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Sachverhalt und Antrédge
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Die Beschwerdefiihrerin (Einsprechende) hat gegen die am
21. Juli 1995 zur Post gegebene Entscheidung der Ein-
spruchsabteilung, mit der der Einspruch gegen das Patent
Nr. O 427 087 als unzuldssig verworfen wurde, die am

18. Septemberl995 eingegangene Beschwerde eingelegt. Die
Beschwerdegebiihr wurde am 18. September 1995 entrichtet.
Die Beschwerdebegriindung ist am 14. November 1995

eingegangen.

Die Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung
erfolgte am 7. April 1993 (Patentblatt 93/14).

Am 29. Dezember 1993 ist von der Firma G + M KAT GmbH in
Gladbeck (DE) Einspruch eingelegt und die Einspruchs-
gebiihr entrichtet worden. Es wurde beantragt, das
Europédische Patent 0 427 087 vollstédndig zu widerrufen,
weil der Gegenstand des Anspruches 1 neuheitsschédlich

vorweggenommen sei.

Mit dem Einspruch wurde eine Begriindung eingereicht, die

sich auf die Druckschrift

D1: Guide to EPA Federalization of European
Automobiles by D.C. Johnson; Abschnitte 1.0 bis
3.4 und Abschnitte 10.0 bis 10.16; Figur zu BMW
323

stiitzt. Zum Nachweis der Vorverdffentlichung hat die
Einsprechende auf die neben dem Vermerk "Copyright"
angegebene Jahreszahl 1984 hingewiesen (vgl. Einspruchs-

schriftsatz Seite 4).

Die Einsprechende hat im Einspruchsschriftsatz (Seite 5
unten und Seite 6 oben) weiterhin angegeben, daf sie

sich fiir den Fall, daR die Patentinhaberin bestreiten
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sollte, daR innerhalb der Johnson Fuel Control Unit ein
verdnderbarer Widerstand vorgesehen ist, der
entsprechend den im Einspruchsschriftsatz unter 11. und
12. angegebenen Merkmalen geschaltet und beeinflufit
wird, vorbehilt, eine derartige D.C. Johnson Fuel
Control Unit FAC-2-323 im weiteren Verfahren vorzulegen.

In einer weiteren Eingabe vom 3. Januar 1994 (innerhalb
der Einspruchsfrist von 9 Monaten) wurden, im Zusammen-
hang mit oben genannter "Johnson Fuel Control Unit",
zusdtzlich offenkundige Vorbenutzungen geltend gemacht
und als Zeuge Herr Wilhelm Mues genannt, .zu laden bei
der Einsprechenden G + M KAT GmbH, Karl-Schneider-Str.
12c, 45966 Gladbeck, BRD.

Mit der Entscheidung der Einspruchsabteilung vom

21. Juli 1995 wurde der Einspruch wegen Unzulé&dssigkeit
verworfen. Als Grund wurde angegeben, daR das Verdffent-
lichungsdatum der Broschiire D1 nicht nachgewiesen worden
sei und daf die Ausfiihrungen zu der behaupteten

of fenkundigen Vorbenutzung keine hinreichenden Angaben
enthalten, die der Einspruchsabteilung die notwendigen
Feststellungen nicht nur im Hinblick auf den Zeitpunkt
und den Ort, sondern vor allem auch auf die Umstédnde der

angeblichen Vorbenutzung erlauben.
Der erteilte Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

"Nachriistsatz zum Nachriisten von Benzineinspritzanlagen
fiir Otto-Motoren mit einem eine Lambda-Sonde aufweisen-
den, geregelten Katalysator, wobei die Benzineinspritz-
anlage eine Einspritz-Steuerung mit einem Rechner
aufweist, der mit Mefsonden fiir den Betriebszustand des
Motors, zum Beispiel einen Temperaturfiihler, einen
Saugrohrdruckfiihler, einem Ansauglufttemperaturfihler
und dergleichen in Steuerverbindung steht, wobel der
Nachriistsatz einen Zusatzrechner (8) aufweist, der an

die Lambda-Sonde (7) und auRerdem an wenigstens eine

e
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Verbindungsleitung (10) zwischen einer Meflsonde und der
Einspritz-Steuerung (3) angeschlossen ist zur
Verdnderung wenigstens eines von einer Meflsonde
kommenden MeRsignales im Sinne einer Anderung der
Gemischaufbereitung und einer Nachregelung auf ein
optimales Luft-Kraftstoff-Verhdltnis innerhalb des
Lambda-Fensters, daR der Widerstand mindestens einer der
MeRsonden bei der Einspritz-Steuerung als Betriebs-
parameter an einem Eingang des Rechners anliegt,

dadurch gekennzeichnet,

daRR ein verdnderbarer Widerstand vorgesehen ist, der in
Reihe zu einem einen Betriebsparameter anzeigenden
Widerstand einer der MeRsonden geschaltet ist und wobei
im Zusatzrechner Mittel vorgesehen sind, den verédnder-
lichen Widerstidnde derart zu verdndern, daf} die
Einspritz-Steuerung veranlaRt wird, eine Korrektur der
Einspritzmenge im Sinne einer Regelung des Lambda-Wertes

auf einen Soll-Wert wvorzunehmen."

Die Beschwerdefiihrerin hat in ihrer Beschwerdebegriindung
die Meinung vertreten, daR es sich bei dem Handbuch bzw.
“Manual" D1 um eine &ffentliche Druckschrift handele,
die jeder Person zugénglich gewesen sei. Als Datum der
d8ffentlichen Zugidnglichkeit gelte die entsprechende
Copyright-Angabe. Auch sei nicht bestritten worden, daf
die im kennzeichnenden Teil des erteilten Anspruches 1
des angefochtenen Patents angegebenen Merkmale im Falle
der D.C. Johnson Fuel Control Unit FAC-2-323 verwirk-
licht worden seien und daf derartige Steuereinheiten
bereits vor dem Anmeldetag des angefochtenen Patents bei
der Nachriistung europdischer Kraftfahrzeuge gemdf den
US-amerikanischen Abgasvorschriften verwendet worden

seien.

Die Beschwerdegegnerin hat zur Unterstiitzung der bereits
im Einspruchsverfahren vorgebrachten Argumentation als
Anlage eine Kopie iibersandt und angefiihrt, daR diese
Kopie das Deckblatt des Handbuches zeige, wie es bei der

PR AP
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prioritdtsbegriindenden deutschen Patentanmeldung einge-
reicht worden sei. Sie hat dabei darauf hingewiesen, daR
sich im unteren Randbereich des Titelblattes, unterhalb
der Anschrift und der Telefon-, Telex- und Telefax-
Nummer, bei dem im europdischen Einspruch beigefligten
Exemplar der fragliche Copyright-Hinweis befinde,
wdhrend er auf dem Exemplar flir das Deutsche Patentamt
v6llig fehle.

In einem weiteren Schreiben (4. September 1997) hat die
Beschwerdegegnerin angefiilhrt, daff die Einsprechende
nicht dargelegt habe, wie es zu diesen unterschiedlichen
Schriftstiicken gekommen sei. Der Hinweis in dem Vorwort
der Druckschrift D1, wonach es um Automodelle bestimmter
Jahrgdnge geht, &ndere nichts daran, daf der Einspruch
unzulédssig sei, da die Nachriistung solcher &lterer
Automobile durchaus erst erheblich spidter aktuell
geworden sein kdnne, als entsprechende gesetzliche
Bestimmungen erlassen worden seien. Es erscheine
keineswegs wirklichkeitsfremd, wenn die Nachriistung von
Automodellen, die bis 1984 - ohne Katalysator - gebaut
wurden, nach dem November 1989 erst nachgeriistet wurden,
als entsprechende Bestimmungen einerseits und
entsprechende Méglichkeiten andererseits vorlagen. DafR
die Nachristung "nach 1984" durchzufiihren war, werde
nicht in Abrede gestellt, sondern daf sie vor dem
Prioritdtstag durchgefiihrt wurde oder bekanntgeworden
war. Diesbeziigliche Umstdnde seien innerhalb der

Einspruchsfrist nicht ausreichend dargelegt worden.

Hinzu komme, daf dieses Handbuch (D1l) den eigentlichen
Erfindungsgedanken nicht offenbare, sondern lediglich
Montageanleitungen enthalte, die aber die eigentliche
patentierte Lehre nicht angeben kénnten. Bereits in der
Einspruchserwiderung sei auf Seite 4, 4. Absatz darauf
hingewiesen worden, da® die Druckschrift D1 die Merkmale
des kennzeichnenden Teiles des Anspruches 1 nicht
enthalte.
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Auch die angebliche offenkundige Vorbenutzung sei nicht
so substantiiert, wie es beispielsweise in der
Entscheidung T 1002/92, ABl. EPA 1995, 605, insbesondere
Seite 625, 1. Absatz von der Rechtsprechung gefordert
werde. Ob und welche Gerdte wann verwirklicht und
insbesondere vertéffentlicht wurden, sei von der
Einsprechenden innerhalb der Einspruchsfrist nicht
ausreichend substantiiert worden. Uberdies werde
beziiglich des nachbenannten Zeugen nicht substantiert,
was er im einzelnen bezeugen soll; denn weder die
Vorbenutzung noch die Offenkundigkeit seien so
prdzisiert und dargelegt, daR eine Uberpriifung durch die
angerufene Behdérde oder die Patentinhaberin méglich sei,
so daR nicht einmal ein Beweisbeschluf’ formuliert werden

kénne.

Die Angaben im Schreiben vom 3. Januar 1994 der
Einsprechenden seien nichts anderes als eine sehr
ungenaue Behauptung, die auferdem die Umstédnde vermissen
lasse, wodurch die "Offenkundigkeit" tats&dchlich
eingetreten sein soll. Kraftfahrzeugwerkstdtten, welche
in den Vereinigten Staaten von Amerika entsprechende
Benutzungshandlungen vorgenommen haben sollen, seien
nicht benannt worden, wobei zu beachten sei, daf’ es

unzdhlige derartige Kraftfahrzeugwerkstdtten gebe.

Hinzu kidme, daR das Handbuch D1 tatsdchlich keine
Angaben iiber den inneren Aufbau der entsprechenden
Control-Unit erkennen lasse und ein entsprechender
Gegenstand - losgeldst von einem entsprechenden Fahrzeug
- die Lehre zum technischen Handeln nicht zu vermitteln

vermdge.

Die angebotenen Beweismittel seien nicht ausreichend, um

den Einspruch zuldssig zu machen.

Es miisse daher von der Unzuldssigkeit des Einspruches

ausgegangen werden, der im librigen auch unbegriindet sei.

N
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Antridge

Die Beschwerdefiihrerin beantragt, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben, den eingelegten Einspruch als
zuldssig anzusehen und das Patent zu widerrufen.
Hilfsweise beantragt sie eine miindliche Verhandlung

durchzufihren.

Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde
zuriickzuweisen. Hilfsweise beantragt sie, das Patent
beschridnkt aufrechtzuerhalten, indem der geltende
Patentanspruch 1 mit einem oder mehreren .der sich
anschliefRenden Anspriiche kombiniert wird. Auf eine
Mitteilung der Beschwerdekammer mit dem Datum

25. Juli 1997 hat sie ihren Antrag auf miindliche
Verhandlung zurickgezogen und sich mit einer
Entscheidung tiber die Zulidssigkeit des Einspruches im

schriftlichen Verfahren einverstanden erkliart.

Entscheidungsgriinde

1.

2709.D

Zuldssigkeit der Beschwerde

Die Beschwerde und die Beschwerdegebiihr sind rechtzeitig
eingegangen. Die Beschwerde ist auch rechtzeitig
begriindet worden. Da der Einspruch als unzuléssig
verworfen wurde, ist die Beschwerdefiihrerin

(Einsprechende) auch beschwert.

Die Beschwerde ist daher zulé&dssig.

Zuldssigkeit des Einspruches

Nach Artikel 99 (1) EPU kann innerhalb von neun Monaten

nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung

des europdischen Patents jedermann beim Europdischen
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Patentamt gegen das erteilte europdische Patent
Einspruch einlegen. Der Einspruch ist schriftlich
einzureichen und zu begriinden. Er gilt erst als

eingelegt, wenn die Einspruchsgebihr entrichtet worden

ist.

Nach Regel 55 c) EPU muf die Einspruchsschrift eine
Erkldrung dariiber enthalten, in welchem Umfang gegen das
europdische Patent Einspruch eingelegt und auf welche
Einspruchsgriinde der Einspruch gestiitzt wird, sowie die
Angabe der zur Begriindung vorgebrachten Tatsachen und

Beweismittel. .

Die Erfordernisse nach Artikel 99 (1) EPU und

Regel 55 a) und b) EPU sind im vorliegenden Fall erfiillt
und wurden auch nicht in Frage gestellt. Von Regel 55 c)
EPU sind auch die ersten Erfordernisse (Umfang und
Einspruchsgrund) erfiillt. Es stellt sich daher nur noch
die Frage, ob die Einspruchsschrift die Angabe der zur
Begriindung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel

enthalten hat.

Da im Einspruchsschriftsatz als Tatsachen die
Offenbarung und Verwendung eines spezifischen
Gegenstandes genannt sind, bleibt nur noch zu
untersuchen, ob zu deren Nachweis geeignete Beweismittel

angegeben worden sind.

Die Kammer stellt fest, daR die Einsprechende vor Ende
der Einspruchsfrist nicht nur die Druckschrift D1
vorgelegt hat, sondern auch die Vorfiihrung eines
Gegenstandes (d. h. D.C. Johnson Fuel Control Unit FAC-
2-323) in Aussicht gestellt hat sowie einen Zeugen

angeboten hat.

Dies sind nach Meinung der Kammer bereits drei

Beweismittel.
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Zu der Frage der Vorverdffentlichung der Druckschrift D1

ist folgendes zu bemerken:

Die vorgelegte Druckschrift besteht aus offensichtlich
photokopierten zusammengehefteten Blittern, die einen
Auszug aus der ganzen Broschiire "Guide to EPA
Federalization of European Automobiles by D.C. Johnson"
betreffen, ndmlich das Titelblatt; eine Zusammenfassung
der Abschnitte 1 bis 20; ein Vorwort; eine Einleitung,
die die Punkte 1.0 bis 1.6.9 umfaRt; Umweltschutz-
forderungen fir importierte Autos, die die Punkte 2.0
bis 2.9 umfassen; Sicherheitsvorschriften der "United
States Department of Transportation", die die Punkte 3.0
bis 3.4 umfassen; Angaben iiber den Einbau eines D. C.
Johnson Fuel Control System unter Verwendung der FAC-2-
323 Einheit bei spdten 1983-1984 BMW Modellen 320i und
323i, die die Punkte 10.0 bis 10.16 umfassen und eine
Zeichnung zum Einbau der D.C. Johnson & Associates Fuel

Control Unit in ein Auto des Typs BMW 323.

Sowohl im Titelblatt als auch in der Zeichnung ist das
Symbol fir Copyright (der Buchstabe C in einem Kreis)
angegeben. Daran schlieft sich die Angabe “Copyright
1984" an. Im Titelblatt ist daran zusdtzlich noch
"D.C. Johnson & Associates, Inc." angefigt.

Nach den allgemeinen Grundsédtzen des internationalen
Urheberrechts besteht mit der Angabe der Jahreszahl 1984
mindestens der Anschein, da die Druckschrift D1 1984
verdffentlicht worden ist. Aus Artikel III der Universal
Copyright Convention (Paris Text 1971) geht hervor, daR
neben dem Copyright-Symbol (der Buchstabe C in einem
Kreis), der Name des Copyright Inhabers und das Jahr der

ersten Publikation angegeben sein miissen.

Der Copyrightvermerk ist zwar nicht immer mit einer
amtlichen Registrierung verbunden und in manchen Fillen

kénnen sogar Fehlangaben in der Jahreszahl der ersten
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Publikation auftreten oder es kann eine Neuauflage nach
der ersten Publikation vorhanden sein, doch muf dies im
Einzelfall nachgepriift werden, wenn hierzu Zweifel
auftreten. Die Frage, ob die Druckschrift D1 tatséchlich
vorverdffentlicht wurde, hat aber nichts mit der Angabe
der Beweismittel zu tun, sondern ist im Rahmen der

Begriindetheit des Einspruchs zu iberprifen.

Im vorliegenden Fall liegen aber dariber hinaus auch
noch klare Hinweise auf eine wahrscheinliche
vorverdffentlichung der Druckschrift D1 vor.

So ist im dritten Absatz des Vorwortes der Druckschrift
D1 von dem Ziel und dem Grund der Verdffentlichung die
Rede, so daR daraus auf die Absicht einer Verdffent-
lichung geschlossen werden kann. Weiterhin geht aus dem
Inhalt der Druckschrift hervor, daf die dort
beschriebene Nachriistung Automodelle bis zum Jahre 1984
betrifft (vgl. Punkte 2.9 und 10.5).

Diese Angaben sind nur sinnvoll, wenn eine Nachristung
in dem Zeitraum ab 1984 durchgefiihrt wird. Die Mdglich-
keit einer Verdffentlichung nach dem &ltesten
Prioritiatsdatum des angefochtenen Patents (n&dmlich

4. November 1989) ist in diesem Zusammenhang wirklich-
keitsfremd. Die Numerierung und der Inhalt der Absétze
lassen darauf schlieRen, daf ein nachtrédglicher
Austausch mit gednderten Seiten nicht erfolgt ist. Ein
Austausch von Seiten in einer Anleitung zu einer fir
bestimmte Autos vorgesehenen Vorrichtung erfolgt im
allgemeinen im Hinblick auf eine Anpassung der
Vorrichtung an neuere Modelle (d. h. hier Automodelle
nach 1984). Dabei wird im allgemeinen ein Hinweis auf
diese neueren Modelle angegeben und hdufig ein Vermerk

auf den ausgetauschten Seiten angebracht.

Die Angaben der Beschreibung unter Abschnitt 10 wurden
im Hinblick auf eine Vorrichtung fiir BMW Modelle von

A
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1983 bis 1984 gemacht und stimmen weitgehend mit der
Zeichnung “BMW 323", die ebenfalls mit dem Copyright-
Symbol und der Jahreszahl 1984 versehen ist, ilberein.
Selbst bei einer verzdgerten Verdffentlichung der
Druckschrift D1 (d. h. nach 1984) ist es sehr
wahrscheinlich, daR sie vor dem Anmeldedatum des
angefochtenen Patents verdffentlicht wurde, da der
Zeitraum zwischen der angegebenen Jahreszahl 1984 und
dem auf dem angefochtenen Patent angegebenen &dltesten
Prioritdtsdatum 4.11.89 mehrere Jahre betrdgt. Es ist
normalerweise {iblich, daf? Nachriistungsteile fiir Autos an
die Werkstdtte ohne Geheimhaltungsverpflichtung verkauft
weérden, wo sie in die Fahrzeuge der Kunden eingebaut
werden, und daff die Gebrauchsanleitungen ebenfalls ohne

Geheimhaltungsverpflichtung mitgeliefert werden.

Der Einwand der Beschwerdegegnerin, daf die Nachriistung
dlterer Automobile erst erheblich spdter als 1984
aktuell geworden sein kénne, als entsprechende gesetz-
liche Bestimmungen erlassen worden seien, ist in diesem
Zusammenhang nicht {iberzeugend, weil dann in der
genannten Druckschrift D1 auch Modelle nach 1984
angegeben wdren, da auch nach diesem Datum Autos
hergestellt wurden, die den US-Vorschriften nicht

entsprochen haben.

Die von der Beschwerdegegnerin vorgelegte Kopie eines
Deckblattes des Handbuches, wie es bei der prioritédts-
begriindenden deutschen Patentanmeldung eingereicht
worden sei, kann die Tatsache, daR bei der im
europdischen Einspruchsverfahren vorgelegten
Druckschrift D1 der Copyright-Vermerk mit Datum
angegeben ist, nicht in Frage stellen. Dieser Copyright-
Vermerk auf dem Deckblatt der Druckschrift D1 wird
liberdies durch den in der Zeichnung "BMW 323" der
Druckschrift D1 ebenfalls angegebenen Copyright-Vermerk
bestdtigt.
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Im Hinblick auf die geltend gemachte offenkundige

Vorbenutzung ist folgendes zu bemerken:

Nach der stdndigen Rechtsprechung (vgl. T 328/87,
Abschnitt 3.3, ABl. EPA 1992, 701; T 538/89, Abschnitt
2.3; T 988/91, Abschnitt 2.2) ist die Bedingung fiir die
Angaben der Beweismittel der Regel 55c) EPU in dem Fall,
in dem eine Vorbenutzung als Stand der Technik angefihrt
wird, erfiillt, wenn die Einspruchsabteilung (und der
Patentinhaber) anhand der gemachten Angaben folgendes

ermitteln kann:

a) das Datum der Benutzung, d. h. ob vor dem Anmeldetag
des betreffenden europdischen Patents iuberhaupt eine

Benutzung vorliegt;

b) den Gegenstand der Benutzung, um die Wesensgleichheit
des benutzten Gegenstandes mit dem Gegenstand des

Patents priifen zu koénnen;

c) alle die Benutzung betreffenden Umsté&nde, durch
welche die Benutzung der Offentlichkeit zugédnglich

wurde, z B. Ort und Art der Benutzungshandlung.
Ermittlung des Datums der Vorbenutzung (Kriterium a))

Im Schreiben der Einsprechenden vom 3. Januar 1994 (vgl.
Seite 1) ist angegeben: "Derartige Vorbenutzungs-
handlungen erfolgten weit verbreitet und in betrécht-
lichem Umfang z. B. in den Jahren 1984 und 1985 in
denjenigen Kraftfahrzeugwerkstédtten in den Vereinigten
Staaten von Amerika, die die Nachriistung europédischer
Kraftfahrzeuge hinsichtlich der US-Abgasnormen
durchfithrten und fiir die das im Einspruchsschriftsatz
benannte Handbuch bzw. Manual angefertigt wurde". Als
Zeuge filir die &6ffentliche Vorbenutzungshandlungen wurde

Herr Wilhelm Mues benannt.
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Auch das auf der Druckschrift D1 angegebene Datum 1984
neben dem Copyright-Vermerk stimmt mit dem Anfang dieses

Zeitraums iiberein.

Durch die Benennung des Zeitraums ist das vorgenannte

Kriterium a) erfillt.

Ermittlung des Gegenstandes der Benutzung (Kriterium b))

Der Gegenstand der Benutzung ist in der Eingabe vom

3. Januar 1994 (vgl. Seiten 1 und 2) im Hinblick auf den
Nachriistsatz filir Kraftfahrzeuge des Typs BMW 323 und der
Druckschrift D1 beschrieben. Der Zeuge Wilhelm Mues ist
offensichtlich auch zum Nachweis dieser Angaben benannt.
Sowohl in ihrem Einspruchsschriftsatz als auch im
Schreiben vom 3. Januar 1994 hat die Einsprechende
angefiihrt, daR sie sich vorbeh&dlt, eine D.C. Johnson
Fuel Control Unit FAC-2-323 im Verfahren vorzulegen.
Eine derartige Control Unit ist auch in der Druckschrift
D1, Absatz 10.0 angegeben und zwar in Zusammenhang mit
dem BMW Modell 323i. Dabei ist zu beachten, daf® Regel

55 ¢) EPU nur die Angabe des Beweismittels vorschreibt
und nicht seine Vorlage, welche im Laufe des Verfahrens
erfolgen kann, wie in der Entscheidung T 328/87,
Abschnitt 3.3.2 ausgefiihrt ist. Dies wird auch durch die
von der Beschwerdegegnerin angefiihrte Entscheidung

T 1002/92 bestdtigt, woraus hervorgeht (vgl. Abschnitt
4.1), daR in der Einspruchsschrift die zur Stitzung des
jeweiligen Einspruchsgrunds vorgebrachten Beweismittel
und Argumente angegeben werden miissen. Auch hier ist
nicht davon die Rede, daR diese Beweismittel bereits

innerhalb der Einspruchsfrist vorgelegt werden missen.

Mit der D.C. Johnson Fuel Control Unit FAC-2-323 soll
offensichtlich das Bekanntsein der Anordnung eines
verdnderbaren Widerstandes nachgewiesen werden (vgl.

Einspruchsschrift, Seite 5 unten bis Seite 6 oben).
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Das Kriterium b) ist daher ebenfalls erfillt.
Ermittlung der Umstdnde der Benutzung (Kriterium c))

Als Ort der Benutzung sind ohne Nennung von Namen und
Adressen diejenigen Kraftfahrzeugwerkstdtten in den
Vereinigten Staaten von Amerika angegeben, die die
Nachriistung europédischer Kraftfahrzeuge hinsichtlich der
US-Abgasnormen durchfiihrten und flir die das im
Einspruchsverfahren benannte Handbuch (D1l) bzw. Manual
angefertigt wurde. Durch diese Druckschrift D1, auf der
die Herstellerfirma der Control Unit mit deren Anschrift
und auch eine Nummer der Control Unit (vgl. Punkt
10.3.1) angegeben sind, ist jedoch eine konkrete
M&glichkeit gegeben, mit Hilfe des Zeugen die behauptete

offenkundige Vorbenutzung zu ilberprifen.
Das Kriterium c) ist daher erfillt.

Die Angaben zu den Tatsachen (Offenbarung und Verwendung
eines Gegenstandes) und das Angebot der entsprechenden
Beweismittel (Druckschrift D1 und Vorfiihrung der Control
Unit sowie Zeugenaussage) sind nach Ansicht der Kammer
ohne weitere Ermittlung verstdndlich und ihre
Richtigkeit ist iiberpriifbar (vgl. hierzu auch T 538/89,
Abschnitt 2.3.4).

Die Einspruchsabteilung ist der Meinung, daft das
Handbuch D1 keine Angabe iiber den inneren Aufbau der
Johnson Fuel Control Unit erkennen l&8t, so daR aus ihr
keine Aussage iiber die (wesentlichen) Merkmale gemdfs dem
Kennzeichen des angefochtenen Anspruches 1 entnehmbar

ist.

Hierzu ist festzustellen, daf die Einsprechende im
Einspruchsschriftsatz zu den von ihr als vorbekannt
angesehenen Merkmalen die entsprechenden Nummern der

Absétze in der D;uckschrift D1, aus welchen diese
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Merkmale bekannt sein sollen, angegeben hat. Zum
Nachweis des im kennzeichnenden Teil von Anspruch 1
angegebenen Merkmales, das den verstellbaren Widerstand
betrifft, hat die Einsprechende sogar die Vorfihrung
einer Control Unit angeboten. Da die Control Unit
bereits in der Druckschrift D1 angefithrt ist und auch
ein Zeuge angeboten wurde, kann bei einer Zeugenver-
nehmung und der Vorfihrung der Control Unit geklért
werden, ob die Control Unit als of fenkundig vorbenutzt
angesehen werden kann und ob sie einen verstellbaren
Widerstand enthdlt.

Die Kammer ist der Auffassung, daf im vorliegenden Fall
Beweismittel im Sinne der Regel 55 c¢) EPU angegeben
worden sind und daR die Uberpriifung dieser von der
Einsprechenden innerhalb der Einspruchsfrist vorgelegten
und in Aussicht gestellten Beweismittel nicht im Rahmen
der Beurteilung der Zuldssigkeit des Einspruches,
sondern erst bei der materiell-rechtlichen Beurteilung,
also bei der Uberpriifung der Begriindetheit des
Einspruches, durchzufiihren ist (vgl. auch Entscheidung
T 406/92, Abschnitt 2).

Die Untersuchung der Zuldssigkeit des Einspruchs ist
grundsdtzlich zu unterscheiden von der Untersuchung der
materiell-rechtlichen Begriindetheit des Einspruchs.
Keine Vorschrift des EPU verlangt, daR das Einspruchs-
vorbringen in sich schliissig sein muf3, um die Zuldssig-
keit des Einspruchs zu garantieren (vgl. T 234/86,
Abschnitte 2.2 und 2.4, ABl. EPA 1989, 79). Die
innerhalb der Einspruchsfrist gemachten Angaben zur
behaupteten offenkundigen Vorbenutzung missen fiir jedes
der vorgenannten Kriterien a), b) und c) aus der Sicht
des Durchschnittsfachmannes soweit versténdlich sein,
daR eine Priifung ihrer materiell-rechtlichen Begriindet-
heit eingeleitet werden kann. Die angegebenen Beweis-
mittel kénnen dabei noch nach Ablauf der Einspruchsfrist

vorgelegt werden. Eine Zeugenbenennung fir eine spdtere

..
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Zeugeneinvernahme.ist als Angabe eines Beweismittels zu
werten (T 538/89, Abschnitt 2.6). Ob dieses Beweismittel
(Aussage des Zeugen) tats&dchlich zugkraftig ist, ist im
Rahmen einer Zeugenvernehmung zu entscheiden. Der
Einwand der Beschwerdegegnerin, das Handbuch D1
offenbare den eigentlichen erfinderischen Gedanken nicht
und auch das Vorlegen einer "Control Unit" wiirde selbst
dann nicht ausreichen, wenn diese Einheit einen
veridnderbaren Widerstand enthielte (vgl. Eingabe vom

4. September 1997, Seite 2, Abschnitt 3), betrifft die
materiell-rechtliche Priifung und nicht die Frage der

zulédssigkeit des Einspruches. -
Angesichts obiger Tatsachen ist der Einspruch zuldssig.
Zurtickverweisung an die erste Instanz

Nachdem die angefochtene Entscheidung ausschlieflich die
formale Zuldssigkeit behandelt, wiirde eine Uberpriifung
der Begriindetheit des Einspruches durch die Kammer
zwangsldufig zu einem Instanzverlust fihren. Die Kammer
macht daher von der ihr in Artikel 111 (1) EPU
eingerdumten Befugnis Gebrauch und verweist die Ssache
zur materiellen Priifung an die Einspruchsabteilung

zurick.
Antrag auf miindliche Verhandlung

Die Beschwerdefiihrerin hat hilfsweise Antrag auf
miindliche Verhandlung gestellt. Da in der miindlichen
Verhandlung lediglich die Frage der zuldssigkeit des
Einspruches behandelt worden wédre und dem Antrag der
Beschwerdefilhrerin diesbeziiglich durch die vorliegende
Entscheidung stattgegeben wird, hdlt die Kammer im
vorliegenden Beschwerdeverfahren die Durchfihrung einer

miindlichen Verhandlung nicht mehr fiir erforderlich.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Der Einspruch ist zuldssig.
3. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung zur

weiteren Entscheidung zurilickverwiesen.

Der Geschidftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

. en

N. Maslin C. Andries



