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der GroBen Beschwerdekammer
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Zusammensetzung der Kammer:
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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

IvV.

Der von der Einsprechenden (im Weiteren "die
Antragstellerin") eingereichte Uberpriifungsantrag
betrifft die Entscheidung T 498/19 vom 22. Juni 2020,
mit der die Technische Beschwerdekammer 3.2.01 (im
Weiteren "die Kammer") die angefochtene Entscheidung
der Einspruchsabteilung aufgehoben und die
Angelegenheit an die Einspruchsabteilung zur weiteren

Entscheidung zurickverwiesen hatte.

Mit dem fristgemal eingereichten und begriindeten
Uberpriifungsantrag rigt die Antragstellerin gemiB
Artikel 112a (2)d) EPU einen wiahrend des
Beschwerdeverfahrens aufgetretenen schwerwiegenden
VerstoB gegen Artikel 113 (1) EPU.

Der schriftlichen Entscheidung ist zu entnehmen, dass
die Kammer zur Schlussfolgerung gelangt ist, dass die
im erteilten Anspruch 1 definierte Erfindung unter
Berilicksichtigung der Gesamtoffenbarung so deutlich und
vollstandig offenbart ist, dass der Fachmann sie
ausfihren kann, mithin der Einspruchsgrund nach
Artikel 100 b) EPU der Aufrechterhaltung des Patents
nicht entgegensteht.

Die Antragstellerin ist der Auffassung, dass im
Hinblick auf die Uberpriifung der Ausfihrbarkeit der
definierten Erfindung nach Anspruch 1 des Streitpatents
gemdB den Erfordernissen von Artikel 83 EPU die Kammer
nicht idber den Antrag der Antragstellerin, die
Entscheidung der Einspruchsabteilung tber den Widerruf
des Patent zu bestdtigen und die Nichtausfihrbarkeit
von Anspruch 1 festzustellen, entschieden habe. In
diesem Kontext macht die Antragstellerin geltend, dass

die Kammer die von der Antragstellerin vorgebrachten
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Antrédge und Argumente nicht umfassend beriicksichtigt
und insgesamt keine oder zumindest eine falsche

Entscheidung getroffen hatte.

In ihrer Besetzung gemdB Regel 109 (2) a) EPU hat die
GroBe Beschwerdekammer eine Mitteilung gemal den
Artikeln 13 und 14(2) VOGBK erlassen und die
Antragstellerin zu einer mindlichen Verhandlung

geladen.

Die GroRe Beschwerdekammer hat die Antragstellerin
gebeten ihr mitzuteilen ob, infolge der Entscheidung
der Einspruchsabteilung idber die Zurickweisung des
Einspruchs vom 12. September 2022 und der Bestandskraft
des Streitpatents, sie noch ein rechtlich
schiitzenswertes Interesse an ihren Antrag auf

Uberpriifung hat.

Zusatzlich hat die Groble Beschwerdekammer der
Antragstellerin mitgeteilt, dass sie der vorlaufigen
Meinung sei, dass der Uberpriifungsantrag als

offensichtlich unbegriindet zu verwerfen sei.

Die Antragstellerin hat mit Schriftsatz vom 19. Juni

2024 zu dieser Mitteilung Stellung genommen.

Die mindliche Verhandlung fand am 19. Juli 2024
statt.

Die Antragstellerin beantragte,

- die Entscheidung T 0498/19 der Beschwerdekammer
3.2.01 aufzuheben;

— das Verfahren vor der Beschwerdekammer
wiederzueroffnen; und

- die Gebiihr fir den Antrag auf Uberpriifung

zurickzuzahlen.



- 3 - R0012/20

Am Ende der mindlichen Verhandlung verkiindete die GroBe

Beschwerdekammer ihre Entscheidung.

Entscheidungsgriinde

1. Zulassigkeitsvoraussetzung des Uberpriifungsantrags -
Riigepflicht nach Regel 106 EPU

1.1. GemadB dem in Regel 106 EPU erhaltenen
Zulassigkeitserfordernis ist der Uberpriifungsantrag nur dann
zulassig, wenn der behauptete Mangel wahrend des
Beschwerdeverfahrens beanstandet worden ist und die
Beschwerdekammer den Einwand zurickgewiesen hat, es sei

denn der Beteiligte war nicht in der Lage, den Einwand

schon im Beschwerdeverfahren zu erheben

1.2. Die Antragstellerin macht geltend, dass der Einwand einen
Mangel betrifft, der erst mit der Zustellung der schriftlichen
Entscheidung und in Kenntnis der schriftlichen Begriindung der
Entscheidung erkennbar wurde. Infolgedessen sei die
Antragstellerin nicht in der Lage gewesen, den Einwand schon in

der miindlichen Verhandlung gemi&BR Regel 106 EPU zu erheben.

1.3. Die GroRe Beschwerdekammer ist der Auffassung,

dass die Antragstellerin nicht in der Lage war, ihren

Einwand geltend zu machen, bevor sie von der

schriftlichen Begriindung der Entscheidung Kenntnis

genommen hatte. Deshalb war, urspriinglich, der von der
Antragstellerin begriindete Uberpriifungsantrag nicht als
offensichtlich unzuldssig zu betrachten, zumal auch die idbrigen

Zulassigkeitsvoraussetzungen offensichtlich vorlagen.

1.4. Jedoch merkt die GrobBe Beschwerdekammer an, dass das
fortbestehende Rechtsschutzinteresse der Antragstellerin, sowie
die oben erwadhnten Zulassigkeitsvoraussetzungen iber das
gesamte Uberpriifungsverfahren bestehen miissen und von Amts

wegen beachtet werden mussen.
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Die GroBe Beschwerdekammer hat davon Kenntnis genommen, dass im
Laufe des Uberpriifungsverfahrens, das Einspruchsverfahren
aufgrund der Zurickverweisung gemal der Entscheidung der
Beschwerdekammer weitergefithrt wurde, weil nach

Artikel 112a (3) EPU der Uberprifungsantrag keine aufschiebende
Wirkung hat.

Mit einer Entscheidung vom 12. September 2022 hat die
Einspruchsabteilung den Einspruch der Antragstellerin
zurickgewiesen und das angefochtene Patent in erteilter Fassung

aufrechterhalten.

Insbesondere hat die Einspruchsabteilung, in Punkt 2.3 der oben
erwdhnten Entscheidung, zu Artikel 100 b) EPU, auf die
Entscheidung der Beschwerdekammer vom 22. Juni 2020 verwiesen
und somit bestdtigt, dass die definierte Erfindung unter
Berlcksichtigung der Gesamtoffenbarung so deutlich und
vollstandig offenbart ist, dass der Fachmann sie ausfiihren

kann.

Des Weiteren hat die Einspruchsabteilung auch entschieden, dass
die Erfindung neu sei (s. Punkt 2.11) und auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruhe (s. Punkt 3.6) und damit der
Entscheidungsgrund nach Artikel 100 a) EPU der
Aufrechterhaltung des Patents nicht entgegensteht.

Gegen diese Entscheidung wurde innerhalb der Beschwerdefrist
keine Beschwerde eingereicht, so dass die Parteien durch
Mitteilung vom 3. Januar 2023 iUber die Aufrechterhaltung des
Patents in unveradnderter Form und den Abschluss des

Einspruchsverfahrens benachrichtigt wurden.

Damit entfaltet die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom

12. September 2022 eine endgultige Wirkung.

1.5. Die GroRe Beschwerdekammer ist der Auffassung, dass

aufgrund dieser veranderten Rechtslage das fortbestehende
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Rechtsschutzinteresse der Antragstellerin in Frage gestellt

wurde.

Trotz entsprechender Aufforderung hat die Antragstellerin in
ihrem Schriftsatz vom 19. Juni 2024 dazu nicht Stellung

genommen .

Das Vorbringen der Antragstellerin wadhrend der miindlichen
Verhandlung, dass sie sich nicht iber die Rechtsfolgen der
Weiterfihrung des Einspruchsverfahrens bewusst und auch nicht
in der Lage gewesen ware, die ZweckmaBigkeit einer weiteren
Beschwerde einzuschdtzen, erscheint der GroBen Beschwerdekammer
rechtlich nicht nachvollziehbar, weil die Antragstellerin durch
einen von ihr angestellten und bevollmachtigten Vertreter

wahrend des gesamten Verfahrens vertreten war.

Indem die Antragstellerin darauf verzichtet hat, gegen die
Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 12. September 2022
zumindest vorsorglich eine Beschwerde einzureichen, hat sie
verfahrensrechtlich eigenverantwortlich dazu beigetragen, dass
nicht nur dieser Entscheidung in Rechtskraft erwachst, sondern

eben auch dazu, dass das Streitpatent bestandskraftig wird.

1.6. Die folglich eingetretene Bestandskraft des Streitpatents
lasst das bei Beginn des Uberpriifungsverfahren zunichst zu
bejahende Rechtsschutzinteresse der Antragstellerin entfallen.
Denn damit sind sowohl das unmittelbare Uberpriifungsbegehren
der Antragstellerin auf Aufhebung und Wiedereroffnung des durch
die angefochtene Entscheidung abgeschlossene
Beschwerdeverfahrens als auch ihr mittelbares und finales
Uberpriifungsbegehren auf Widerruf des Streitpatents rechtlich

unmoéglich geworden.

Die GroBe Beschwerdekammer gelangt deshalb zum Schluss, dass
die Antragstellerin sich nicht mehr auf ein fortbestehendes
Rechtsschutzinteresse stitzen kann und, dass auch die

Zuléassigkeitsvoraussetzungen des urspringlich eingereichten

Uberpriifungsantrags somit nicht mehr vorliegen.
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Somit ist der Uberpriifungsantrag als offensichtlich unzuldssig

zu verwerfen.

2. Begriindetheit des Uberpriifungsantrags

Auch unabhéngig von der offensichtlichen Unzulassigkeit des
Uberpriifungsantrag wiare dieser auch als auf der Basis der
nachfolgenden summarischen Erwagungen offensichtlich

unbegrindet zu verwerfen gewesen.

2.1. Es wird von der Antragstellerin nicht bestritten, dass
wahrend der miindlichen Verhandlung vor der Kammer die
verschiedenen Aspekte der Ausfiihrbarkeit der in Anspruch 1

definierten Erfindung diskutiert wurden.

Diese Sachlage wird erganzend bestatigt im Hinblick auf die
Schriftsatze der Antragstellerin vom 21. Juli 2020 und

7. August 2020, mit denen sie eine Erganzung des Protokolls zur
mindlichen Verhandlung beantragte und aus dem sich ergibt, dass
sie die Gelegenheit hatte, ihre Argumente vollstandig

vorzubringen.

Jedoch tragt die Antragstellerin vor, dass sie der Auffassung
sei, dass die wahrend der miindlichen Verhandlung vorgebrachten
Argumente von der Kammer nicht wahrgenommen und in der
schriftlichen Entscheidung nicht behandelt wurden oder

zumindest falsch ausgewertet wurden.

2.2. Die GroBe Beschwerdekammer stellt fest, dass die Kammer in
den Punkten 1.1. bis 1.6 ihrer Entscheidung eine vollstandige

Begriindung betreffend der Ausfiihrbarkeit gegeben hat.

Aus der Begrindung der Entscheidung der Kammer und der von der
Antragstellerin als zutreffend bestatigten Zusammenfassung der
Argumente der Beschwerdegegnerin (nunmehrige Antragstellerin)

(S. 2, Punkt V, b) geht hervor, dass die von der



-7 - R0012/20

Antragstellerin vorgebrachten Argumente oder Aspekte betreffend
der Ausfihrbarkeit von der Kammer als relevant fir die

Entscheidung in Betracht gezogen wurden.

Die Tatsache, dass das Protokoll iber die mindliche Verhandlung
nicht im Detail alle vorgetragenen Argumente wiedergibt, ist
kein Indiz dafiir, dass die Parteien nicht die Gelegenheit
gehabt hatten, zu allen wesentlichen Aspekte des Falls
vorzutragen und gehdrt zu werden (siehe dazu R 20/09, Punkt

3.3 der Entscheidungsgrinde) .

Auch aus der Tatsache, dass eine Beschwerdekammer nach
Diskussion und bei der Wirdigung der Vortrdge der Parteien ihre
eigenen Schlisse zieht, um zu einer Entscheidung zu gelangen,
kann nicht auf eine Verletzung des rechtlichen Gehors
geschlossen werden (siehe R 19/11, Punkt 2.2 der

Entscheidungsgrinde) .

Die GroBe Beschwerdekammer ist deshalb der Auffassung, dass es
keinen Grund und keinen Beleg dafir gibt, in Zweifel zu ziehen,
dass die Kammer ausfihrlich zu allen wesentlichen Aspekten
unter Bericksichtigung des Vorbringens der Antragstellerin

entschieden hat.

2.3. Die Antragstellerin scheint vielmehr vorzutragen, wie sie
es wahrend der mindlichen Verhandlung nochmals deutlich zum
Ausdruck gebracht hat, dass die Entscheidung betreffend der
Ausfiihrbarkeit technisch falsch begriindet sei. Im Ergebnis
stellt sich dies als ein Nichteinverstadndnis mit der Begrindung

der Entscheidung dar.

Die GroBe Beschwerdekammer bemerkt jedoch erganzend, dass
dieser Ansatz dazu fihrte, die zu Uberpriifende Entscheidung auf
ihre technische Begrindetheit zu ilberprifen, was die
Zustandigkeit der GroBen Beschwerdekammer im Rahmen des
Uberprifungsverfahrens nach Artikel 112a EPU tiberschritte
(siehe R 16/12, Punkte 4.2 und 4.7 der Entscheidungsgriinde;

R 8/20, Punkt 3.4 der Entscheidungsgriinde) .
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Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

Der Antrag auf Uberprifung wird einstimmig als offensichtlich
unzulassig verworfen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:
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