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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

Sowohl die Patentinhaberin, als auch die Einsprechende
legten Beschwerde ein gegen die Zwischenentscheidung
der Einspruchsabteilung, wonach das Streitpatent in der
Fassung des Hilfsantrags 76 (im Einspruchsverfahren als
Hilfsantrag XIVa'''' bezeichnet) die Erfordernisse des

EPU erfullt.

Zu den im Rang vor diesem Hilfsantrag stehenden
Antrdgen hatte die Einspruchsabteilung unter anderem
entschieden, dass der Gegenstand des Hilfsantrags 1
(vormals Hilfsantrag I) nicht neu sei gegeniiber dem

Dokument

El DE 10 2012 015 846 Al,

sowie, dass die Anderungen in Hilfsantrag 2 (vormals
Hilfsantrag IIa) nicht durch einen Einspruchsgrund

veranlasst seien.

Mit Schreiben vom 5. November 2025 nahm die
Einsprechende sowohl ihre Beschwerde, als auch ihren
Einspruch zurlick, so dass die Patentinhaberin seit
diesem Zeitpunkt alleinige Beschwerdefiihrerin und

einzige verbleibende Partei im Beschwerdeverfahren war.

Es fand eine mindliche Verhandlung vor der Kammer

statt.

a) Die Beschwerdefiihrerin beantragte, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und das Patent in
geanderter Fassung auf Grundlage eines der
Hilfsantrage 1 bis 75 (wie mit Schreiben wvom

2. Mai 2025 vorgelegt) aufrechtzuerhalten.
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b) Weiterhin beantragte sie, mehrere Fragen der GroBen
Beschwerdekammer vorzulegen, sowie eine
Zurlickverweisung der Sache an die

Einspruchsabteilung.

Der Wortlaut des unabhangigen Anspruchs 1 gemal

Hilfsantrag 1 lautet wie folgt:

"Verfahren zur Herstellung eines Werkstilickes mit
modifizierter Verzahnungsgeometrie durch ein
Wilzverfahren, wobel das Werkstiick in mindestens einem
Bearbeitungshub mittels eines Werkzeuges mit
modifizierter Verzahnungsgeometrie widlzbearbeitet wird,
wobel das Werkzeug eine topologische Modifikation
aufweist,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Kontaktpfad mit dem Werkstiick auf dem Werkzeug
wdhrend des Bearbeitungshubs nicht verschoben wird,
wobel das Wédlzverfahren mit einem definierten
Kontaktpfad auf dem Werkzeug durchgefiihrt wird, wobei
die topologische Modifikation und der Kontaktpfad so
gewdhlt werden, dass die topologische Modifikation auf
dem Werkzeug entlang des Kontaktpfades eine solche Form
aufweist, dass sie auf dem Werkstiick eine gewilinschte

Profilmodifikation erzeugt."

Zudem wird im unabhdngigen Anspruch 14 eine
Verzahnungsmaschine zur Durchfiihrung des Verfahrens
sowie im unabhangigen Anspruch 15 das von dieser

Maschine verwendete Computerprogramm.

Hilfsantrag 2 umfasst vier unabhidngige

Verfahrensanspriiche. Anspruch 1 lautet wie folgt:
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"Verfahren zur Herstellung eines Werkstilickes mit
modifizierter Verzahnungsgeometrie durch ein
Wilzverfahren, wobeili das Werkstiick in mindestens einem
Bearbeitungshub mittels eines Werkzeuges mit
modifizierter Verzahnungsgeometrie widlzbearbeitet wird,
wobel das Werkzeug eine topologische Modifikation
aufweist,

dadurch gekennzeichnet,

dass eine gewlinschte Profilmodifikation des Werkstlickes
vorgegeben und durch die Wédlzbearbeitung auf dem
Werkstlick erzeugt wird, wobei der Kontaktpfad mit dem
Werkstilick auf dem Werkzeug widhrend des Bearbeitungshubs
nicht verschoben wird, wobeli das Wilzverfahren mit
einem definierten Kontaktpfad auf dem Werkzeug
durchgefiihrt wird, wobeili die topologische Modifikation
und der Kontaktpfad so gewdhlt werden, dass die
topologische Modifikation auf dem Werkzeug entlang des
Kontaktpfades eine solche Form aufweist, dass sie auf
dem Werkstiick die gewiinschte Profilmodifikation
erzeugt, wobei die topologische Modifikation des
Werkzeuges dadurch erzeugt wird, dass die Position des
Abrichters zum Werkzeug beim Abrichten in Abhdngigkeit
von dem Werkzeugdrehwinkel und/oder der
Werkzeugbreitenposition variiert wird, wobeili die
gewlinschte Profilmodifikation innerhalb bestimmter
Randbedingungen frei vorgebbar ist, und/oder wobei eine
und bevorzugt mehrere und weiter bevorzugt alle der
folgenden Eigenschaften der Profilmodifikation
vorgebbar sind:

- Balligkeit,

- Profilwinkelabweichung,

- Kopfriicknahme,

- FuBBriicknahme."

Anspruch 2 lautet wie folgt:



- 4 - T 1772/23

"Verfahren zur Herstellung eines Werkstilickes mit
modifizierter Verzahnungsgeometrie durch ein
Walzverfahren, wobel das Werkstiick in mindestens einem
Bearbeitungshub mittels eines Werkzeuges mit
modifizierter Verzahnungsgeometrie wdlzbearbeitet wird,
wobel das Werkzeug eine topologische Modifikation
aufweist,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Kontaktpfad mit dem Werkstilick auf dem Werkzeug
wdhrend des Bearbeitungshubs nicht verschoben wird,
wobel das Wilzverfahren mit einem definierten
Kontaktpfad auf dem Werkzeug durchgefihrt wird, wobeil
die topologische Modifikation und der Kontaktpfad so
gewdhlt werden, dass die topologische Modifikation auf
dem Werkzeug entlang des Kontaktpfades eine solche Form
aufweist, dass sie auf dem Werkstiick eine gewilinschte
Profilmodifikation erzeugt,

wobel ein konisches Werkstiick bearbeitet wird und die
Bearbeitung durch ein Diagonalwdlzverfahren erfolgt,
wobel das Diagonalverhdltnis so gewdhlt wird, dass sich
der Kontaktpfad auf dem Werkzeug wdhrend des
Bearbeitungshubs nicht verschiebt,

wobel bevorzugt ein Werkzeug mit einer zylindrischen
Grundform eingesetzt wird und die Bearbeitung
einflankig erfolgt oder wobel bevorzugt ein Werkzeug
mit einer konischen Grundform eingesetzt wird und die
Bearbeitung zweiflankig erfolgt, wobei weiter bevorzugt
der Konuswinkel des Werkzeuges und das
Diagonalverhdltnis so gewdhlt werden, dass sich beim
zweliflankigen Bearbeiten der Kontaktpfad auf rechter

und linker Flanke nicht verschiebt."

Anspruch 8 lautet wie folgt:

"Verfahren zur Herstellung eines Werkstilickes mit

modifizierter Verzahnungsgeometrie durch ein
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Wilzverfahren, wobeli das Werkstiick in mindestens einem
Bearbeitungshub mittels eines Werkzeuges mit
modifizierter Verzahnungsgeometrie widlzbearbeitet wird,
wobel das Werkzeug eine topologische Modifikation
aufweist,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Kontaktpfad mit dem Werkstilick auf dem Werkzeug
wdhrend des Bearbeitungshubs nicht verschoben wird,
wobel das Widlzverfahren mit einem definierten
Kontaktpfad auf dem Werkzeug durchgefiihrt wird, wobeil
die topologische Modifikation und der Kontaktpfad so
gewdhlt werden, dass die topologische Modifikation auf
dem Werkzeug entlang des Kontaktpfades eine solche Form
aufweist, dass sie auf dem Werkstiick eine gewilinschte
Profilmodifikation erzeugt,

wobel ein Abrichter zum Abrichten des Werkzeuges
eingesetzt wird, welcher filir ein Werkzeug mit einer
anderen Makrogeometire, insbesondere flr ein Werkzeug
mit einem anderen Durchmesser und/oder einer anderen
Gangzahl ausgelegt wurde, wobeli die durch den nicht
passenden Abrichter erzeugte Modifikation der
Oberfldchengeometrie des Werkzeuges an einem
ausgewdhlten Kontaktpfad mit dem Werkstlick ausgeglichen
wird, indem die Position des Abrichters zum Werkzeug
beim Abrichten in Abhdngigkeit von dem
Werkzeugdrehwinkel und/oder der Werkzeugbreitenposition
geeignet variiert wird, wobel das
W&lzbearbeitungsverfahren mit dem ausgewdhlten
Kontaktpfad durchgefiihrt wird."

Anspruch 11 lautet wie folgt:

"Verfahren zur Herstellung eines Werkstiickes mit
modifizierter Verzahnungsgeometrie durch ein
Wilzverfahren, wobeli das Werkstiick in mindestens einem

Bearbeitungshub mittels eines Werkzeuges mit
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modifizierter Verzahnungsgeometrie widlzbearbeitet wird,
wobel das Werkzeug eine topologische Modifikation
aufweist,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Kontaktpfad mit dem Werkstiick auf dem Werkzeug
wdhrend des Bearbeitungshubs nicht verschoben wird,
wobel das Wédlzverfahren mit einem definierten
Kontaktpfad auf dem Werkzeug durchgefiihrt wird, wobei
die topologische Modifikation und der Kontaktpfad so
gewdhlt werden, dass die topologische Modifikation auf
dem Werkzeug entlang des Kontaktpfades eine solche Form
aufweist, dass sie auf dem Werkstiick eine gewilinschte
Profilmodifikation erzeugt,Verfahren nach einem der
vorangegangenen Anspriiche, wobei wihrend einer
Bearbeitung eines oder mehrerer Werkstilicke mindestens
ein Hub mit einer ersten initialen Shift-Position des
Werkzeuges und/oder einem ersten Kontaktpfad
durchgefiihrt wird, und mindestens ein zweiter Hub mit
einer zweliten, verschobenen initialen Shift-Position
des Werkzeuges und/oder einem zwelten, verschobenen
Kontaktpfad durchgefiihrt wird,

wobei die erste initiale Shift-Position und/oder der
erste Kontaktpfad weniger gegenliber einer idealen
initialen Shift-Position und/oder einem idealen
Kontaktpfad verschoben ist als die zweite initialen
Shift-Position und/oder der zweite Kontaktpfad, wobei
bevorzugt die erste initialen Shift-Position der
idealen Shift-Position und/oder der erste Kontaktpfad
dem idealen Kontaktpfad entspricht,

und/oder wobeil bevorzugt ein Grobbearbeitungsschritt
mit der zweiten initialen Shift-Position und/oder der
zwelten Kontaktlinie und ein Feinbearbeitungsschritt
mit der ersten initialen Shift-Position und/oder der
ersten Kontaktlinie durchgefiihrt wird,

und/oder wobei die Modifikation des Werkzeuges im

Walzbild zumindest lokal in einer ersten Richtung des
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Werkzeuges durch eine lineare Funktion zumindest
ndherungsweise beschreibbar ist, wobei die
Koeffizienten dieser linearen Funktion in einer zweiten R
ichtung des Werkzeuges, welche senkrecht zur ersten
Richtung verlduft, durch Koeffizienten-Funktionen Fpic,;
fir den konstanten Anteil sowie Fper,1 fir den linearen
Anteil gebildet werden, wobeili die Koeffizienten-
Funktion Fpyc,; flr den konstanten Anteil so bestimmt
wird, dass eine gewlinschte Profilmodifikation bei der
Walzbearbeitung an einer vorgegebenen Shift-Position
und/oder mit einem vorgegebenen Kontaktpfad exakt
erzeugt wird, und wobeili die Koeffizienten-Funktion
Fper,1 fur den linearen Anteil so bestimmt wird oder
werden, dass die beili einer Widlzbearbeitung mit
mindestens einer verschobenen initialen Shift-Position
und/oder Kontaktpfad und/oder mindestens einem Band
oder einem Bereich von initialen Shift-Positionen und/
oder Kontaktpfaden auf dem Werkstiick entstehende
Abweichung von der gewlinschten Profilmodifikation
minimal ist,

wobei die Bestimmung bevorzugt durch eine
Ausgleichsrechnung erfolgt und/oder wobei bevorzugt die
Abweichungen abhdngig vom Widlzweg unterschiedlich
gewichtet werden, um unterschiedliche Toleranzen
entlang des Profils zu beriicksichtigen, und/oder wobei
bevorzugt der Abstand der verschobenen initialen Shift-
Positionen und/oder Kontaktpfade bzw. die Breite des
Bandes iterativ so bestimmt werden, dass die auf dem
Werkstilick entstehende Abweichung bei allen
Kontaktpfaden noch innerhalb einer vorgegebenen

Toleranz liegt."

Auch Hilfsantrag 2 umfasst ferner einen auf die
Verzahnmaschine gerichteten Anspruch 14, sowie ein auf

das Computerprogramm gerichteten Anspruch 15.
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Die fiur die vorliegende Entscheidung relevanten

Argumente der Beschwerdefihrerin kodnnen wie folgt

zusammengefasst werden:

a)

Der Gegenstand des Hilfsantrags 1 sei gegenilber E1

neu im Sinne von Artikel 54 EPU.

Die in Hilfsantrag 2 formulierten vier unabhédngigen
Anspriche 1, 2, 8 und 11 beruhten auf einer
Kombination von erteilten Anspriichen und stellten
alle einen Versuch dar, dem gegeniUber Hilfsantrag 1
erhobenen Einwand der fehlenden Neuheit zu
begegnen. Hilfsantrag 2 erflille daher alle in Regel

80 EPU genannten Erfordernisse.

Sollte die Kammer dies anders sehen, wlrde sie
bestehenden Entscheidungen der Beschwerdekammern
widersprechen. Daher misse in diesem Fall die Sache

der GroRen Beschwerdekammer vorgelegt werden.

Sollte die Kammer den Hilfsantrag 2 als konform mit
Regel 80 EPU ansehen, miisse die Sache an die
Einspruchsabteilung zurlckverwiesen werden, da
diese bisher keine Entscheidung zur Neuheit und/

oder erfinderischen Tatigkeit getroffen habe.
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Entscheidungsgriunde
Hilfsantrag 1

1. Hilfsantrag 1 entspricht Hilfsantrag I aus dem

Einspruchsverfahren.

2. Die Einspruchsabteilung hatte entschieden, dass der
Gegenstand des Anspruchs 1 gemaB Hilfsantrag 1 nicht
neu gegeniilber Dokument E1 sei (Artikel 54 EPU).

2.1 Dokument E1 offenbart ein Verfahren zur Herstellung
eines Werkstiickes mit modifizierter
Verzahnungsgeometrie durch ein Walzverfahren (siehe
Absatz [0007]), wobei das Werkstiick in mindestens einem
Bearbeitungshub mittels eines Werkzeuges mit
modifizierter Verzahnungsgeometrie walzbearbeitet wird,
wobei das Werkzeug eine topologische Modifikation
aufweist. Wahrend des Bearbeitungshubs wird der
Kontaktpfad mit dem Werkstiick auf dem Werkzeug nicht

verschoben.

Dies wurde von der Beschwerdefihrerin nicht bestritten.

2.2 Die Beschwerdefiihrerin bestritt jedoch, dass E1l die
folgenden Merkmale zeige (siehe Beschwerdebegriindung,
Kapitel 4.1 auf Seite 32 und 33):

- wobel das Wadlzverfahren mit einem definierten

Kontaktpfad auf dem Werkzeug durchgefiihrt wird,

- wobeil die topologische Modifikation und der
Kontaktpfad so gewdhlt werden, dass die
topologische Modifikation auf dem Werkzeug entlang

des Kontaktpfades eine solche Form aufweist, dass
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sie auf dem Werkstiick eine gewiinschte

Profilmodifikation erzeugt.

Jedes Walzverfahren verlangt zwingend eine klare
Positionierung des Werkzeugs zum Werkstiick, da nur so
eine gewlinschte, planmaBige Modifikation des Werkstilicks
erfolgen kann. Daher muss jedes gezielte Bearbeiten
eines Werkstiicks mit einem vorab definierten

Kontaktpfad auf dem Werkzeug erfolgen.

Entsprechend wird auch implizit das in El1 offenbarte
Walzverfahren mit einem definierten Kontaktpfad auf dem

Werkzeug durchgefihrt.

Es ist auch jedem Walzverfahren implizit, dass die
Geometrie des Werkzeugs und der gewahlte Kontaktpfad so
gewahlt werden, dass die gewlinschte Modifikation des
Werkstilicks erfolgt. Dies ist letztlich immer Ziel einer

Bearbeitung.

Entsprechend ist auch in El1 die topologische
Modifikation und der Kontaktpfad so gewadhlt, dass die
topologische Modifikation auf dem Werkzeug entlang des
Kontaktpfades eine solche Form aufweist, dass sie auf
dem Werkstiick ein gewliinschtes Bearbeitungsergebnis
erzeugt. Das in El angepeilte Bearbeitungsergebnis ist
im Ausfihrungsbeispiel der Figur 4a eine

Profilmodifikation.

Die Kammer sieht daher keine Veranlassung, von der
Entscheidung der Einspruchsabteilung zum Hilfsantrag 1

abzuweichen.
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Hilfsantrag 2

Hilfsantrag 2 entspricht dem Hilfsantrag IIa aus dem

Einspruchsverfahren.

Die Einspruchsabteilung hatte entschieden, dass die zum
Hilfsantrag 2 fihrenden Anderungen nicht den

Erfordernissen der Regel 80 EPU geniigen.

Der Anspruchssatz des Hilfsantrags 2 umfasst vier

unabhangige Anspriche 1, 2, 8 und 11:

- Anspruch 1 beruht im Wesentlichen auf einer
Kombination des erteilten unabhédngigen Anspruchs 1
und Teilen des abhangigen Anspruchs 4.

- Anspruch 2 beruht im Wesentlichen auf einer
Kombination des erteilten unabhédngigen Anspruchs 1
und Teilen des abhangigen Anspruchs 2.

- Anspruch 8 beruht im Wesentlichen auf einer
Kombination des erteilten unabhédngigen Anspruchs 1
und Teilen des abhangigen Anspruchs 8.

- Anspruch 11 beruht im Wesentlichen auf einer
Kombination des erteilten unabhédngigen Anspruchs 1

und Teilen des abhangigen Anspruchs 11.

Die Einspruchsabteilung hatte diese Anderungen als
nicht konform mit Regel 80 EPU aus den folgenden

Grunden angesehen:

Die in den vier unabhdngigen Anspriichen nun definierten
Verfahren seien nicht im erteilten Patent offenbart
gewesen. Insbesondere sei in den erteilten Anspriichen 8
und 11 aufgrund der Vielzahl an Alternativen durch die
zahlreichen und/oder-Formulierungen eine nahezu

uniberschaubare Anzahl an Merkmalskombinationen
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moéglich, aus der nicht eine einzelne Kombination

"herausgepickt" werden kénne.

Zudem betrafen die unabhangigen Anspriiche keine
alternativen Ausfihrungsformen eines Verfahrens, so
dass das Formulieren mehrerer unabhadngiger Anspriuche

per se unzuladssig sei.

SchlieBlich seien die Anderungen nicht zweckmiaBig und
widersprachen dem Grundsatz der Verfahrensdkonomie,
insbesondere in Hinblick auf die idber 100 neuen
Hilfsantrdge, die zu einem "Uberladen" des Verfahrens

fuhre.

Die Kammer folgt dieser Auffassung nicht, sondern sieht

die Anderungen als konform mit Regel 80 EPU an.

Regel 80 EPU stellt als einzige Bedingung an die
Anderungen, dass diese einen bona fide Versuch
darstellen, einen Einspruchsgrund zu uUberwinden und so

den Widerruf des erteilten Patents zu verhindern.

Im vorliegenden Fall wird in allen vier unabhadngigen
Ansprichen des Hilfsantrags 2 das beanspruchte
Verfahren durch zusadtzliche Merkmale aus abhdngigen
Ansprichen eingeschrankt, was als Versuch anzusehen
ist, das in den Anspruchen beanspruchte Verfahren

gegenuber dem aus E1 bekannten Verfahren abzugrenzen.

Die exzessive Verwendung von und/oder-Formulierungen in
den abhangigen Anspriichen eines Anspruchssatzes kann
zwar dazu fihren, dass eventuelle zukinftige
Rlickzugspositionen im erteilten Anspruchssatz schwer zu
antizipieren sind. Dies kann unter Umstanden auch dazu
fiihren, dass fraglich ist, ob die Rlckzugspositionen

urspringlich offenbart waren.
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Dies sind jedoch Fragen, die gegebenenfalls unter den
Regelungen der Artikel 84 und 123(2) EPU zu priifen
waren und keinen Einfluss auf die Beurteilung der

Anderung unter Regel 80 EPU haben.

Die in den vier unabhdngigen Anspriichen des
Hilfsantrags 2 definierten Verfahren missen zudem auch
nicht zwingend auf alternativen, sich gegenseitig

ausschlieRBenden Ausfihrungsbeispielen beruhen.

a) GemaB standiger Rechtsprechung der
Beschwerdekammern kann das Vorliegen zweier
alternativer Ausfihrungsformen im Streitpatent dazu
fihren, dass bei einer Beschrankung des
Schutzbegehrens die Verwendung von zwei
unabhédngigen Ansprilichen zuladssig ist. Dies bedeutet
im Umkehrschluss jedoch nicht, dass dieses
Kriterium zwingend notwendig ist, d.h. dass nur im
Fall von mehreren im Streitpatent genannten
Alternativen diese in unabhédngigen Anspriichen
weiterverfolgt werden dirfen. Ganz im Gegenteil
wurde bereits in T0262/05 (Entscheidungsgriinde in
Abschnitt 4 zu Regel 59a EPU, die der heutigen
Regel 80 EPU entspricht) oder T0123/22
(Entscheidungsgriinde 3.12) festgestellt, dass der
Austausch eines einzigen erteilten unabhangigen
Anspruchs durch zwei unabhdngige Anspriiche nicht
nur in Ausnahmefédllen zuldssig ist, sondern in
jedem konkreten Einzelfall die Anderungen
individuell beurteilt werden miissen, ob sie eine
zweckmaflige und notwendige Reaktion zur Vermeidung
des Widerrufs des Streitpatents auf Grundlage eines

FEinspruchsgrunds sind.
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b) Im vorliegenden Fall wurden in den vier
unabhdngigen Anspriichen des Hilfsantrags 2 das
jeweilige beanspruchte Verfahren mittels Merkmalen
aus den abhadngigen Ansprichen 2, 4, 8 und 11
beschrankt. Nachdem sich die abhangigen Anspriiche
2, 4, 8 und 11 alle direkt auf den unabhangigen
Anspruch 1 bezogen, war die Formulierung in Form
von vier unabhangigen Anspriichen zweckmé&Rig. Nur so
konnte die Beschwerdefiihrerin diese Merkmale
unabhdngig von den Merkmalen der jeweils anderen

drei abhangigen Anspriche weiterverfolgen.

c) Die Aufnahme der zusadtzlichen Merkmale fihrt auch
in allen vier unabhangigen Anspriichen des
Hilfsantrags 2 zu einer Beschrankung des
beanspruchten Gegenstandes, um sich gegen das aus
El bekannte Verfahren abzugrenzen. Nachdem die
Einspruchsabteilung den Gegenstand des unabhdngigen
Anspruchs 1 gemaR Hilfsantrags 1 als nicht neu
angesehen hatte, waren diese Anderungen auch

notwendig.

Der Einspruchsabteilung ist zwar zuzustimmen, dass die
Vorlage von mehr als 100 Hilfsantragen zu einer
Uberladung des Verfahrens fithren kann, die letztlich
auch einen potentiellen Verfahrensmissbrauch darstellen
konnte, da sich weder die anderen Beteiligten am
Verfahren, noch das entscheidende Gremium realistisch
mit allen Antradgen im Detail auseinandersetzen und sich
adaquat auf deren Diskussion im Rahmen einer miindlichen

Verhandlung vorbereiten konnen.

Dies ist jedoch eine Frage die bei der Zulassung dieser
Antradge zu prifen ist, nicht jedoch ob die jeweiligen
Anderungen den Erfordernissen der Regel 80 EPU geniigen.

Dies muss, wie beispielsweise in T0123/22 (siehe
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Entscheidungsgriinde 3.7 und 3.10) detailliert erklart,

klar getrennt werden.

Die Kammer sieht daher keinen Grund, warum die zum
Anspruchssatz des Hilfsantrags 2 fihrenden Anderungen
nicht mit Regel 80 EPU konform sein sollen und folgt

daher nicht der Entscheidung der Einspruchsabteilung.

von Fragen an die GroBe Beschwerdekammer

Die Beschwerdefiihrerin beantragte die Vorlage von

Fragen zu Regel 80 EPU an die Beschwerdekammer.

Dieser Antrag wurde jedoch nur fir den Fall gestellt,
dass die Kammer zu der Einschatzung gelangen sollte,

dass Hilfsantrag 2 nicht konform mit Regel 80 EPU sei.

Nachdem die Kammer - wie vorstehend ausgefiihrt - keinen
VerstoB gegen Regel 80 EPU bei den Anderungen in
Hilfsantrag 2 festgestellt hat, ist der Antrag auf
Vorlage hinfallig.

Zurickverweisung

Die Beschwerdefiihrerin beantragte zudem, die Sache zur
weiteren Bearbeitung an die Einspruchsabteilung

zurlickzuverweisen.

Die Einspruchsabteilung hat die in Hilfsantrag 2 in den
unabhangigen Anspriichen 1, 2, 8 und 11 beanspruchten
Verfahren nicht auf Neuheit gegeniiber El1 geprift und
auch nicht ermittelt, ob diese Verfahren auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruhen. Nachdem es Hauptzweck

des Beschwerdeverfahrens ist, der unterlegenen Partei
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die Moglichkeit zu geben, eine Entscheidung der
Einspruchsabteilung sachlich anzufechten, muss vor
einer Uberprifung der Kernerfordernisse Neuheit und
erfinderischer Tatigkeit durch die Kammer diese Priufung
erst einmal von der Einspruchsabteilung vorgenommen

werden.

Die Zurickverweisung wurde zudem von der
Beschwerdefiihrerin selbst unter Inkaufnahme der damit
verbundenen Nachteile (langere Verfahrenslaufzeit,

zusatzliche Kosten fir die Vertretung) beantragt.

Die Einsprechende hat ihren Einspruchs zurickgenommen

und ist somit nicht mehr am Verfahren beteiligt.

Es liegen somit besondere Grinde im Sinne von Artikel

11 VOBK vor, die eine Zurickverweisung rechtfertigen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung zur

weiteren Prifung zurickverwiesen.
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