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Sachverhalt und Antrage

I.

IT.

00563

Auf die am 13. September 1983 angemeldete und am

4. April 1984 veréffentlichte europdische Patentanmeldung
Nr. 83 109 012.1 wurde am 29. April 1987 das européische
Patent Nr. 0 104 535 erteilt.

Ein von der Firma Kloéckner-Humboltd-Deutz AG, Koéln gegen
das Patent am 27. Januar 1988 eingelegter, auf den
Einspruchsgrund 100 (a) EPU (mangelnde Neuheit) gestutzter
Einspruch wurde von der Einspruchsabteilung mit
Entscheidung vom 19. Juli 1989 aufgrund der Regel 59 (1)
EPU als unzulassig verworfen.

Zum Nachweis einer angeblichen offenkundigen Vorbenutzung
der Gegenstidnde der Anspriche 1 und 2 des Streitpatents

wurden
innerhalb der Einspruchsfrisf die Unterlagen

(1) Konstruktionszeichnung Nr. 2143090 UB 0148-06
vom 6.3.1972;

(2) Darstellungsblatt, Pleuelstange Stuck/Zyl.-
Einheit 0148-06-501 3310, Deutz;

(3) MeBprotokoll mit IstmaBtabellen ZEISS SAM und

nach Ablauf der Einspruchsfrist

(4) eine notarielle Erklarung vom 14.3.1988 mit
Kopien des Deckblattes und der Seiten 1 und 37

des Prospekts (Ersatzteilliste) 297 3074 GF
0148-99, Deutz 10000 9.79 Schm
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vorgelegt. Innerhalb der Einspruchsfrist erfolgte eine
erste und nach Ablauf der Einspruchsfrist eine weitere

Zeugenbenennung.

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdefiihrerin
(Einsprechende) unter gleichzeitiger Bezahlung der
Beschwerdegebihr am 16. August 1989 Beschwerde eingelegt.
In der am 20. Oktober 1989 eingereichten Beschwerde-
begrindung wird die Ansicht vertreten, der Einspruch
erfille die Erfordernisse nach Regel 55 (c) EPU, denn die
Einspruchsabteilung habe sich in der Entscheidung
detailliert mit den Beweismitteln auseinandergesetzt, was
als Beweis dafur anzusehen sei, daB mit dem Einspruchs-
schriftsatz Tatsachen benannt und Beweismittel vorgelegt
wurden, die von der Einspruchsabteilung nachvollziehbar

waren.
Sie beantragt:

(a) die Entscheidung aufzuheben;

(b) die Zulassigkeit des Einspruchs festzustellen;

(c) die Sache an die erste Instanz zur weiteren
Bearbeitung zuriickzuverweisen;

(d) die Beschwerdegebihr aufgrund von Verfahrensfehlern

zuruckzuzahlen und
(e) hilfsweise eine mindliche Verhandlung anzuberaumen.

Die Beschwerdegegnerin bemangelt die ihrer Ansicht nach
nicht eindeutigen bzw. unklaren Beschwerdeantriage der
Beschwerdefuhrerin. Die vorstehend genannten Antrage a)
und b) aus dem Beschwerdeschriftsatz wiirden von dem
weiteren Antrag c) abweichen.
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Sie nimmt ferner Bezug auf ihre Ausfiihrungen im
Einspruchsverfahren, wo sie bezweifelte, daB der
Einspruchsschriftsatz ausreichende Erklarungen dariiber
enthdlt, in welchem Umfang gegen das europaische Patent
Einspruch eingelegt wurde und auf welche Einspruchsgriinde
der Einspruch gestitzt ist. Die im Einspruchsschriftsatz
insgesamt vorgebrachten Umstdnde lieBen nur nicht beweis-
bare Vermutungen zu. Dies betreffe insbesondere die
Ausfihrungen der Einsprechenden, denen zufolge die tat-
sdchlich ausgefiihrten Pleuel der Motorbaureihe FL 413/0148
aufgrund des Fertigungsverfahrens prinzipiell die im
Streitpatent genannten MaBverhidltnisse einhalten, wobei
davon auszugehen sei, daB infolge der groBen Stickzahl der
nach der Konstruktionszeichnung (1) gefertigten und
ausgelieferten Pléuelstangen ein erheblicher Anteil die im
Streitpatent beschriebene Kombination einer Nut-Feder-
Spielpaarung mit einer Nut-Feder-PreBsitzpaarung aufweise.
Diese Vermutungen kénnten aber nicht als die nach Regel 55
c) EPU erforderliche'Angabe von Tatsachen und Beweis-

mitteln gewertet werden.

AuBerdem sei nicht nachgewiesen, da8 die Pleuelstangen-
darstellung nach der Unterlage (4) der Darstellung nach
der Konstruktionszeichnung gemd8 Unterlage (1)

entspreche.

Im Gbrigen biete die Einsprechende keinen Beweis an,

daB der mit dem genannten Pleuel ausgestattete Motor

der Offentlichkeit 2zugdnglich gemacht worden sei. Die
Beschwerdegegnerin sei somit nicht in der Lage fest-
zustellen, ob die behauptete Benutzung vor dem Prioritats-
zeitpunkt stattgefunden hat.

Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde zu

verwerfen.

ceeenn
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Der Anspruch 1 der unverandert geltenden Anspruchsfassung
des Streitpatents lautet wie folgt:

"Verbindungsstange (19), insbesondere Pleuelstange, mit
einem Schaft (10), einem sich daran anschlieBenden
StangenfuB8 (14) und einem mit letzterem verbindbaren
Stangendeckel (16), wobei der StangenfuB8 (14) und der
Stangendeckel (16) halbkreisférmig ausgebildet sind und an
den Endseiten von Auslegern (23, 25, 29, 37) zu deren
Verbindung jeweils einen Vorsprung (22, 30) bzw. eine
Aussparung (24, 36) aufweisen, die mit seitlichen
Oberflachen (26, 28, 32, 34, 38, 40) versehen sind und an
einer Verbindungsstelle (18) einen PreBsitz bilden,
dadurch gekennzeichnet, daB der innere Abstand (A) der
Aussparungen (24) bzw. Vorsprunge (30) bzw. der Aussparung
(24) zum Vorsprung (30) am StangenfuB (14) kleiner ist,
als der innere Abstand (B) der Vorspringe (22) bzw.
Aussparungen (36) bzw. des Vorsprungs zur Aussparung am
Stangendeckel (16), wobei die Breite einer Aussparung (36)
etwas grdBer ist, als die Breite des mit ihr zu
verbindenden Vorsprungs (30)."

Entscheidungsgrinde

1.

00563

Zulassigkeit der Beschwerde

Die Beschwerde entspricht den Erfordernissen der
Artikel 106 bis 108 und der Regel 64 EPU.

Die Antrage a) und b) der Beschwerdefiihrerin, namlich die
angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Zulassigkeit
des Einspruchs festzustellen, weichen zwar, wie die
Beschwerdegegnerin bemerkt hat, verbal von dem weiteren
Antrag c) ab, gemaB dem die Entscheidung aufzuheben und
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die Sache an die Einspruchsabteilung zuriickzuverweisen
ist. Jedoch sind diese Antrage offensichtlich klar und
eindeutig, und die Antrage a) und b) einerseits und der
Antrag c) andererseits widersprechen einander nicht.

Der Antrag c) préazisiert namlich die Antrage a) und b) nur
dahingehend, daB im Falle einer positiven Entscheidung
hinsichtlich der Antrage a) und b) durch die Beschwerde-
kammer die Weiterprifung in der ersten Instanz beantragt
und daB ein Anspruch auf materiell-rechtliche Prufung in

zweli Instanzen geltend gemacht wird.

Die Kammer ist folglich der Auffassung, daB der
Beschwerdeantrag entgegen der Meinung der Beschwerde-
fiuhrerin insbesondere auch der Anforderung der Regel 64
(b) EPﬁ entsprichf, wonach auch der Umfang anzugeben ist,
in dem die Anderung oder Aufhebung der angefochtenen

Entscheidung begehrt wird.
Die Beschwerde ist daher zuléassig.

Materiell-rechtliche Priifung der Beschwerde, Zulassigkeit
des Einspruchs

Das Vorbringen der Beschwefdegegnerin gemaf dem
vorstehenden Punkt IV ist sinngemd@B als Antrag dahingehend
zu verstehen, daB fur den Fall einer Anerkennung der
formalen Zulassigkeit der Beschwerde diese als materiell
unbegrindet (hinsichtlich der Zulassigkeit des Einspruchs)

zuruckzuweisen ist.

Es ist also die Frage zu klaren, ob die Einspruchs-
abteilung, welche die im Einspruch enthaltenen
Beweismittel als nicht ausreichend im Sinne von Regel 55
c) EPU bezeichnet hat, den Einspruch der Beschwerde-
fihrerin zu Recht als unzuladssig verworfen hat.

ceiS e
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Zur Untersuchung der vorstehenden Frage ist zunachst
festzustellen, welche Anforderungen an den Einspruchs-
schriftsatz sich von der Regel 55 c) EPU ableiten.

Nach Regel 55 c) muB die Einspruchsschrift die folgenden
Erfordernisse enthalten:

(I) eine Erklarung dariber, in welchem Umfang gegen das
europaische Patent Einspruch eingelegt

(II) und auf welche Einspruchsgrinde der Einspruch
gestutzt wird,

(III) sowie die Angabe der zur Begrindung vorgebrachten
Tatsachen und Beweismittel.

Gemap Artikel 99 (1) EPU ist der Einspruch "innerhalb von
9 Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die
Erteilung des europaischen Patents ... schriftlich
einzureichen und zu begrinden". Der Inhalt der Einspruchs-
frist muB also innerhalb dieser Frist mit den Erforder-
nissen der Regel 55 c) in Einklang gebracht werden. Dies
geht auch aus Regel 56 (1) EPU hervor, die vorschreibt,
daB der Einspruch als unzulassig zu verwerfen ist, wenn
bestimmte Mangel - unter anderem VerstdBe gegen

Regel 55 c) EPU - nicht innerhalb der Einspruchsfrist
beseitigt werden.

Angabe des Umfangs des Einspruchs (Regel 55 c),
Erfordernis (I))

Im Einspruchsschriftsatz wurde beantragt "das Patent in
vollem Umfang zu widerrufen". Dieser Antrag ist zweifellos

eindeutig.

ceeenn
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Angabe der Einspruchsgriinde (Regel 55 c), Erfordernis
(1I1))

Der Einspruch stitzt sich nach dem Wortlaut des
Einspruchsschriftsatzes auf Artikel 100 a) EPU und
bestreitet ausdricklich die Neuheit der Gegenstande nach
Anspruch 1 und 2 des Streitpatents. Somit ist also auch
angegeben, welche der in Artikel 52 bis 57 geforderten
Voraussetzungen fir die Patentierbarkeit als nicht erfillt

angesehen wird.

Angabe der Tatsachen und Beweismittel (Regel 55 c),
Erfordernis (III))

Mit dem Erfordernis (III) der Regel 55 c) EPU (in
Verbindung mit den Erfordernissen (I) und (II)) soll
sichergestellt werden, daB die Eiﬂwénde des Einsprechenden
in der Einspruchsschrift so deutlich dargelegt und
begrindet werden, daB sowohl der Patentinhaber als auch
die Einspruchsabteilung wissen, welcher Sachverhalt als
der Aufrechterhaltung des Patents entgegenstehend

angesehen wird.

Im Gegensatz zu den Erfordernissen der Regel 55 (1) a) und
b) EPU und den Erfordernissen (I) und (II) der Regel 55 c)
EPU, die eher formaler Art sind, ist das Erfordernis (III)
der Regel 55 c) EPU in Verbindung mit Artikel 99 (1) EPU
sachlicher Natur und verlangt eine Begrindung, die auf den
Kern des Einspruchs eingeht. Dabei 148t sich die Frage, ob
eine Einspruchsschrift die sachlichen Mindestanforderungen
des Artikels 99 (1) und der Regel 55 c) EPU erfillt, nur
aus dem Gesamtzusammenhang des betreffenden Falles heraus
entscheiden, da einige relevante Faktoren, wie z. B. der
Schwierigkeitsgrad der zu entscheidenen Fragen von Fall zu
Fall verschieden sind (vgl. T 222/85, ABl. EPA 1988, 128,
Punkt 4).

vesfeos
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2.3.1 Wird zur Begrundung mangelnder Neuheit - wie im

00563

vorliegenden Fall - eine offenkundige Vorbenutzung geltend
gemacht, so ist das Erfordernis (III) der Regel 55 c) EPU
nach Auffassung der Kammer dann erfillt, wenn die Angaben
der Tatsachen und Beweismittel objektiv aus der Sicht des
Durchschnittsfachmannes soweit verstandlich und verwertbar
sind, daB sie es erlauben,

A) den Zeitpunkt bzw. Zeitraum der 6ffentlichen
Vorbenutzung dahingehend zu uberpriifen, ob eine
Benutzung vor dem maBgeblichen Zeitpunkt
(Vorbenutzung) vorliegt,

B) den Gegenstand der Benutzung soweit festzustellen,
daB seine Ubereinstimmung mit dem ‘Gegenstand des
Streitpatents prifbar ist und

C) die Umstande der Benutzung zur Feststellung der
Offenkundigkeit (Zugadnglichmachen far die 6ffentlich-
keit) der benutzten Gegenstande zu uberprufen.

Die Uberprifung der vorstehenden Erfordernisse fuihrt im
vorliegenden Fall zu folgenden Ergebnissen:

Angaben uber den Zeitpunkt bzw. Zeitraum der Vorbenutzung
(Kriterium A)

Im Einspruchsschriftsatz ist ausgefihrt, daB die Pleuel
(Gegenstand der offenkundigen Vorbenutzung) seit 1974 in
naher bezeichneten Fertigungsbetrieben der Beschwerde-
fuhrerin in groBen Stickzahlen gefertigt wurden und es
wird hierfir Vernehmung des Zeugen Ginter Huber
angeboten.

ceeS e
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Durch Benennung des Zeitraums liegt die im Kriterium A
geforderte Tatsachenbehauptung vor. Die Zeugenbenennung
ist gemdB Artikel 117 (1) d) EPU als Beweismittel

zulassig.
Feststellung des Gegenstands der Benutzung (Kriterium B)

Anhand der Konstruktionszeichnung nach der Unterlage (1)
werden im Einspruchsschriftsatz Einzelmerkmale des darin
dargestellten Pleuels erodrtert und im einzelnen mit dem in
vier Merkmalsgruppen (1) bis (4) aufgegliederten

Anspruch 1 des Streitpatents verglichen. Infolge des
Vergleichs wird die Neuheit des beanspruchten Pleuels in

Frage gestellt.

Durch diese detaiilierte Gegenuberstellung der Pleuel-
zeichnung in der Unterlage (1) einerseits und der
Merkmalsgruppe (1) bis (4) aus dem Anspruch 1 andererseits
werden die behaupteten Tatsachen angegeben und anhand der
als Beweismittel vorgelegten Konstruktionszeichnung (1)
ist die behauptete Warengleichheit des angeblich
vorbenutzten Gegenstands mit dem des Patents nachprifbar.

Somit ist auch das Kriterium (B) erfillt.
Feststellung der Umstande der Benutzung (Kriterium C)

Im Einspruchsschriftsatz hat die Beschwerdefiihrerin zu den
Tatsachen vorgebracht, daB sie seit 1974 in ihren
Fertigungsbetrieben in Ulm einen Motor in Serien-
herstellung fertige, der das Pleuel nach der Unterlage (1)
enthalte, und ihn im In- und Ausland in jahrlichen
Stickzahlen von ca. 18 000 ausliefere. Als Beweismittel
legt sie ein Blatt aus einem Ersatzteilkatalog dieses
Motors in Form der Unterlage (2) vor und benennt einen
Zeugen zum Nachweis dafur, daB8 Pleuelstangen gemdB der
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Unterlage (1) seit Gber 10 Jahren in gleicher Weise
hergestellt wurden.

Durch diese Angaben sind die angebliche Art der
Benutzungshandlung (GroBserienherstellung und Lieferung an
Kunden) und die Beweismittel (Unterlage (2) und
Zeugenbenennung) substantiiert. Diese Angaben zu den
Tatsachen und das Angebot der Beweismittel sind nach
Ansicht der Kammer ohne weitere Ermittlungen verstandlich
und ihre Richtigkeit ist, soweit hierfir nicht schon die
vorgelegten Unterlagen (1) und (2) genigen, durch
Zeugeneinvernahme uberpriafbar.

Die Einspruchsabteilung vertritt in der durch die
Beschwerde angefochtenen Entscheidung die Ansicht,

i) das als Unterlage (3) vorgelegte MeBprotokoll und die
Zeugenbenennung koénnten nicht als Beweismittel dafur
angesehen werden, daB das erste Teilmerkmal aus dem
Kennzeichen des Anspruchs 1, namlich, das

"der innere Abstand (A) der Aussparungen (24) bzw.
Vorsprunge (30) bzw. der Aussparung (24) zum
Vorsprung (30) am StangenfuB (14) kleiner ist als
der innere Abstand (B) der Vorsprunge (22) bzw.
Aussparungen (36) bzw. des Vorsprungs zur
Aussparung am Stangendeckel (16)"

tatsachlich auch bei den vor dem Prioritatstag des
Streitpatents hergestellten Pleuelstangen gegeben

war;

ii) im Einspruchsschriftsatz werde im Hinblick auf das
zweite Merkmal (Spielpassung) aus dem Kennzeichen des

Anspruchs 1, nach dem
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"die Breite einer Aussparung (36) etwas gréBér ist
als die Breite des mit ihr zu verbindenden

Vorsprungs (30)",

lediglich auf die in der Konstruktionszeichnung (Unterlage
(1), siehe Einzelheit U) empfohlene Passung H7 fir die Nut
(Aussparung) und né fir die Feder verwiesen, die ein
maximales Spiel von 0,004 mm und eine maximale TUberdeckung
von 0,016 mm zulasse. Es seien jedoch keine Beweismittel
zur Belegung der Vermutung angeboten wofden, da8 unter der
groBen Stiuckzahl von gefertigten und ausgelieferten
Pleuelstangen eine erhebliche Anzahl das im Kennzeichen
des Anspruchs 1 geforderte Spiel fir die Nut-Feder-Paarung
und den im Oberbegriff geforderten PreBsitz fur die andere

Paarung aufwiesen.

Die Kammer ist der Auffassung, daB die sich aus den
vorstehenden Absatzen i) und ii) érgebenden Uberlegungen
nicht fir die Beurteilung der Zuléssigkeit des Einspruchs,
sondern erst fir die materiell-rechtliche Beurteilung -
also fir die Uberpriufung der Begriindetheit des

Einspruchs - heranzuziehen sind.

Bei den in GroBserien hergestellten Pleueln nach der
behaupteten offenkundigen Vorbenutzung sind in der
Unterlage (1) (Konstruktionszeichnung) Abmessungen mit
exakt definierten Toleranzabweichungen angegeben, wobei
nach Angabe der Beschwerdefihrerin in der Fertigung die im
Toleranzbereich liegenden MaBabweichungen auftreten. Bis
zum Anmeldetag des Streitpatents seien uber eine Million
Pleuel gefertigt und ausgeliefert worden und es sei davon
auszugehen, daB8 bei einer solch groBen Stickzahl auch eine
erhebliche Anzahl von Pleuelstangen mit MaBkombinationen
vorliege, welche den vom Streitpatent beanspruchten
MaBkombinationen entsprechen. Diese Art der Argumentation
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kann nicht als von vornherein unzulassig angesehen

werden.

Die Argumentation der Einspruchsabteilung, wonach die zum
Nachweis der Offenkundigkeit angebotenen Mittel, namlich
die Unterlage (3) und die Zeugenbenennung, nicht als
Beweismittel angesehen werden kénnen, resultiert schon aus
einer materiell-rechtlichen Prafung des Einspruchs,
namlich ob die vorgelegten Beweismittel zur Anerkennung
einer offenkundigen Vorbenutzung ausreichen. Die Tatsache,
daB fir das letzte Teilmerkmal des Anspruchskennzeichens
("Spielpassung") kein druckschriftliches Beweismittel
benannt ist, stellt ebenfalls keinen die Zulassigkeit des
Einspruchs in Frage stellenden Mangel dar, denn die
diesbezigliche Beweisfihrung benutzt ebenfalls das
Argument der Toleranzstreuung bei hohen Stickzahlen, wofir
Zeugenbeweis angeboten ist.

Fir den Fall einer geltend gemachten offenkundigen
Vorbenutzung ist die Untersuchung der Zulassigkeit des
Einspruchs grundsatzlich zu unterscheiden von der
Untersuchung der materiell-rechtlichen Begrindetheit des
Einspruchs. Wie in einer anderen Beschwerdekammer-
entscheidung bereits festgestellt wurde, verlangt keine
Vorschrift des EPU, daB das Einspruchsvorbringen in sich
schlissig sein muB, um die 2ulassigkeit des Einspruchs zu
garantieren (vgl. T 234/86, ABl. EPA 1989, 79, Punkt 2.2).
Nach Auffassung der Kammer genugt es, daB die innerhalb
der Einspruchsfrist gemachten Angaben zur behaupteten
offenkundigen Vorbenutzung fir jedes der vorgenannten
Kriterien A, B und C (siehe den vorstehenden Punkt 2.3.1)
aus der Sicht des Durchschnittsfachmannes soweit
verstandlich sind, daB eine Prufung ihrer materiell-
rechtlichen Begrindetheit eingeleitet werden kann. Die
angegebenen Beweismittel konnen dabei noch nach Ablauf der
Einspruchsfrist vorgelegt werden. Eine Zeugenbenennung far
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eine spatere Zeugeneinvernahme ist als Angabe eines -

Beweismittels zu werten.

Den Antrdgen a) und b) der Beschwerdefihrerin, die
angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Zuldssigkeit
des Einspruchs festzustellen, ist somit stattzugeben.

Zuriuckverweisung an die erste Instanz (Antrag c) der

Beschwerdefihrerin)

Die Einspruchsabteilung hat die geltend gemachte
offenkundige Vorbenutzung materiell-rechtlich noch nicht
abschlieBend dahingehend gepriift, ob sie dem geltenden
Patentbegehren patenthindernd entgegensteht. Die zur
Zulassigkeit des Einspruchs gemachten Feststellungen in
der angefochtenen'Entscheidung sind allénfalls als
Teilergebnis einer materiell-rechtlichen Untersuchung der
Begrindetheit anzusehen, sie kénnen jedoch nicht als
nachprufbare Entscheidung dahingehend interpretiert
werden, daB die Einspruchsabteilung den Einspruch- im Fall
einer materiell-rechtlichen Priufung als unbegrindet
zurickgewiesen hatte. Nachdem die angefochtene
Entscheidung ausschlieBlich die formale Zuladssigkeit
behandelt, hatte eine Uberprifung der Begrundetheit des
Einspruchs durch die Kammer zwangsladufig einen Instanz-
verlust zur Folge, der im Hinblick auf den weiteren Antrag
c) der Beschwerdefihrerin, die Sache an die erste Instanz
zuriuckzuverweisen, mit dem Grundsatz der Billigkeit nicht
vereinbar ware. In Ubereinstimmung mit der standigen
Rechtsprechung der Beschwerdekammern (vgl. z. B. T 273/84,
ABl. EPA 1986, 346, Punkte 6 und 7) macht die Kammer von
dem ihr in Artikel 111 (1) EPU eingeraumten Befugnis
Gebrauch, die Sache zur materiellen Prifung auf der Basis
der geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung an die
Einspruchsabteilung zuruckzuverweisen. Dem diesbeziuglichen
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Antrag (c) der Beschwerdefihrerin wird somit ebenfalls
stattgegeben.

Ruckzahlung der Beschwerdegebithr (zu Antrag (d) der
Beschwerdefihrerin)

Nach Regel 67 EPU wird die Riackzahlung angeordnet, wenn
der Beschwerde stattgegeben wird und ein wesentlicher
Verfahrensmangel in der angefochtenen Entscheidung
vorliegt, der die Rickzahlung billig erscheinen 1ast. Das
zweite Kriterium von Regel 67 EPU ist jedoch im
vorliegenden Fall nicht erfillt.

Die Beschwerdefihrerin sieht in der Begrindung der
Einspruchsabteilung fir die Unzuladssigkeit des Einspruchs
einen wesentlichen Verfahrensmangel. Die Begrindung in der
angefochtenen Entscheidung zur Unzulassigkeit beruht auf
einer von der Auffassung der Beschwerdefihrerin
abweichenden Beurteilung von Tatsachen und Beweismitteln
durch die Einspruchsabteilung und nicht auf einem
fehlerhaften Verfahren. Die Tatsache, daB die Kammer in
der Sache anders entscheidet als die erste Instanz,
bedeutet nicht, daB das Vorgehen der ersten Instanz mit
einem wesentlichen Verfahrensfehler behaftet ist.

Nach Artikel 113 (1) EPU dirfen Entscheidungen des
Europaischen Patentamts nur auf Grinde gestitzt werden, zu
denen die Beteiligten sich auBern konnten. Die Beschwerde-
fihrerin ist der Ansicht, die angefochtene Entscheidung
verstoBe auch gegen diese Vorschrift, denn die
Entscheidung sei ergangen, ohne daB ein Zwischenbescheid
der Einspruchsabteilung abgesetzt wurde, was die
Beschwerdefihrerin ausdricklich fir den Fall beantragt
habe, daB Bedenken gegen die Zulassigkeit bestiinden.
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Nach Ansicht der Kammer findet diese Auffassung keinhe
Stitze in den diesbeziiglichen Vorschriften des EPU, d. h.
Artikel 101 (2) und Regel 58 (3) EPU, die sich mit der
Abfassung von Bescheiden durch die Einspruchsabteilung
befassen. Artikel 101 (2) EPU verlangt nach Auffassung der
Kammer von der Einspruchsabteilung namlich nicht,
grundsatzlich in allen Fallen einen Bescheid zu erlassen,
sondern nur in den Fallen, in denen dies "erforderlich"
ist. Ein derartiges "Erfordernis" kann sich aus der Sicht
der Kammer nur im Hinblick auf eine weitere Sachaufklarung
oder aufgrund der Vorschrift des Artikels 113 (1) EPU
ergeben, wonach die Entscheidung sich nur auf Griinde
stutzen darf, zu denen sich die Beteiligten auBern
konnten. Die Einspruchsabteilung mu8 also nur dann einen
Bescheid erlassen, wenn sie dies fir erforderlich halt, um
beispielsweise_neﬁe, noch nicht vorgebrachte sachliche
oder rechtliche Grinde aufzugreifen oder etwa bestehende
Unklarheiten aufzuzeigen. Die Regel 58 (3) EPU, welche
lediglich Anweisungen beziiglich des Inhalts der ggf./zu
erlassenden Bescheide gibt, tragt zu der vorstehenden
grundsatzlichen Uberlegung nichts bei.

Die angefochtene Entscheiduhg geht Uber die von der
Beschwerdegegnerin gegen den Einspruch geltend gemachten
Grunde nicht hinaus und es bestand auch keine Notwendig-
keit zur weiteren Sachaufkldrung im Hinblick auf die Frage
der Zulassigkeit des Einspruchs.

Die Vorschriften des Artikels 101 (2) EPU und der Regel 58
(3) verpflichteten demnach nach Auffassung der Kammer die
Einspruchsabteilung nicht, vor BeschluBfassung einen
Bescheid zu erlassen. Der diesbezigliche Antrag der
Beschwerdefiihrerin entbehrt somit einer rechtlichen

Grundlage.
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L]
Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Der Einspruch ist zulassig.
3. Die Sache wird an die Einspruchsabteilung mit der MaBgabe

zurickverwiesen, den Einspruch auf materiell-rechtliche
Begrundetheit zu priifen.

4. Der Antrag auf Riuckzahlung der Beschwerdegebuhr wird
zuriuckgewiesen.
Der Geschaftsstellenbeanmte: Der Vorsitzende:

S. Fabiani F. Gumbel
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