artikel 54 (2)
EPU betrachtet werden dirften. Diese Ansicht wurde auch
im Laufe des Beschwerdeverfahrens bestatigt. In der
Rechtsprechung der Beschwerdekammer ist anerkannt, dass
sofern eine Patentinhaberin eigene Angaben zum Stand
der Technik zu einem Zeitpunkt zuricknimmt, der keine

Verfahrensprobleme verursacht, auf diese Angaben nicht
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mehr Bezug genommen werden kann (vgl. T0413/08, Nr. 2
der Grinde) . Im vorliegenden Fall hat die
Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) die strittigen
Angaben zum Stand der Technik zweifellos rechtzeitig,
namlich bereits im Laufe des Einspruchsverfahrens
zurickgenommen. Die Beschwerdefilhrerin (Einsprechende)
konnte auch nicht darlegen, dass eine
Schneideinrichtung gemdB dem Oberbegriff des Anspruchs
1 mit einem Mechanismus zum manuellen Verstellen der
Position der Schleifscheibe in Langsrichtung ihrer
Rotationsachse vor dem Prioritatstag des Streitpatents
der Offentlichkeit tatsachlich zuganglich gemacht
wurde. Folglich gehdrt eine solche Schneideinrichtung
nicht zum Stand der Technik gemdB Artikel 54 (2) EPU.

Fir die Frage des Vorliegens einer erfinderischen
Tatigkeit ist somit wvon einer Schneidvorrichtung mit
den Merkmalen des Oberbegriffes des Anspruchs 1 in der
aufrechterhaltenen Fassung auszugehen, wie sie z.B. aus
der in der Beschreibung erwdahnten D6 bekannt ist, wvon
welcher sich der Gegenstand des Anspruchs 1 dadurch
unterscheidet, dass ein zusatzlicher Mechanismus zum
automatischen Verstellen der oder jeder Schleifscheibe
in Langsrichtung der Rotationsachse der Schleifscheibe

vorgesehen wird, der automatisch betrieben werden kann.

Die Beschwerdefiihrerin (Einsprechende) hielt ihre
Einschatzung aufrecht, dass dieses unterscheidende
Merkmal keinen erfinderischen Beitrag zum Stand der
Technik leisten kann. Sie behauptete insoweit, dass der
Verstellmechanismus, selbst in Kombination mit der
Automatisierung des Verstellungsvorgang, keine
besondere oder unerwartete technische Wirkung erziele,
die die Annerkennung des Vorliegens einer
erfinderischen Tatigkeit rechtfertige. Die

Beschwerdefihrerin (Einsprechende) merkte hierzu an,
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dass der Fokus des gesamten Streitpatents auf eine
reine und naheliegende Automatisierung der axialen
Justierung der Position der Schleifscheibe gerichtet
sei. Die Beschwerdefiihrerin vertrat daher die Position,
dass der Gegenstand des aufrechterhaltenen Anspruchs 1,
auch in Anbetracht des oben genannten unterscheidenden
Merkmals, von einer Kombination wvon Dokument D6 oder
von einer gattungsgemédBen  Schneideinrichtung, selbst
ohne die (in Absatz [0005], Spalte 2, Zeile 25 bis
Spalte 3, Zeile 6 des Streitpatents von der
Beschwerdefihrerin (Patentinhaberin) nur als interner
Stand der Technik beschriebene) axiale
Justiereinrichtung, mit dem Inhalt von Dokument D2

nahegelegt sei.

Auch diese Ausfihrungen der Beschwerdefihrerin
(Einsprechenden) sind aus folgenden Grinden nicht
Uberzeugend:

Entgegen der Behauptung der Beschwerdefihrerin

(Einsprechenden), offenbart D2 einen Mechanismus zum
automatischen radialen Verstellen der Schleifscheibe
(vgl. Figur 1 und Bewegung der Schaft 11), d.h. nicht
in Langsrichtung der Rotationsachse der Schleifscheibe
wie es Anspruch 1 aber verlangt, so dass auch eine
Kombination von D6 oder einer sonstigen gattungsgemalen
Schneideinrichtung (d.h. DO ohne axiale
Justiereinrichtung) mit D2 nicht in naheliegender Weise

zum Gegenstand des Anspruchs 1 fihren wirde.

GemalR einer alternativen Angriffslinie ging die
Beschwerdefihrerin (Einsprechende) wvon Dokument D1 als
nachstliegendem Stand der Technik aus. Hierzu verwies
die Beschwerdefiihrerin (Einsprechende) wahrend der
mundlichen Verhandlung auf ihren schriftlichen Vortrag.

Die Kammer sieht daher keinen Grund von ihren
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vorlaufiger Einschatzung abzuweichen, die hiermit

bestatigt wird und wie folgt lautet:

3.9 Die Kammer schlielit sich der Auffassung der
Einspruchsabteilung an, dass Dokument D1 sich, aufgrund
der zahlreichen unterscheidenden Merkmale (siehe Punkt
4.3.3.2 der Entscheidung, Merkmale (a), (b) und (c)),
die von der Beschwerdefihrerin nicht bestritten wurden,
nicht als angemessener Ausgangpunkt fiir den Gegenstand
des Anspruchs 1 eignet. Die Kammer folgt der Auffassung
der Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin), dass die
Ausfiihrungen der Beschwerdefihrerin (Einsprechenden)
ausgehend wvon Dl an einer rickschauenden Betrachtung
leiden, die wunzuladssigerweise von der Kenntnis der
Erfindung Gebrauch macht, und die als solche bei der
Einschatzung des Vorhandenseins einer erfinderischen
Tdtigkeit im Sinne von Artikeln 52 (1) und 56 EPU nicht

erlaubt ist.

3.10 Aus den oben angegebenen Grinden ist daher auch die
positive Einschatzung der Einspruchsabteilung beziglich
des Vorliegens einer erfinderischen Tatigkeit des

Gegenstands des Anspruchs 1 1in aufrechterhaltener

Fassung zu bestatigen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlckgewiesen.
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