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Sachverhalt und Antrage

I. Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der
das europaisches Patent Nr. 1 004 509 widerrufen worden
ist, legte die Patentinhaberin, im folgenden
Beschwerdefihrerin, Beschwerde ein.

1. Die Einspruchsabteilung hielt, dass die offenkundige
Vorbenutzung bewiesen worden ist, und dass diese die
Neuheit des Gegenstandes des Anspruchs 1 des Patents iIn
erteilter Fassung vorwegnimmt. Weiterhin entschied die
Einspruchsabteilung, dass es den Gegenstanden der
unabhangigen Anspriuche der Hilfsantrage an

erfinderischer Tatigkeit mangelte.

I11. Die Beschwerdefihrerin beantragt die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des
Patents in der erteilten Fassung, hilfsweise die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die
Aufrechterhaltung des Patents auf der Basis des
1. oder 2. Hilfsantrages, eingereicht mit Schriftsatz
vom 14. Mai 2007, sowie die Ruckzahlung der

Beschwerdegebihr.

Die Beschwerdegegnerin beantragt die Zurickweisung der
Beschwerde.

1v. Am 9. September 2009 fand vor der Kammer eine mundliche
Verhandlung statt, zu der nur die Beschwerdefihrerin
erschienen ist. Die Beschwerdegegnerin hatte ihr
Nichterscheinen mit Schriftsatz vom 12. August 2009
vorher angekundigt.

C2573.D
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Folgende Dokumente aus dem Einspruchsverfahren sind in
dieser Entscheidung zitiert:

D1 : EP-A-844 138

Annex 1: Kopie einer Rechnung Nr. 310/2 betreffend den
Verkauf einer Maschine des Typs G.D. 2001 mit
Seriennummer 921155307,

Annex 2: Kopie eines Computerausdrucks aus der
Kundendatei betreffend den Verkauf einer

Maschine des Typs G.D. 2001 mit obiger

Seriennummer,

Annex 3: Kopie von Teilen eines Handbuches fur eine
G.D. 2001 Maschine,

Annex 4: Satz von zehn Bildern von Teilen einer

Maschine G.D. 2001, jeweils mit obiger

Seriennummer,
Annex 5: Faltblatt einer Maschine G.D. 1004,
Annex 6: Faltblatt einer Maschine G.D. 1001,
Annex 7: Kopie von Teilen eines Handbuches fur eine

G.D. 1001 Maschine.

Der Anspruch 1 gemall Hauptantrag (erteilte Fassung)
lautet wie folgt:

1. Packmaschinenaggregate mit integrierten, die
Aggregate bzw. deren Komponenten elektrische versorgende,
Uberwachende und steuernde Organe aufnehmenden
Schaltschrankeinheiten, insbesondere zur Herstellung von
Verpackungen fur stabformige Artikel der
tabakverarbeitenden Industrie, gekennzeichnet durch eine
gemeinsame einheitliche, die Innenrdume der
Maschinenaggregate (1, 2; 107) und deren
Schaltschrankeinheiten (3; 103) voneinander trennende,

entfernbare Begrenzungswand (4; 104)."
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Der Anspruch 1 gemall Hilfsantrag 1 lautet wie folgt
(Unterschiede zum Hauptantrag durchgestrichen):

1. Packmaschinenaggregate mit integrierten, die
Aggregate bzw. deren Komponenten elektrische versorgende,
Uberwachende und steuernde Organe aufnehmenden
Schaltschrankeinheiten, #nsbeseondere zur Herstellung von
Verpackungen fur stabférmige Artikel der
tabakverarbeitenden Industrie, gekennzeichnet durch eine
gemeinsame einheitliche, die Innenrdume der
Maschinenaggregate (1, 2; 107) und deren
Schaltschrankeinheiten (3; 103) voneinander trennende,

entfernbare Begrenzungswand (4; 104)."

Der Anspruch 1 gemall Hilfsantrag 2 lautet wie folgt
(Unterschiede zum Hauptantrag fett gedruckt):

1. Packmaschinenaggregate mit integrierten, die
Aggregate bzw. deren Komponenten elektrische versorgende,
Uberwachende und steuernde Organe aufnehmenden
Schaltschrankeinheiten, zur Herstellung von Verpackungen
fur stabformige Artikel der tabakverarbeitenden
Industrie, gekennzeichnet durch eine gemeinsame
einheitliche, die Innenrdume der Maschinenaggregate (1,
2; 107) und deren Schaltschrankeinheiten (3; 103)
voneinander trennende, entfernbare Begrenzungswand (4;
104), wobei die Begrenzungswand (4; 104) als Ruckwand
der Schaltschrankeinheit (1; 107) ausgebildet ist und
die Schaltschrankeinheit (3) relativ zum

Maschinenaggregat (1) verschiebbar angeordnet ist."
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Das fur die vorliegende Entscheidung wesentliche
schriftliche und mindliche Vorbringen der
Beschwerdefihrerin lasst sich wie folgt zusammenfassen:

Die Eilnspruchsabteilung hatte den Zeugen vernehmen
sollen. Eine Vernehmung ware implizit von der
Beschwerdefuhrerin beantragt gewesen. Das Versaumnis der
Einspruchsabteilung, den Zeugen zu vernehmen, stelle

einen schwerwiegenden Verfahrensfehler dar.

Die Vernehmung des Zeugen kénne von der Kammer
durchgefihrt werden. Hinsichtlich der langen
Verfahrensdauer, insbesondere vor der

Einspruchsabteilung, sei dies geboten.

Die Eilnspruchsabteilung habe einen zweiten
schwerwiegenden Verfahrensfehler hinsichtlich des ersten
Hilfsantrags begangen, indem sie zur erfinderischen
Tatigkeit in der Entscheidung eine andere Aufgabe
verwendet habe, als in der mindlichen Verhandlung
diskutiert.

Die Einspruchsabteilung habe einen weiteren
schwerwiegenden Verfahrensfehler hinsichtlich des
zweiten Hilfsantrags begangen, indem sie ohne den
entsprechenden Beleg behauptet habe, dass fiur den
Fachmann die Verschiebbarkeit des Schaltschrankes eine
Alternative zu dessen letztgenannter Verschwenkbarkeit
darstelle.

Beide Verfahrensfehler waren dermalRen schwerwiegend,
dass eine Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr angebracht
ist.
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Das fur die vorliegende Entscheidung wesentliche
schriftliche Vorbringen der Beschwerdegegnerin l&sst

sich wie folgt zusammenfassen:

Die Entscheidung der Eilnspruchsabteilung zur
offenkundigen Vorbenutzung sei richtig. Alle gelieferten
Maschinen waren ohne Verpflichtung zur Geheimhaltung
verkauft worden. Auch die dazugehérigen Handblicher waren
ohne eine solche Verpflichtung den Kunden uUbergeben. Der
angebotene Zeuge, Herr Mandrioli, hat die

Firma Gazzoni 1907 S.r.l. in 1995 besucht und dort die
Maschine gesehen. Auch die unterschiedlichen Farben an

der Maschine und dem Schaltschrank waren uUblich.

Die Beschwerdegegnerin sei gleichwohl mit einer
Zuriuckverweisung an die erste Instanz zur Einvernahme
des Zeugen einverstanden. Die Frage der Ruckerstattung
der Beschwerdegebihr interessiere die Beschwerdegegnerin
nicht.

Entscheirdungsgrinde

1.

1.1

C2573.D

Notwendigkeit einer Vernehmung des angebotenen Zeugen

Mit der Einspruchsschrift hat die Beschwerdegegnerin
eine schriftliche Erklarung des Herrn Mandrioli
eingereicht. Die Erklarung stitzt sich auf die

Annexe 1 - 7. Die Annexe 1 - 4 betreffen eine
offenkundige Vorbenutzung durch normalen Verkauf einer
Maschine ohne Geheimhaltungsverpflichtung. Die

Annexe 5 - 7 sind Broschiren, bzw. Handbicher, die
weiltere Vorbenutzungen betreffen. Fur diese Letztere

gibt Herr Mandrioli zwar Einzelheiten an, inklusive
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Seriennummer, stitzt sich fur seine Behauptungen jedoch
auf keines der Beweismittel und gibt nicht an, woher er

von diesen weilteren Vorbenutzungen erfahren haben will.

1.2 Die Beschwerdegegnerin hat Herrn Mandrioli als Zeugen
angeboten. In dem Bescheid der Einspruchsabteilung vom
5. September 2006, der der Ladung zur mindlichen
Verhandlung beigefigt war, hat die Einspruchsabteilung
thre Meinung den Parteien mitgeteilt, indem ihres
Erachtens eine Vernehmung des Herrn Mandrioli nicht

notwendig sel.

Mit threr Eingabe vom 5. Dezember 2006 und in der
mindlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung hat
die Beschwerdefihrerin auf, aus ithrer Sicht, Luicken im
Beweismaterial und Widerspriche zwischen den Annexen

hingewiesen.

In der Begrundung der angefochtenen Entscheidung stitzt
sich die Einspruchsabteilung auf den Annex 1, eine
Rechnung aus dem Jahre 1992 von der Einsprechen
Beschwerdegegnerin den an die Firma Gazoni 1907 S.r.l._,
als Beweis dafur, dass eine offenkundige Vorbenutzung
durch Verkauf einer G.D. 2001 Maschine stattgefunden
habe (siehe Entscheidungsgrinde Punkt 2, zweiten Absatz).

1.3 Zu der Frage, welche Merkmale diese Maschine aufwies,
stiutzt sich die Einspruchsabteilung ausschlieRlich auf
die Bilder In Annex 4, die irgendwann im Jahre 2000, d.
h. nach dem Prioritatstag, gemacht worden seien (siehe
Entscheidungsgrinde Punkt 2, dritten Absatz). Sie
richtet sich dabeir implizit nach der Erklarung von
Herr Mandrioli, denn er hat das Datum der Aufnahme den

Bilder angegeben und auch behauptet, dass sich der

C2573.D
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Zustand der Maschine seit ithrer Lieferung im Jahre 1992
nicht geadndert hatte.

Auf den Bildern seil nach der angefochtenen Entscheidung
eine Maschine G.D.2001 zu sehen, die die gleiche
Seriennummer trage, wie iIn der Rechnung angegeben sei.
Die Einspruchsabteilung stellt weiter fest, dass es auf
den Bildern erscheine, dass die Maschine im Laufe der
Jahre Im Wesentlichen unverandert geblieben sei und
damit auch der Maschine im 1992 verkauften Zustand
entspreche. Weiter glaubt die Einspruchsabteilung aus
den Bildern den Inhalt des abgebildeten Schrankes
erkennen zu koénnen, d.h. dass es sich um einen

Schaltschrank handele.

Zu dem Hinweis der Beschwerdefuhrerin auf die
unterschiedlichen Farben der vermeintlichen
Schaltschrankeinheit und der restlichen Maschinenteile
fuhrt die Einspruchsabteilung aus, dass die beiden
Farben uUberall gleich alt aussdhen und alle Farben "auf
gleiche Weise verschmutzt durch Alter und Benutzung™

seien.

Wie sie zu dieser Feststellung gekommen ist, ist der
Entscheidung jedoch nicht zu entnehmen.

Herr Mandrioli hat in seiner Erklarung zur Frage, ob die
Maschine nicht Uber die Zeit hinweg abgeandert worden
iIst, erklart, dass die Maschine 1m Jahre 1995 i1hre
ursprungliche Konfiguration noch gehabt hatte, wie sie

auch den spater aufgenommenen Bildern zu entnehmen sel.



1.6

1.6.1

1.6.2

C2573.D

-8 - T 0448707

Warum Herr Mandrioli so aussagen konnte, z.B. woher er
die urspriungliche Konfiguration kannte, bleibt aber

unbekannt, da er nicht vernommen worden ist.

Die Kammer kommt aus dem obigen Sachverhalt zum
Ergebnis, dass die Einspruchsabteilung sich auf die
Erklarung von Herrn Mandrioli gestitzt hat, zumindest um
den Gegenstand der vermeintlichen offenkundigen

Vorbenutzung festzustellen.

In einem Fall, in dem ein Patent aufgrund einer
Erklarung einer einzelnen Person widerrufen bzw.
eingeschrankt aufrechterhalten wird, bedarf es jedoch
einer sehr sorgfaltigen Untersuchung der Beweislage, die
in der Regel eine Vernehmung dieser Person als Zeugen
einschliell3t, wenn sie - wie im vorliegenden Fall - dazu

angeboten wird.

Eine solche Vernehmung ist durchaus notwendig um z. B.
zu erfahren, wie der Zeuge sich an den behaupteten
Tatsachen erinnern kann, und um einen Eindruck uUber
seine Glaubwirdigkeit zu gewinnen. Wie die
Beschwerdefihrerin ausgefihrt hat, war sie zunachst
hauptsachlich darauf beschrankt, auf moégliche Lucken und
Widerspriche in den Beweismitteln hinzuweisen. Um solche
Lucken und Widerspriche zu bestatigen bzw. auszurdumen,

Ist eine Vernehmung des Zeugen in der Regel geboten.

Aus den vorliegenden Beweismitteln erweist sich, dass
die von der Beschwerdefihrerin angefihrten Widerspriche

in der Tat vorhanden sein koénnen.

Die unterschiedlichen Farben der Maschinenteile stellen

z. B. einen solchen Widerspruch dar. In der mindlichen
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Verhandlung vor der Einspruchsabteilung gibt es laut
Protokoll dazu nur die Erklarungen des Vertreters der
Einsprechenden und seiner Begleitperson, dass dies
ublich gewesen sei und nicht auf eine nachtragliche
Verédnderung hindeute. Nur die Begleitperson, nicht
jedoch der Vertreter, war - wie behauptet - bei der
Aufnahme der Bilder zugegen gewesen. Beide wurden zu

diesem Sachverhalt jedoch nicht als Zeugen gehort.

Auch die Annexe 2 und 3, sowie die Erklarung von

Herrn Mandrioli, weisen solche Widerspriche auf. Annex 2,
Seite 2, enthalt eine "Note"™, wonach eine
Bedienungsanleitung (“'Libro Instruzioni'™) in
italienischer Sprache aushandigt wurde. Auf Seite 4 von
Annex 2 gibt es eine Angabe Uber die Dokumente fir den
Kunden (*'‘Documentazione per Cliente'), die ein Handbuch
auf Italienisch (“"Manuali Istruzioni Copie: 1 ITA™)
betrifft. Annex 3, der laut Erkladrung von Herr Mandrioli
der ausgehandigten Bedienungsanleitung "entspricht”, ist
dagegen in englischer Sprache verfasst. Auch die
Tatsache, dass Herr Mandrioli nicht erklart hat, dass
Annex 3 mitgeliefert wurde, sondern nur den
mitgelieferten Dokumenten entspricht (‘'corresponds to')

lasst nur ahnen, was genau mitgeliefert worden ist.

Das Vorhandensein solcher Widerspriche bzw. Lucken kann
unter Umsténden die gesamte Beweislage in Frage stellen,
so dass deren Klarung in der Regel notwendig ist, um die

Beweismittel richtig wirdigen zu kénnen.

Die Erklarung von Herrn Mandrioli betrifft aullerdem eine
Reihe von weiteren angeblichen Vorbenutzungen, wobei
nicht klar ist, welche von den Tatsachen Herr Mandrioli

personlich bezeugen kann, und welche nur auf
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Informationen von Dritten, zum Beispiel von seinen
Kollegen, basiert sind. Herauszufinden, welche Tatsachen
Herr Mandrioli von Dritten erfahren hat, und welche er
aus eigener Erfahrung bezeugen kann, ist ein weilterer

Grund, Herrn Mandrioli dazu als Zeuge zu vernehmen.

Die Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass eine

Vernehmung des Zeugen Herr Mandrioli notwendig ist.

Verfahrensfehler durch die Nicht-Vernehmung des Zeugen

Die Beschwerdefihrerin vertritt die Meinung, dass sie
wahrend des Einspruchsverfahrens implizit eine
Vernehmung des Zeugen Herr Mandrioli beantragt hatte,
denn explizit gibt es ein solchen Antrag nicht, wie sie
in der mundlichen Verhandlung vor der Kammer eingeraumt
hat.

Herr Mandrioli ist schon mit der Einspruchsschrift zur
Vernehmung angeboten worden. In ihrer Erwiderung vom

11. Marz 2004 hat die Beschwerdefihrerin nicht seine
Vernehmung als Zeuge beantragt, sondern sich nur mit den
Beweismitteln In dem Sinne auseinandergesetzt; dass
Annex 2 wegen Nachveroffentlichung und die Bilder des
Annex 4 wegen threr Aufnahme nach dem Prioritatstag des
Streitpatents nicht zu bericksichtigen seilen; dass es
einen Widerspruch zwischen den Annexen 2 und 3 gebe
beziuglich der Sprache, in der die Betriebsanleitung
verfasst seil; dass es nur eine unbelegte Behauptung sei,
dass die G.D. 2001 Maschine ohne Verpflichtung zur
Geheimhaltung geliefert worden sei; und dass auf jeden
Fall nicht erkennbar sei, dass die
Schaltschrankeinheiten In dieser Maschine uUberwachende

und steuernde Organe aufgenommen hatten. Die dort
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fehlenden Merkmale seien keinem der Dokumente des
Standes der Technik zu entnehmen, begrindeten somit die
Neuheit und erfinderische Tatigkeit. Um als implizierter
Antrag auf Zeugenvernehmung zu gelten, misste dieser
Vortrag nur so verstanden werden kdnnen. Der oben
wiedergegebene Vortrag kann allerdings auch so ausgelegt
werden, dass die Beschwerdefihrerin sich darauf
beschrankt hat, bestimmte Beweismittel vom Verfahren
auszuschlielRen, bestimmte behauptete Tatsachen
anzugreifen, bzw. zu behaupten, dass sie, auch wenn sie
so waren, die Neuheit oder erfinderische Tatigkeit nicht

in Frage stellen koénnen.

In 1hrem, die Ladung zur mindlichen Verhandlung
begleitenden, Bescheid hat die Einspruchsabteilung
mitgeteilt, dass sie den Herrn Mandrioli nicht als
Zeugen vernehmen wirde (siehe Punkt 2, ersten Absatz des
Bescheides). Frihestens zu diesem Zeitpunkt wusste die
Beschwerdefihrerin, dass sie explizit eine Vernehmung
beantragen musste, falls sie eine solche Vernehmung fir
notwendig erachtete. Dies gilt umso mehr, da die
Beschwerdegegnerin nochmals mit Schreiben vom

6. Oktober 2006 nachgefragt hat, ob Herr Mandrioli als
Zeuge geladen wird. Daraufhin hat die
Einspruchsabteilung sie mit der Mitteilung angerufen,
dass die Einspruchsabteilung dies nicht beabsichtigte.
Die diesbezugliche Notiz wurde der Beschwerdefuhrerin am
24 . November 2006 zugestellt.

Die Beschwerdefuhrerin hat sich danach in threm
Schreiben von 5. Dezember 2006 lediglich wieder auf der
gleichen Weise mit den Beweismitteln auseinandergesetzt,
was zum gleichen Ergebnis fuhrt, dass diese Reaktion

nicht als ein implizierter Antrag auf Zeugeneinvernahme
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gelten kann. Im Gegenteil, die Beschwerdefuhrerin hat in
diesem Schreiben beantragt, die Erklarung von

Herrn Mandrioli nicht zu bericksichtigen (siehe Seite 2,
zweitletzten Absatz).

Spatestens i1n der mundlichen Verhandlung miusste es fir
die Beschwerdefuhrerin klar gewesen sein, dass ihre
Schriftsatze nicht als impliziter Antrag verstanden
worden sind. Sie hat aber darin keinen Antrag auf
Vernehmung des Zeugen gestellt, und es ist nicht dem
Protokoll zu entnehmen, dass sie auf eine solche
Notwendigkeit In irgendeiner anderen Form hingewiesen
hat.

Aus diesen Grunden kann daher die Kammer die Meinung der

Beschwerdefiuhrerin nicht teilen.

Die Beschwerdefihrerin hat auch ausgefuhrt, dass die
Einspruchsabteilung ihrer "Offizialmaxime™ nicht
nachgekommen sei, indem sie nicht selbst entschieden

habe, den Zeugen zu laden und zu vernehmen.

Insoweit verkennt die Beschwerdefihrerin jedoch, dass
der Zeuge nicht von ihr, sondern von der
Beschwerdegegnerin angeboten worden war, um deren
Behauptungen zu untermauern, und dass die
Einspruchsabteilung sich die Sache Uberlegt hat, und ihr
Ermessen nach dem zutreffenden Artikel 114 (1) EPU in
dem Sinne ausgelbt hat, dass sie meinte, die Antrage der
Beschwerdegegnerin ohne eine Vernehmung stattgeben zu
konnen. Die Position der Beschwerdefihrerin wirde
dagegen dazu fihren, dass eine Eilnspruchsabteilung
jJedwedes Zeugenangebot annehmen misste, d. h. dazu
keinen Ermessensspielraum hatte.
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Die Beschwerdefuhrerin hat weiter noch die Entscheirdung
T 474/04 (ABIl. EPA 2006, 129) zitiert. Der Sachverhalt
dieser Entscheidung unterscheidet sich von dem des
vorliegenden Falles darin, dass die dort betroffene
Beschwerdefuhrerin/Patentinhaberin schon im
Einspruchsverfahren einen entsprechenden Antrag auf
Vernehmung des von der damaligen Beschwerdegegnerin
angebotenen Zeugen (ausdrucklich) gestellt hatte, vgl.
Punkt 4 der Entscheidungsgriunde, der von der
Einspruchsabteilung Ubergangen/iubersehen wurde. Ein
solcher Antrag ist im vorliegenden Fall weder explizit
gestellt noch implizit vorhanden; diese Entscheidung ist

daher nicht relevant.

Ein Verfahrensfehler seitens der Einspruchsabteilung ist
aus den oben stehenden Grinden von der Kammer hier nicht

erkennbar.

Zuruckweisung des ersten Hilfsantrags aufgrund neue

Argumentation in der angefochtenen Entscheidung

Erstens stellt die Kammer in Ubereinstimmung mit der
Beschwerdefihrerin fest, dass das in Artikel 113(1) EPU
verankerte rechtliche Gehoér sich nur auf neue "'Grinde™
und gegebenenfalls Beweismittel (in der englischen
Version) bezieht, jedoch neue Argumentation nicht
umfasst.

In der angefochtenen Entscheidung grindet die
Einspruchsabteilung die fehlende erfinderische Tatigkeit
auf D1 als nachstliegenden Stand der Technik, unter
Anwendung der Lehre der angeblichen Vorbenutzung. Laut

Protokoll wurde auch auf dieser Grundlage diskutiert.



- 14 - T 0448/07

Diese Tatsachen hat die Beschwerdefihrerin nicht
bestritten.

3.2 Die Beschwerdefuhrerin bestreitet jedoch, dass sich
diese Diskussion auf die in der Entscheidung angegebene
Aufgabe - die Ermoglichung einer leichten und schnellen
Zuganglichkeit aller Komponenten - bezog. Laut Protokoll
wurde dagegen auf Grund der im Patent erwahnten Aufgabe
- Gerauschdammung - diskutiert. Die Beschwerdegegnerin
hat laut Protokoll zu diesem Thema jedoch bestritten,
dass im Anspruch 1 Uberhaupt Merkmale vorhanden sind,
die letztere Aufgabe losen. Die Beschwerdefiuhrerin hatte
daher ausreichende Gelegenheit zu argumentieren, dass

sie die richtige Aufgabe gewahlt hat.

Es kann sodann nicht unerwartet sein, dass die
Einspruchsabteilung von den Argumenten der
Einsprechenden Uberzeugt wurde und daher eine andere
Aufgabe objektiv bestimmen musste. In der Entscheidung
hat im Ubrigen die Einspruchsabteilung auch noch
begrindet, was sie von der Aufgabe, die von der
Beschwerdefiuhrerin vorgeschlagen wurde, halt (Seite 5,
letzten Absatz).

3.3 GemalR der standigen Rechtssprechung der Beschwerdekammer
werden die oben genannten "'Griunde' bzw. *"Grinde und
Beweismittel” als diejenigen wesentlichen tatsachlichen
und rechtlichen Grinde verstanden, auf die sich die
Entscheidung stiutzt (Rechtssprechung der
Beschwerdekammer, 5. Auflage 2006, VI.B.1.1).

Im vorliegenden Fall sind alle diese Voraussetzungen
erfullt, denn der nachstliegende Stand der Technik und

der dazu hinzuzuziehende Stand der Technik (Vorbenutzung)

C2573.D
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wurden mit den Parteien In Zusammenhang mit der
erfinderischen Tatigkeit diskutiert. Die Definition der
objektiven Aufgabe gehdrt jedoch nicht dazu, sondern zu
den Argumenten (siehe z. B. auch Entscheidung T 375/00
dieser Kammer in anderer Besetzung, nicht im ABI. EPA
veroffentlicht), die nicht je fur sich auch noch den

Parteien vorzulegen sind.

Die Kammer kann deshalb keinen schwerwiegenden

Verfahrensfehler diesbeziuglich feststellen.

Mangelnde Begrindung der Entscheidung Uber den zweiten

Hilfsantrag

Die Beschwerdefuhrerin moniert, dass die
Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung
die auf der Hand liegende Alternativeldsung der
Verschiebbarkeit der Schaltschrankeinheit auf Grund
allgemeiner Erfahrung des Fachmannes nicht substantiiert
habe. Die Einspruchsabteilung habe lediglich ausgefuhrt,
dass der Fachmann aufgrund seiner Ausbildung und seiner
Konstruktionserfahrung die Verschiebbarkeit eines
Schrankes als Alternative zur Verschwenkbarkeit eines

solchen kennen wirde.

Nach Meinung der Kammer war es vertretbar, dass die
Einspruchsabteilung auch ohne weiteren Beleg entscheiden
konnte, dass Verschwenkbarkeit eine fur den Fachmann
geldufige Alternative zur Verschiebbarkeit darstellt,
denn diese alternative Konstruktionen konnen tagtaglich
bei Turen beobachtet werden. Ein schwerwiegender
Verfahrensftehler ist daher nicht zu erkennen. Die Kammer
mag sich hier nicht dazu auflern, ob die Meinung der

Einspruchsabteilung nach den Umstanden des vorliegenden
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Falles richtig war oder nicht, denn es geht iIn der
vorliegenden Entscheidung nur um die Frage eines
moglichen (formellen) Verfahrensfehlers, nicht um die
inhaltliche Beurteilung des Sachverhalts.

Vernehmung des Zeugen durch die Kammer, bzw.
Zuruckverweisung an die Einspruchsabteilung

Wie schon oben ausgefuhrt, halt die Kammer eine

Vernehmung des Zeugen Mandrioli fir notwendig.

Die Beschwerdefihrerin hat jedoch die Kammer gebeten,

selbst den Zeugen zu vernehmen, um Zeit zu sparen.

Der Hauptzweck eines Beschwerdeverfahrens ist die
Uberpriufung der angefochtenen Entscheidung. Die
Vernehmung eines Zeugens zum ersten Mal durch die Kammer
wirde das Beschwerdeverfahren in ein erstinstanzliches
Verfahren umwandeln. Dies ist indes nur in
Ausnahmefallen geboten. Der vorliegende Fall ist nicht
so ein solcher Ausnahmefall. Auch wenn das Verfahren in
der ersten Instanz moglicherweise langer als ublich
gedauert hat, so folgt hieraus nicht, dass die Kammer
diese Verzigerung in der ersten Instanz nachtraglich
ausgleichen soll. Dies ist insbesondere dann der Fall
wenn, wie Im vorliegenden Fall, es um die erstmalige

Erhebung von Beweis geht.

Auch das Handeln der Beschwerdefihrerin im
erstinstanzlichen Verfahren hat zu der durch eine
Zuruckverweisung verursachten Verzogerung beigetragen,
denn sie hat im Einspruchsverfahren zu keinem Zeitpunkt,
auch nicht hilfsweise, einen entsprechenden Antrag zur

Vernehmung des Zeugen gestellt.
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Die Kammer zieht es deswegen vor, die Sache an der
ersten Instanz gemaRR Artikel 111(1) EPU
zuruckzuverweisen, um den Zeugen Mandrioli vernehmen zu
lassen. Auf Grund der durch diese Vernehmung gewonnenen
Erkenntnisse, wird der Fall neu zu verhandeln und zu
entscheiden sein. In der Vernehmung gilt es daher, alle
relevanten Tatsachen zu ermitteln, insbesondere die der
Zeuge aus erster Hand bezeugen kann. Auch die Umstande,
warum der Zeuge sich an den von ihm erwahnten Fakten
erinnern kann, sind zu untersuchen. Die von der
Beschwerdefihrerin behaupteten Widerspriche in den
schriftlichen Beweismitteln sind bei der Vernehmung
insbesondere zu berucksichtigen. Auch sind die weiteren
behaupteten Vorbenutzungen auf ihre Relevanz zu prufen,

insbesondere was der Zeuge dazu personlich bezeugen kann.

Dringlichkeit der Zeugenvernehmung

Da das Verfahren bisher relativ lang gedauert hat,
sollte die Einspruchsabteilung die Akte mit Prioritat
behandeln. Dies ist insbesondere geboten, weil ein
anschlieRendes weiteres Beschwerdeverfahren nicht

auszuschlielRen i1st.

Rickzahlung der Beschwerdegebuhr

Wie oben ausgefihrt, hat die Kammer keinen wesentlichen
Verfahrensftehler festgestellt. Eine Ruckzahlung der
Beschwerdegebiihr gemaR Regel 103(1)(a) EPU ist daher
nicht gerechtfertigt.
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Entscheidungsftormel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren

Entscheidung zurickverwiesen.

3. Der Antrag auf Ruckerstattung der Beschwerdegebuhr wird
zuriuckgewiesen.

Der Geschaftstellenbeamte: Der Vorsitzende:

G. Nachtigall H. Meinders
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