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betreffend das Patent 44 35 110
BPatG 154

6.70



hat der 34. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 28. Oktober 2004 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Ipfelkofer sowie der Richter Hovelmann, Dr.-Ing.

Barton und Dipl.-Ing. Pontzen

beschlossen:

Der Beschluss der Patentabteilung 23 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 25. Juli 2002 wird aufgehoben.

Das Patent wird widerrufen.

Griinde

Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin des deutschen Patents 44 35 110 mit der
Bezeichnung

Teilbarer Tabakstrang.

Das Patent ist am 30. September 1994 angemeldet worden. Die Patenterteilung
ist am 21. Januar 1999 verdéffentlicht worden. Die Patentabteilung 23 des Deut-
schen Patent- und Markenamts hat auf die Einspriche der H.F.& Ph.F. R...

GmbH in H... (Einsprechende I) und der P... S.A. in

N..., C...,vorm. F... S.A. (Einsprechende II) mit

Beschluss vom 25. Juli 2002 das Patent in vollem Umfang aufrechterhalten.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden Il.



Im Verfahren sind u.a. folgende Druckschriften:

(D1) Deutsche Patentschrift 42 06 507

(D4) Deutsche Offenlegungsschrift 27 02 234

(D17) EG-Richtlinie vom 18. Dezember 1978 Uber die anderen
Verbrauchssteuern auf Tabakwaren als die Umsatzsteuer
(79/32/[EWG)

Der erteilte Patentanspruch 1 lautet:

Als solcher abrauchbarer Tabakstrang (10) mit einer Tabakful-
lung (1) und einer Umhillung (2) aus Cigarettenpapier, bei dem
der Tabakstrang (10) durch mindestens zwei, in Umfangsrichtung
des Tabakstrangs (10) umlaufende Perforationsreihen (3) in min-
destens drei einzelne, als solche abrauchbare Cigaretten abteilbar
ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Tabakstrang (10) eine
Lange von mindestens 18 cm hat und die Perforationsreihen (3),
die als Sollbruchstellen dienen, im Abstand von 6 cm angeordnet

sind.

An diesen Patentanspruch schlieRen sich Unteranspriche 2 bis 11 gemald der

Patentschrift an.

Die Beschwerdeflhrerin tragt vor, der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs
1 beruhe nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit. Die Merkmale der Unteranspru-
che seien durch den Stand der Technik nahegelegt bzw. diese betrafen rein fach-

mannische MalRnahmen oder Ubliche Ausgestaltungen.



Die Beschwerdeflhrerin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent zu wi-

derrufen.

Die Patentinhaberin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie tritt dem Vorbringen der Beschwerdefuhrerin in allen Punkten entgegen.

Zu weiteren Einzelheiten des Vortrags der Beteiligten wird auf die Akten verwie-

sen.

Die zulassige Beschwerde ist begrundet.

Die Einspriche waren zulassig.

Es bestehen keine Bedenken bezuglich der Zulassigkeit der erteilten Patentan-

spruche 1 bis 11.

Der offensichtlich gewerblich anwendbare Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist
auch unbestritten neu. Keine der im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen
zeigt einen mindestens 18 cm langen, an sich abrauchbaren Tabakstrang, der
mindestens zwei Perforationsreihen aufweist, die im Abstand von 6 cm angeord-

net sind.



Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruht jedoch nicht auf einer erfinderi-
schen Tatigkeit:

Der Erfindung liegt gemal} Spalte 1 Zeilen 24 bis 29 der Patentschrift die Aufgabe
zugrunde, dem Konsumenten eine preisgunstige Cigarette zur Verfugung zu stel-
len (erster Teil der Aufgabe). Weiterhin soll es dem Verbraucher in noch starkerem
Male ermoglicht werden, die Cigarette in Bezug auf Rauchdauer, Starke, Ge-
schmack und Kondensatgehalt seinen persdnlichen, momentanen Bedurfnissen

anzupassen (zweiter Teil der Aufgabe).

Der Senat geht bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit von der Deutschen
Offenlegungsschrift 27 02 234 (Druckschrift D4) als dem nachstkommenden Stand
der Technik aus. Um die Filterwirkung einer gro3en Lange der Tabakfullung einer
Zigarette ausnutzen zu kénnen und um die Zigarettenlange der fir den Genuss
zur Verfugung stehenden Zeit anpassen zu konnen, schlagt die D4 bereits einen
als solchen abrauchbaren Tabakstrang 1a mit einer Tabakflullung 3 und einer Pa-
pierhllle 2 vor. Dieser bekannte Tabakstrang unbestimmter Lange ist durch eine
in Umfangsrichtung des Tabakstrangs umlaufende Perforationsreihe 4 in zwei ein-
zeln genielRbare Einheiten 1’a und 1”a und damit als solche abrauchbare Ciga-
retten teilbar. Die Perforationsreihe 4 dient als Sollbruchstelle (s Anspruch 1 u 9
iVm Fig 1 u 2 sowie zugeh Beschr S 13/14 in D4 (Seitenangabe handschriftlich am
oberen Blattrand, so auch in nachfolgenden Zitaten der D4)). Der bekannte Ta-
bakstrang ist in seiner Gesamtlange oder in Teillangen abrauchbar, womit die
Rauchdauer variiert werden kann. Wird die Gesamtlange nur zu einem Teil abge-
raucht, kann ohne Geschmacksbeeintrachtigung die Filterwirkung des anderen
Teils der Tabakflullung ausgenutzt werden (s S 7 Abs 1 u S 8 Abs 2 in D4). Damit
gibt die D4 dem Fachmann bereits die Losung des zweiten Teils der dem ange-
griffenen Patent zugrundeliegenden Aufgabe vor.

Der Gegenstand des angegriffenen Patentanspruchs 1 unterscheidet sich vom
Stand der Technik nach der D4 noch durch die Bemessung des Tabakstrangs auf
eine Lange von mindestens 18 cm und die Anordnung mindestens einer zweiten

Perforationsreihe, wobei die Perforationsreihen im Abstand von 6 cm angeordnet



sind, wodurch eine Abteilung in mindestens drei einzeln abrauchbare Zigaretten
ermoglicht ist. Mit diesen zusatzlichen Malinahmen soll auch der erste Teil der
dem angegriffenen Patent zugrundeliegenden Aufgabe gelost werden, dem Kon-
sumenten eine preisgunstige Cigarette zur Verflgung zu stellen.

Wie die Patentinhaberin in der mundlichen Verhandlung einraumt, wird der Ver-
kaufspreis einer Zigarette ganz wesentlich von der Besteuerung bestimmt. Das
bestatigt auch der Hinweis in der D4, dass der Verkaufspreis einer Zigarette im
Hinblick auf die Art der Besteuerung nur wenig von ihrer Lange abhangig ist (S 8
Abs 2 letzter Satz). Bereits durch diesen Hinweis erhalt der Fachmann entgegen
der Auffassung der Patentinhaberin die direkte Anregung, bei der Preisgestaltung
und der Langenbemessung einer Zigarette die geltenden Steuervorschriften zu
beachten. Aus Artikel 13 (2) der am Anmeldetag geltenden Richtlinie vom
18. Dezember 1978 (D17) weild der Fachmann, dass sie einen Tabakstrang als
zwei Zigaretten definiert, wenn dieser eine Lange von mehr als 9 cm aufweist;
aber nicht mehr als 18 cm; als drei Zigaretten bei einer Lange von mehr als 18 cm,
aber nicht mehr als 27 cm, usw. (Filter und Mundstlick jeweils nicht inbegriffen).
Danach fallen bei einem Tabakstrang bis 18 cm Lange Verbrauchssteuern nur fur
zwei Zigaretten an. Nutzt er diese steuerlich gunstige Lange zur Ganze aus, er-
kennt er ohne weiteres, dass sich dieser 18 cm lange Tabakstrang nicht nur hal-
bieren, sondern in sinnvoller Weise in drei filterlose Zigaretten der Ublichen Lange
von 6 cm aufteilen Iasst. Darlber hinaus liefert die D1 bereits die Anregung, aus
einem zur Selbstverfertigung von Filterzigaretten dienenden und damit preisgun-
stigen Tabakstrang von 18 cm Lange drei 6 cm lange Zigaretten herzustellen (s
Sp 2 Z 11 bis 15 in D1). Da die D1 im Juni 1993, also nur 15 Monate vor dem An-
meldetag des angegriffenen Patents veroffentlicht wurde, kann das von der Pa-
tentinhaberin vorgetragene Zeitargument, wonach das Alter der Entgegenhaltun-
gen D4 und D17 (beide aus dem Jahr 1978) ein Indiz dafur sei, dass die Erfindung
nicht nahe gelegen habe, den Senat nicht Uberzeugen. Nach dem unwiderspro-
chenen Vortrag der Beschwerdeflhrerin in der miandlichen Verhandlung setzte
zudem aufgrund der erheblichen Steigerung der Besteuerung Anfang der 90-er

Jahre eine intensive Diskussion der Fachwelt Uber steuersparende Gestaltungen



erst 1993/1994 ein. Das dringende Bedurfnis nach einer Lésung der Aufgabe (er-
ster Teil) der Erfindung entstand daher erst kurz vor dem Anmeldetag der Erfin-
dung. Nach standiger Rechtsprechung kann jedoch nur ein zeitlich grof3er Abstand
vom Entstehen des Bedurfnisses als Indiz fur eine erfinderische Tatigkeit gewertet

werden.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 hat daher am Anmeldetag des angegrif-
fenen Patents fur den Fachmann nahegelegen.

Der erteilte Patentanspruch 1 ist somit nicht bestandsfahig.

Die Patentanspruche 2 bis 11 fallen mit dem Patentanspruch 1, da Uber einen An-

trag auf Aufrechterhaltung eines Patents nur als Ganzes entschieden werden

kann.

Dr. Ipfelkofer Dr. Barton Hoévelmann Pontzen
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