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Sachverhalt und Antrage

I. Mit Schriftsatz vom 22. Marz 2024 (nachfolgend auch
,Uberprifungsantrag”) legte die Beschwerdefithrerin-
Einsprechende (,Antragstellerin”) unter gleichzeitiger
Zahlung der entsprechenden Gebilhr einen Antrag auf
Uberpriifung der Entscheidung T 866/22 der Technischen
Beschwerdekammer 3.2.04 ein. Diese Entscheidung war in
der mindlichen Verhandlung am 30. November 2023
verkiindet und mit den schriftlichen Entscheidungs-
grinden den Beteiligten am 25. Januar 2024 ibermittelt
worden. Mit dieser Entscheidung hob die Technische
Beschwerdekammer 3.2.04 (,Kammer”) die Zwischen-
entscheidung der Einspruchsabteilung auf und hielt das
Patent in unveranderter Form aufrecht, d.h. wies im

Ergebnis den Einspruch zurick.

IT. Das Verfahren, das zum vorliegenden Uberpriifungsantrag

gefihrt hat, lésst sich wie folgt zusammenfassen:

a) Die Einspruchsabteilung hatte in der angefochtenen
Zwischenentscheidung unter anderem entschieden,
dass die von der Antragstellerin geltend gemachte
offenkundige Vorbenutzung D1 Stand der Technik sei
und der Gegenstand des Anspruchs 1 des Patents in
erteilter Fassung von dem Gegenstand der
offenkundigen Vorbenutzung neuheitsschadlich
vorweggenommen sei, dass aber das Patent in der
Fassung eines Hilfsantrags, und die Erfindung, die
es zum Gegenstand habe, den Erfordernissen des EPU

genugten.

b) Gegen diese Zwischenentscheidung der
Einspruchsabteilung hatten die Patentinhaberin und

die Antragstellerin Beschwerde eingelegt.
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c) Am Ende des Beschwerdeverfahrens entschied die
Kammer unter anderem, dass die geltend gemachte
offenkundige Vorbenutzung D1, gestiitzt auf D1d und
Dlm, nicht bewiesen war; neues Vorbringen der
Antragstellerin in der miindlichen Verhandlung
betreffend die Vorbenutzung D1, gestiitzt auf die
Beweismittel Dla, Dlh, Dl1i und Dlg, wurde, wie wvon
der Patentinhaberin beantragt, nicht zugelassen;
ebenfalls nicht zugelassen wurden die erstmals im
Beschwerdeverfahren von der Antragstellerin
vorgebrachten Einwande basierend auf D10A, D14 und
D15, sowie der Einwand mangelnder erfinderischer
Tatigkeit ausgehend von D2. Der Antrag der
Antragstellerin auf Zurilickverweisung der
Angelegenheit an die Einspruchsabteilung wurde vor
dem Hintergrund der Nichtzulassung der Dokumente
D10A und D15 abgelehnt.

Der Uberpriifungsantrag ist auf Artikel 112a (2) c) EPU
gestiitzt. Die Antragstellerin macht geltend, dass ihr
Anspruch auf rechtliches Gehdr nach Artikel 113 (1) EPU
dadurch verletzt worden sei, dass nicht all ihre
Einwande betreffend eine mangelnde Neuheit und
mangelnde erfinderische Tatigkeit des Gegenstands von
Anspruch 1 des Patents in erteilter Fassung von der
Kammer inhaltlich gepriift oder zumindest die
Angelegenheit zur weiteren Entscheidung iUber diese
Einwadnde an die Einspruchsabteilung zurilickverwiesen
worden sei, obwohl diese Einwande in das
Beschwerdeverfahren eingefithrt worden seien. Mit dieser
Vorgehensweise sei der Antragstellerin die Mdglichkeit
genommen worden, das Patent wie erteilt anzufechten,
und somit sei ihr Anspruch auf rechtliches Gehor

verletzt worden.
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In ihrer gegenwartigen Besetzung gemal

Regel 109 (2) a) EPU unterrichtete die GroBe
Beschwerdekammer in einer gemdB Artikel 13 VOGBK
erlassenen Mitteilung die Antragstellerin davon, dass
sie den Vortrag der Antragstellerin im Lichte der
Gesamtumstande und vor dem Hintergrund der gesetzlich
normierten Befugnisse der GroBen Beschwerdekammer
dahingehend verstehe, dass die Antragstellerin die
Aufhebung der Entscheidung T 866/22 und die
Wiedereroffnung des Verfahrens vor der zustandigen
Beschwerdekammer beantrage. Weiterhin sei nach
vorlaufiger Auffassung der GroBen Beschwerdekammer der
Uberpriifungsantrag mangels Vorliegens der
Voraussetzungen von Regel 106 EPU offensichtlich
unzulassig und selbst unter gegenteiliger Annahme
offensichtlich unbegriindet. Die Grole Beschwerdekammer
wies ferner darauf hin, dass der Uberpriifungsantrag mit
einem Mangel nach Regel 107 (1) a) EPU behaftet war,
forderte innerhalb einer Frist zur Beseitigung des
Mangels gemd&BR Regel 108 (2) EPU auf und gab Gelegenheit
zur allfadlligen Stellungnahme.

Mit fristgerecht eingegangenem Schriftsatz reichte die
Antragstellerin die nach Regel 107 (1) a) EPU
erforderlichen Angaben nach, bestatigte ihren Antrag
auf Aufhebung der Entscheidung T 866/22 und die
Wiedereroffnung des Verfahrens vor der zustandigen
Beschwerdekammer, und machte weitere Ausfithrungen zur

Stitzung ihres Uberpriifungsantrags.

Ein Antrag auf mindliche Verhandlung wurde von der
Antragstellerin nicht gestellt, so dass die vorliegende

Entscheidung schriftlich ergehen kann.
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Entscheidungsgriunde

1. Der auf Artikel 112a (2) c) EPU gestiitzte
Uberprifungsantrag, mit dem die Antragstellerin geltend
macht, dass ihr Anspruch auf rechtliches Gehor nach
Artikel 113 (1) EPU verletzt worden sei, ist

offensichtlich unzulassig.

2. Der Uberprifungsantrag erfiillt zwar die Erfordernisse
von Artikel 112a (1), (4) und Regel 107 EPU, zumal die
Antragstellerin die nach Regel 107 (1) a) EPU
erforderlichen und zunachst fehlenden Angaben innerhalb
der nach Regel 108 (2) EPU gesetzten Frist nachgereicht
hat.

3. Jedoch sind die Erfordernisse von Regel 106 EPU im
Hinblick auf das gesamte Vorbringen der
Antragstellerin, woraus sich ihrer Ansicht nach eine
Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehdr

ergeben soll, nicht erfillt.

4. GemaR Regel 106 EPU ist u.a. ein Antrag nach
Artikel 112a (2) c) EPU nur zuldssig, wenn der
Verfahrensmangel wahrend des Beschwerdeverfahrens
beanstandet wurde und die Beschwerdekammer den Einwand
zurickgewiesen hat, es sei denn, der Einwand konnte im

Beschwerdeverfahren nicht erhoben werden.

5. Die Erhebung eines Einwands gemidB Regel 106 EPU ist
eine Verfahrenshandlung und grundsdatzlich eine
Zugangsvoraussetzung zum auBerordentlichen Rechtsbehelf
des Uberpriifungsantrags nach Artikel 112a EPU. Fiir die
ordnungsgemafle Erhebung eines Einwands 1.S.v.

Regel 106 EPU ist es daher erforderlich, dass er so
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ausgedriickt wird, dass die betroffene Beschwerdekammer
unmittelbar und zweifelsfrei erkennen kann, dass es
sich um einen Einwand nach Regel 106 EPU handelt, also
um einen Einwand, der zusatzlich und gesondert zu
anderen Erkladrungen erhoben wird, in denen insbesondere
gegen die Verfahrensfilhrung oder eine einzelne
Verfahrensfeststellung argumentiert oder gar
protestiert wird. Auch muss erkennbar sein, welcher
Verfahrensmangel geltend gemacht wird (siehe auch

R 8/17, Punkt 7 der Entscheidungsgriinde; R 21/11,

Punkt 9 der Entscheidungsgriinde; R 17/10, Punkt 2.1 der
Entscheidungsgriinde; Rechtsprechung der
Beschwerdekammern des Europadischen Patentamts,

10. Auflage 2022, V.B.3.6.2.a)).

Die Antragstellerin hat im Uberpriifungsantrag zum
Vorliegen der Voraussetzungen von Regel 106 EPU,
insbesondere zur Einhaltung der Rigepflicht nicht
vorgetragen. Insbesondere hat sie nicht geltend
gemacht, den vermeintlichen Verfahrensmangel der
Verletzung ihres rechtlichen Gehors im
Beschwerdeverfahren, beispielsweise wahrend der
miindlichen Verhandlung, i.S.v. Regel 106 EPU

beanstandet zu haben.

Zudem ist aus der Aktenlage, insbesondere der
Niederschrift der miindlichen Verhandlung vom

30. November 2023 vor der Kammer, nicht ersichtlich,
dass die Antragstellerin wahrend der miindlichen
Verhandlung einen Verfahrensmangel beanstandet bzw.
einen Einwand i.S.v. Regel 106 EPU erhoben hat. Es ist
auch nicht ersichtlich, dass die Kammer einen Einwand,
mit dem ein Verfahrensmangel beanstandet wurde,
zuriickgewiesen hat, wozu die Kammer gemidR Regel 106 EPU

verpflichtet gewesen ware.
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Zwar hat die Antragstellerin im Fall T 864/22 in der
mindlichen Verhandlung vor der Kammer um 9:30 Uhr ein
Schriftstiick eingereicht, welches der Niederschrift der
mindlichen Verhandlung vom 30. November 2023 im Fall

T 864/22 als Anlage beigefligt ist. Allerdings handelt
es sich dabei, der Bezeichnung , Speaking Notes” und dem
Inhalt des Schriftstiicks zufolge, nicht um einen
Einwand i.S.v. Regel 106 EPU. Im Ubrigen kann eine
Bezugnahme oder ein Verweis in einer miindlichen
Verhandlung in einem bestimmten Beschwerdeverfahren,
hier in dem Verfahren T 866/22, auf das Vorbringen in
einer mindlichen Verhandlung in einem anderen
Beschwerdeverfahren, hier dem Verfahren T 864/22, nicht
die Erhebung eines Einwands i.S.v. Regel 106 EPU

darstellen.

Die Antragstellerin hat in ihrem nachgereichten
Schriftsatz vorgetragen, dass sie ,klare mindliche
Einwande gegen diese Zurilickweisung” (,[c]lear oral
objections against this refusal”, siehe Schriftsatz wvom
6. Mai 2025, Seite 4) wahrend der mindlichen
Verhandlung erhoben habe.

Mit , dieser Zurlickweisung” bezieht sich die
Antragstellerin laut Schriftsatz auf das Vorgehen der
Kammer, die Einwande der mangelnden Neuheit und
mangelnden erfinderischen Tatigkeit nicht zum Verfahren
zuzulassen sowie den Antrag der Antragstellerin auf
Zurlickverweisung der Angelegenheit an die
Einspruchsabteilung zur Behandlung der erfinderischen

Tatigkeit zurickzuweisen.

Néhere Informationen betreffend die ,klaren mindlichen
Einwande”, etwa betreffend den Inhalt des Vorbringens
oder den Zeitpunkt, hat die Antragstellerin nicht
gegeben.
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Die Niederschrift der mindlichen Verhandlung wvom

30. November 2023 vor der Kammer, die den
Verfahrensablauf wiedergibt, enthdlt nichts, was darauf
schlieBen lassen konnte, dass diese ,klaren mindlichen
Einwdnde” von der Kammer als verfahrensrechtliche
Beanstandungen, geschweige denn als Einwand i.S.v.

Regel 106 EPU verstanden worden waren.

Eine Berichtigung der Niederschrift der miindlichen
Verhandlung vom 30. November 2023 vor der Kammer, etwa
auf der Grundlage eines Vortrags, dass eine
verfahrensrechtliche Erklédrung, obwohl tatsachlich
abgegeben, nicht in der Niederschrift erscheine, wurde

von keinem Beteiligten beantragt.

Darliber hinaus ergibt sich auch aus der schriftlich
begriindeten Entscheidung der Kammer keinerlei
Anhaltspunkt, der auf die Erhebung eines Einwands
i.S.v. Regel 106 EPU im Verfahren vor der Kammer

hindeuten wlirde.

Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass das
mindliche Vorbringen, das die Antragstellerin als
,sklare mindliche Einwdnde gegen diese Zurickweisung”
bezeichnet, auf einem Niveau verblieben ist, welches
ein im Sinne von Regel 106 EPU verfahrensrechtlich
nicht relevantes Argumentieren oder Protestieren
darstellt.

Wie bereits oben ausgefiihrt, ist die Erhebung eines
Einwands i.S.v. Regel 106 EPU eine separate verfahrens-
rechtliche Erklarung. Zwar ist nicht ausgeschlossen,
dass ein Einwand i.S.v. Regel 106 EPU auch miindlich
erklart werden kann, und es ist auch nicht zwingend

erforderlich, dass eine Rechtsnorm zitiert wird,
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allerdings muss laut standiger Rechtsprechung der
GroRen Beschwerdekammer ein Einwand i.S.v.

Regel 106 EPU in einer Art und Weise formuliert worden
sein, dass dieser fir die betroffene Kammer als solcher
erkennbar war. Erst eine derartige Erhebung ermdglicht
es einer Kammer, sich mit dem vermeintlich
aufgetretenen Verfahrensmangel zu befassen, und ihn
gegebenenfalls zu heilen oder den Einwand

zurickzuweisen.

Es liegt dabei in der Sphare einer Partei bzw. eines
kinftigen Antragstellers, einen Einwand i.S.v.

Regel 106 EPU im Beschwerdeverfahren rechtzeitig und
auf eine Art und Weise zu erheben, so dass in einem
etwaigen spédteren Verfahren nach Artikel 112a EPU vor
der GroRen Beschwerdekammer der Nachweis iber die

Erhebung dieses Einwands gefihrt werden kann.

Mangels jeglichen Anhaltspunktes fir das Vorliegen
eines Einwands i.S.v. Regel 106 EPU im vorliegenden
Fall kann die GroBe Beschwerdekammer nur davon
ausgehen, dass ein Einwand i.S.v. Regel 106 EPU nicht

ordnungsgemall erhoben worden ist.

Weiteres wurde von der Antragstellerin in Bezug auf das
Vorliegen der Voraussetzungen von Regel 106 EPU, etwa
zur vorgesehenen Ausnahme von der Rigepflicht nicht
vorgetragen. Es ist im Lichte des Gangs der miindlichen
Verhandlung, wie er in der Niederschrift der mindlichen
Verhandlung vom 30. November 2023 vor der Kammer
festgehalten ist, auch nicht ersichtlich, dass ein
Einwand von der Antragstellerin im Beschwerdeverfahren
nicht hatte erhoben werden kénnen. So wurde ausweislich
der Niederschrift wahrend der miindlichen Verhandlung
vor der Kammer mit den Parteien die Sach- und

Rechtslage erdrtert, wobei festgehalten wurde, dass
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,1m Hinblick auf die vorldufige Stellungnahme der
Kammer und den Verfahrensgang des Falles T 864/22 auf
das schriftliche Vorbringen verwiesen” wurde (siehe
Niederschrift vom 30. November 2023, Seite 2). Den
Parteien war somit Gelegenheit zur Stellungnahme
eingeraumt worden und beide Parteien hatten dariber
hinaus erklart, dass sie keine weiteren Anmerkungen

oder Antrage vorzubringen hatten.

Da ein fir die Zulassigkeit eines nachfolgenden
Uberpriifungsantrages erforderlicher Einwand i.S.v.
Regel 106 EPU nicht ordnungsgemidB erhoben worden ist,
ist in Bezug auf den vermeintlichen Verfahrensmangel
der Verletzung des rechtlichen Gehdrs aufgrund der
Nichtzulassung von Einwdnden bzw. der unterbliebenen
Zurickverweisung der Angelegenheit an die Einspruchs-
abteilung die Voraussetzung von Regel 106 EPU nicht
erfillt.

Mangels Vorliegens der Voraussetzungen von
Regel 106 EPU ist der Uberprifungsantrag daher

offensichtlich unzulassig.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Griunden wird entschieden:

Der Antrag auf Uberpriifung wird einstimmig als

offensichtlich unzulassig verworfen.
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