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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

Die Beschwerde richtet sich gegen die
Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung des
Europaischen Patentamts iUber die Aufrechterhaltung des
europaischen Patents Nr. 3277107 in geandertem Umfang,

zur Post gegeben am 3. November 2021.

Die Einspruchsabteilung hat im Wesentlichen
entschieden, den Hilfsantrag 2 (Fassung des im
geanderten Umfang aufrechterhaltenen Patents) in das
Verfahren zuzulassen. Weiterhin hat sie festgestellt,
dass der jeweilige Gegenstand der Anspriiche 1, 9 und 14

auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht.

Am 26. Juni 2023 wurde vor der Beschwerdekammer des

Europaischen Patentamts mindlich verhandelt.

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

Widerruf des Patents.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die
Beschwerde zuriickzuweisen (Hauptantrag), hilfsweise die
Aufrechterhaltung in gedndertem Umfang auf der

Grundlage eines der Hilfsantrage 3 bis 5, vorgelegt mit

der Beschwerdeerwiderung.

Anspriche der im geadndertem Umfang aufrechterhaltenen

Fassung

Anspruch 1 lautet:

Verfahren zur Herstellung einer ersten Untereinheit (2)

eines HNB-Rauchartikels (1) mit einem Stabkdrper (9)
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und einem daran angeordneten Hohlraum (14), wobei

- an einer der Stirnseiten des Stabkorpers (9) ein

Rohrkorper (10) angeordnet und befestigt wird, wobei

- ein doppeltlanger Rohrkorper (21) zwischen zwei
Stabkorpern (9) angeordnet und mit diesen verbunden und

anschlieRBend mittig geschnitten wird, wobei

- der Rohrkorper (10) mittels eines an dem Stabkorper
(9) und an dem Rohrkorper (10) verklebten ersten
Umhillungsstreifens (6) an dem Stabkdrper (9) befestigt

wird, dadurch gekennzeichnet, dass

- der doppeltlange Rohrkorper (21) mit einer horizontal

ausgerichteten Langsachse mittig geschnitten wird, und

- die beiden dadurch gebildeten ersten Untereinheiten
(2)aus jeweils einem Stabkorper (9) mit einem daran
gehaltenen Rohrk&rper (10) anschlieBend in eine
vertikale Ausrichtung mit jeweils einem nach oben
gebffneten Hohlraum (14) der Rohrkorper (10) verdreht

werden.

Anspruch 9 lautet:

Untereinheit (2) eines HNB-Rauchartikels (1) mit einem
Stabkorper (9) und einem daran angeordneten Hohlraum
(14) ,

- an einer der Stirnseiten des Stabkorpers (9) ein
Rohrkorper (10) angeordnet und befestigt ist, wobei

- der Rohrkorper (10) mittels eines an dem Stabkorper
(9)und an dem Rohrkdrper (10) wverklebten ersten
Umhillungsstreifens (6) an dem Stabkdrper (9) befestigt
ist,

dadurch gekennzeichnet, dass
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- der erste Umhiillungsstreifen (6) vollflachig mit dem
Rohrkorper (10) und dem Stabkorper (9) verklebt ist,

- der Stabkorper (9) eine Warmequelle ist, und

- der erste Umhiillungsstreifen (6) auf einer Oberfléache

von maximal 30 %, bevorzugt von 20 % bis 30 %, der

Mantelflache der Warmequelle verklebt ist.

Anspruch 14 lautet:

Untereinheit (2) eines HNB-Rauchartikels (1) mit einem
Stabkorper (9) und einem daran angeordneten Hohlraum
(14) ,

- an einer der Stirnseiten des Stabkorpers (9) ein

Rohrkorper (10) angeordnet und befestigt ist, wobei

- der Rohrkorper (10) mittels eines an dem Stabkorper
(9)und an dem Rohrkdrper (10) wverklebten ersten
Umhillungsstreifens (6) an dem Stabkdrper (9) befestigt
ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

- der erste Umhiillungsstreifen (6) vollflachig mit dem
Rohrkorper (10) und dem Stabkorper (9) verklebt ist,

wobei
- der Rohrkorper (10) vor der Befestigung an dem

Stabkorper (9) an der Innenseite mit einer metallischen

Beschichtung beschichtet ist.

Die Beschwerdefilhrerin (Einsprechende) brachte im

Wesentlichen die folgenden Argumente vor:

Der Hilfsantrag 2 (der dem vorliegenden Hauptantrag
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entspricht) hatte seinerzeit von der
Einspruchsabteilung nicht in das Verfahren zugelassen
werden dirfen. Hierbei habe die Einspruchsabteilung ihr
Ermessen nicht korrekt ausgeiibt, da sie die Regel 80
EPU nicht korrekt angewandt habe. SchlieRlich gebe es
im Hilfsantrag 2 zwei unabhadngige Vorrichtungs-
anspruiche. Bereits einer der beiden Vorrichtungs-
anspruiche wirde bereits in der Lage sein, einen
Einspruchsgrund zu beheben, so dass ein zweiter
unabhangiger Anspruch nicht notig sei, um das Patent zu
verteidigen. Dies sei analog so auch in T 0181/02
entschieden worden.

Des weiteren seien die beiden unabhédngigen Anspriiche
nicht konvergent oder durch eine gemeinsame
erfinderische Idee verbunden. Damit seien sie nicht

aquivalent.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruhe nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit, ausgehend von DIl1.

D1 offenbare nicht die Merkmale C) und E) (vergleiche
die Merkmalsgliederung in der Entscheidung der
Einspruchsabteilung, Seite 6). Diese Merkmale triigen
dazu bei, dass das Element aus Stabkdrper und
Rohrkorper stabiler sei, was den Schnittvorgang
(Merkmal f)) erleichtere. Derartig steife Elemente
seien aber aus der D7 bekannt. Dort werde ein
Stabkérper mit einem Rohrkdrper verbunden, indem diese
mit einem Umhillungsstreifen verklebt wirden. Somit
wlirde der Fachmann dieses Verfahren - wenn er denn die
Stabilitat des Rohrkdrpers erhodohen wollte - in Betracht
ziehen.

Weiterhin weise D1 darauf hin, dass anstelle des 6-fach
Elements (Figur 2 der Dl1) in die Vorrichtung gemal der
D1, Figur 1 auch eine Endlosanordnung (continuous rod
feeding arrangement) eingespeist werden kdnne, D1,

Spalte 4, Zeilen 21 bis 34. Dies wirde der Fachmann als
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Hinweis nehmen, die Endlosanordnung (continuous rod
array) gemal der D7, Figur 1, bestehend aus einer
Vielzahl von Filtern und Rohrelementen (tubular member
40), die mit einem Mundstickpapier (plug wrap)
zusammengehalten werden, anstelle des 6-fach Elements
(Figur 2 der D1) in die Vorrichtung gemaB der DI,

Figur 1 einzusetzen.

In Zusammenhang mit Anspruch 9 werde vorgebracht, dass
die vollflachige Verklebung alleine keine erfinderische
Tatigkeit begrinden koénne. Uberhaupt wiirden die
verschiedenen Unterscheidungsmerkmale auch
unterschiedliche Aufgaben 1&sen. Die Problem bzw. deren
Losungen seien im Stand der Technik, insbesondere in
D6, D7 und D10 bekannt.

Was den Vorrichtungsanspruch 14 betreffe, so trage die
metallische Beschichtung (das zweite
Unterscheidungsmerkmal) nicht zur Losung der Aufgabe -
die Erhohung der Stabilitdt - bei. Daher stellten sich
unterschiedliche Aufgaben, die aber durch den
jeweiligen Stand der Technik (D13 und das allgemeine

Fachwissen) eine naheliegende L&sung erfihren.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) erwiderte wie
folgt:

Die unabhangigen Anspriche 9 und 14 deckten jeweils
unterschiedliche Ausfihrungsbeispiele ab. Die jeweils
dort hinzugefliigten Merkmalen behebten ein
Einspruchsgrund, insofern sei Regel 80 EPU erfullt.
Auch sei im Einspruchsverfahren das Erfordernis der

Einheitlichkeit nicht gegeben.

Im Ubrigen werde die Auffassung der Einspruchsabteilung
geteilt, was die Frage der erfinderischen Tatigkeit
angehe.

Der Fachmann wlrde Ubrigens nicht D7 in Betracht



- 6 - T 2000/21

ziehen, um die dort gezeigte Endlosanordnung aus
Stabkérper und Rohrkdrper der Vorrichtung gemall D1
zuzufihren. Zwar erwahne D1, dass auch andere als das
gezeigte 6-fach Element zugefihrt werden kdnne, aber
Stabelement und Rohrkorper aus D7 unterschieden sich
signifikant von dem, was Stabelement und Rohrkdrper in
D1 (und im Streitpatent) darstellten. So sei der
Rohrkoérper in D7 ein Mundstick, das nicht befillt
werden soll. Daher miisse es auch andere technische
Eigenschaften aufweisen. Der Fachmann wirde daher bei
der Suche nach dem erwahnten Endloselement nicht auf

das der Figur 1 der D7 stoBen.

Entscheidungsgrunde

1. Die Kammer sieht keine Veranlassung, die
Ermessensentscheidung der Einspruchsabteilung, den
Hilfsantrag 2 in das Verfahren zuzulassen, aufzuheben.
Insbesondere kann die Kammer nicht erkennen, dass die
Einspruchsabteilung ihr Ermessen nach MaBgabe der
falschen Kriterien, unter Nichtbeachtung der richtigen
Kriterien oder in willkirlicher bzw. unangemessener
Weise ausgeibt hatte, vgl. Rechtsprechung der
Beschwerdekammern, 10. Auflage, V.A.3.4.1.

1.1 So kann die Kammer nicht erkennen, dass die
Einspruchsabteilung Regel 80 EPU nicht korrekt beachtet
habe. Nach Ansicht der Kammer geht aus der von der
Beschwerdefihrerin (Einsprechenden) zitierten
Rechtsprechung gemal T0181/02 nicht hervor, dass zwei
unabhangige Anspriche der selben Kategorie nicht
zwingend seien, um einen Einspruchsgrund auszuraumen

und daher Hilfsantrag 2 mit zwei unabhangigen
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Ansprichen 9 und 14 nicht in das Verfahren hatte

zugelassen werden durfen.

Die von der Beschwerdefihrerin genannte Entscheidung
ist insofern einschldgig, als dass dort explizit der
vorliegende Fall als Ausnahme bezeichnet ist, in denen
Anderungen durch einen Einspruchsgrund zu mehreren
unabhdngigen Anspriichen fithren kénnen. Gemalk T0181/02
tritt eine solche Situation dann ein, wenn zwei
erteilte abhdngige Anspriiche sich auf einen
angegriffenen unabhangigen Anspruch beziehen, wvgl.
Entscheidungsgrinde, 3.2, zweiter Absatz. In diesem
Fall deckt ein erteilter unabhangiger Anspruch mehrere

erteilte Ausfihrungsbeispiele ab.

Genau das ist vorliegend der Fall: Der Anspruch 9 des
strittigen Hauptantrags ist eine Kombination der
Anspriche 9 und 10; Anspruch 14 basiert auf den

Ansprichen 9 und 11 des angefochtenen Patents.

Letztlich stellen erteilte abhangige Anspriiche eine
durch das Prifungs- und Erteilungsverfahren
vorbereitete und geprifte Rickfallebene fiir genau
derartige Falle dar, namlich wenn ein erteilter
unabhangiger Anspruch im Einspruchsverfahren
einzuschréanken ist. Eine Beschrankung auf ein einziges
Ausfiihrungsbeispiel wilirde eine unangemessene
Einschrankung des Patentinhabers bedeuten, sein Patent
in einem Einspruchsverfahren zu verteidigen. Somit
lauft auch das Argument der Beschwerdefiithrerin, die
Anspriche seien nicht durch eine gemeinsame
erfinderische Idee verbunden und daher keine
aquivalenten Ausfihrungsbeispiele, ins Leere (siehe
dazu auch G 1/91).
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Der Gegenstand der jeweiligen Anspriche 1, 9 und 14

beruht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Die Kammer folgt hierbei uneingeschrankt und in vollem

Umfang der Entscheidung der Einspruchsabteilung.

Erganzend wird festgestellt:

Selbst wenn man sich der Auffassung der
Beschwerdefiihrerin anschlodsse, dass die mit den
unstrittig nicht in D1 offenbarten Merkmalen C und E
des Anspruchs 1 zu l0sende Aufgabe darin bestehe, die
Stabilitat fir den Schnittvorgang zu erhdhen, so ware
dies nicht dem Fachmann, etwa durch die Lehre wvon D7
nahegelegt.

Es ist nicht erkennbar, warum der Fachmann den Weg der
strittigen Erfindung beschreiten und das Verfahren aus
D1 in den Grundzigen verandern sollte, anstatt die
naheliegende L&6sung auszuwahlen, namlich die Dicke des

Rohrs zu erhdhen.

Das Fertigungsverfahren gemal D2 beschreibt eine
Umwicklung des Stabkorpers mit einem Film oder Papier.
Ein stirnseitig am Stabkorper angeordneter Rohrkdrper -
wie in Anspruch 9 gefordert - wirde zu einem vollig
anderen Fertigungsverfahren fihren, bei dem zunachst

ein Rohrkdrper zur Verfligung gestellt werden miisste.

Schon aus diesem Grund ist D2 nicht in der Lage die
erfinderische Tatigkeit in Frage zu stellen, da nicht

plausibel ist warum der Fachmann diese Anderungen
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vornehmen sollte.

Auch die unterscheidenden Merkmale des Anspruchs 14 in
Bezug auf Dokument D7 sind nicht nahegelegt, wenn es
darum geht, die Steifigkeit zu erhdhen. Insbesondere
ist die Kombination der Merkmale, das heiBlt die
vollflachige Verklebung und die metallische
Beschichtung, nach Ansicht der Kammer dazu geeignet die
Steifigkeit zu erhdhen.

Der von der Beschwerdefilhrerin genannte Stand der
Technik lehrt dies nicht.

Des weiteren ist festzustellen, dass auch die von der
Beschwerdefihrerin wahrend der mindlichen Verhandlung
vor der Kammer vorgetragene Argumentationslinie in
Bezug auf das Verfahren gemall Anspruch 1 die Kammer

nicht idberzeugt.

Dabei hat die Beschwerdefithrerin argumentiert, dass der
Fachmann es ohne erfinderisches Zutun in Betracht zodge,
die Endlosanordnung (continuous rod array) gemal der
D7, Figur 1, bestehend aus einer Vielzahl wvon Filtern
und Rohrchenteilen (tubular member 40), die mit einem
Mundstuckpapier (plug wrap) zusammengehalten werden,
anstelle des 6-fach Elements (Figur 2 der D1) in die
Vorrichtung gemall der D1, Figur 1 einzuspeisen. Den
Hinweis dazu bekame der Fachmann aus der D1, Spalte 4,
Zeilen 21 bis 34.

Aus Sicht der Kammer wiirde der Fachmann den Hinweis in
der D1, dass eine Endlos-Rohranordnung (continuous rod
feeding arrangement) ebenfalls wirde verwendet werden
konnen nicht auf das Element der Figur 1 der D7
beziehen. Insbesondere bilden die Rohrkdrper gemal der
D7 ein Mundstiick, was nicht zu fillen ist, der

Rohrkorper in D1 (und im Streitpatent) aber mit
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Granulat gefillt wird. Dies fuhrt praktisch dazu, dass

die Rohrkorper in ihren weiteren technischen

Eigenschaften anders beschaffen sein missen. Somit

beruht auch diese Argumentation der Beschwerdefiihrerin

auf eine rickschauenden Betrachtungsweise.

Entscheidungsformel
Aus diesen Griunden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlickgewiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:
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Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



