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Lei t sat z:

Ein Organ des EPA ist grundséatzlich verpflichtet, sich von der
Rel evanz vorgel egter Beweismttel zu Uberzeugen, bevor es uber
deren Annahne oder Abl ehnung entscheidet. Nur bei Vorliegen
besonderer Unst &nde kann ei ne Priufung auf Rel evanz entbehrlich
sei n.

Di e Weigerung einer Einspruchsabteilung, rechtzeitig

vorgel egte Beweismttel (we z. B. Zeugenbewei s und Ei nnahne
des Augenscheins) in Betracht zu ziehen, stellt demmach ei ne
Ver | et zung der grundl egenden Rechte einer Partei auf freie
Wahl der Beweismttel und rechtliches Gehor dar

(Artikel 117 (1) und 113 (1) EPU).
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Sachverhalt und Antréage

0079.D

Der Beschwerdef hrer (Ei nsprechender) hat seine am

31. Januar 1997 unter gl eichzeitiger Bezahlung der
Beschwer degebiihr ei ngel egt e Beschwerde gegen di e am

3. Dezenber 1996 zur Post gegebene Ent schei dung der

Ei nspruchsabtei l ung gerichtet, den Ei nspruch gegen das
eur opéi sche Patent Nr. 0 293 608 zurlickzuweisen. D e
Beschwer debegr indung wurde am 22. Marz 1997 ei ngereicht.

Der Ei nspruch wurde unter Bezugnahnme auf Artikel 100 a)
gegen das gesante Patent gerichtet und unter anderem
damt begrindet, dalR dem Gegenstand des Patents im

Hi nbl i ck auf eine geltend gemachte of f enkundi ge

Vor benut zung di e Neuheit fehle. Der Vortrag zu

Zei t punkt, Gegenstand und Unmst &nden der of f enkundi gen
Vor benut zung wurde durch Bezei chnung bestimter Modelle
von Cel dzéahl -, Sortier- und Abpackmaschi nen und Vorl age
ei ner Rei he von Rechnungs- und Zei chnungskopi en mt

Ber echnungsbei spi el en substantiiert. Darlber hinaus

wur den zum Bel eg der vorgebrachten Tatsachen der
Entw ckl ung, Herstellung und Verkauf der vorbenutzten
Maschi nen Zeugenbewei s sow e Ei nnahne des Augenscheins
angebot en.

In einer vor der Einspruchsabteilung am 6. Novenber 1996
dur chgef hrten mindl i chen Ver handl ung beantragte der
Beschwer def ihrer erneut, zum Bewei s der Vorbenutzung die
von i hmim Ei nspruchsschriftsatz benannten und in der
Ver handl ung anwesenden Zeugen zu hdren sow e den

m t gebracht en Gegenstand der Vorbenutzung in Augenschein
zu nehnen. Dabei hatte der Beschwerdef dhrer vor der

Ver handl ung angekindi gt, di e Zeugen und ei ne Maschi ne
zur Ver handl ung mtzubringen, wogegen di e Ei nspruchs-
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abtei | ung kei ne Ei nwdnde hatte, wi e sich aus einer
Tel ef onnoti z des Formal prifers vom 28. Okt ober 1996
ergi bt.

Di e Ei nspruchsabteilung hielt es in der Verhandl ung
nicht fur erforderlich, die angebotenen Zeugen zu
ver nehmen oder di e Maschine vorfidhren zu | assen.

Unter Verweis auf ein nach Artikel 117 (3) und

Regel 72 (1) EPU auszuiilbendes Ernessen begriindete sie

i hre abl ehnende Hal tung i nsbesondere danmt, dal die zur
Vor benut zung genannten Tat sachen kei nen Tat best and
hatten erkennen | assen, der fir das Verfahren rel evanter
gewesen ware als die schriftlichen Beweismttel. Der

Ei nsprechende hatte sich darauf berufen, dal} die

vor benut zt en Maschi nen nach der Lehre des druck-
schriftlich nachgew esenen Standes der Technik
arbeiteten. Weder in seinen Schriftsatzen noch in der
mindl i chen Ver handl ung hatte der Ei nsprechende Tatsachen
oder Argunente vorgebracht, die hatten erkennen | assen,
dall ei ne Bewei sauf nahnme zu ei ner anderen Entschei dung
hatte fuhren konnen. Daher sah die Ei nspruchsabteil ung
kei nen Anl a3 zu ei nem sehr spaten Zeitpunkt, w e dem der
nindl i chen Ver handl ung, eine Zeugenver nehnung oder eine
Augenschei nei nnahne zu beschliefllen (vgl. die Punkte 5.1
und 5.2 der angefochtenen Entschei dung). Erganzend

verw es sie darauf, daR bei nehr als 1000 gebauten
Maschi nen ein Nachweis mttels Zusammenbauzei chnungen,
Ski zzen oder Photos héatte nbglich sein sollen. Auch
hatte der Anmtsermttlungsgrundsatz nach Artikel 114 (1)
EPU nicht erfordert, daR eine Einspruchsabteilung in

ei ner mundl i chen Ver handl ung durch Bewei sauf nahne
eventuell noch weitere Tatsachen ermttelt, die der

Auf recht erhal tung ei nes Patents ent gegenstehen kénnten,
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wenn di ese Tat sachen vom Ei nsprechenden ni cht
detailliert angegeben worden wiren. Schliel3lich hatte
ei ne Ent schei dung auf grund neuer Tatsachen in einer
nundl i chen Ver handl ung den Pat enti nhaber benachteili gt
und i hm ni cht das rechtliche Gehdr gegeben, das jedem
Beteiligten zustehe. Di e Verhandl ung jedoch schriftlich
fortzusetzen, hatte das Verfahren ungebihrend

hi ngezogen.

Der Beschwerdefuhrer hat imLaufe des Beschwerde-
verfahrens di e Tatsache gerigt, dal die Ei nspruchs-
abtei l ung di e angebotenen Beweismttel zum Bel eg der

of f enkundi gen Vor benut zung ni cht zugel assen hatte. In
der Abl ehnung der angebotenen Beweismttel, welche eine
Ver| et zung des durch Artikel 113 (1) EPU garantierten
rechtlichen Gehdrs darstelle, sei ein wesentlicher

Mangel des Verfahrens zu sehen. Der Beschwerdef ihrer se
damt jeglicher Mglichkeit zum Bel eg der Tatsachen-
behaupt ung der mangel nden Neuheit des Pat ent gegenst andes
gegentuber dem Gegenstand der Vorbenutzung ber aubt

wor den. Er habe bereits im Ei nspruchsschriftsatz

Tat sachenf eststel |l ungen zum Gegenst and der of f enkundi gen
Vor benut zung er hoben und Zeugen benannt. Dar tber hinaus
seien in der nundlichen Verhandl ung vor der Vorinstanz
sowohl di e Zeugen al s auch der Gegenstand der

Vor benut zung pr asent gewesen. |nsbesondere hat der
Beschwer def hrer kritisiert, dall das Fehl en einer
Zusammenbauzei chnung al s ungl aubwir di g bezei chnet wor den
sei, ohne wenigstens auch nur andeutungswei se konkrete
Anhal t spunkt e dafir zu bieten, welche Tatsachen Anl a3 zu
ei ner sol chen Bewei swiirdi gung gegeben héatten.

Der Beschwerdef ihrer hat beantragt, die Angel egenheit an
die erste Instanz zuruickzuverwei sen (siehe Seite 1
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sei ner Eingabe vom 8. Mirz 1999). Hi | fsweise hat er den
vol | st andi gen Wderruf des Streitpatents, eine niindliche
Ver handl ung sowi e di e Ausfertigung ei nes Bewei s-

beschl usses, der eine Ei nnahne des Augenschei ns des
Gegenst andes der of f enkundi gen Vor benut zung und ei ne
Zeugenver nehnmung unf assen soll, beantragt.

Der Beschwer degegner (Patentinhaber) hat zu dem Antrag
der Zurickverwei sung an die erste Instanz nicht Stellung
genonmen.

Er hat beantragt, die Beschwerde zurickzuwei sen und die
Aufrechterhal tung des europdi schen Patentes in

unver d&nderter Form zu bestatigen. Hi | fsweise hat auch er
ei ne nundl i che Verhandl ung beantragt.

Ent schei dungsgr Giinde

2.1

0079.D

Die Beschwerde erfiullt die Erforderni sse der Arti kel 106
bis 108 sowi e der Regel 64 EPU und ist damit zul 4ssig.

Wesent | i cher Verfahrensmange

Nach Artikel 117 (1) EPU sind die Parteien frei in der
Wahl der von i hnen vorgel egten Beweismttel. Dabe

kénnen sie sich insbesondere jedes der in diesemArtikel
aufgel i steten Beweismttel bedienen, zu denen die vom
Beschwer def ihrer angebot ene Ver nehnung von Zeugen w e
auch di e Ei nnahnme des Augenschei ns z&hl en. Einer

Ei nspruchsabteil ung steht es dabei nicht zu, das Fehl en
anderer Beweismttel zu rugen (vgl. die Entscheidung

T 543/ 95, Punkt 2). Wahrend es Sache der bewei sf Ghr enden
Partei ist, geeignete Beweismttel fdr ihre Behauptungen
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anzugeben, ist es Sache der Einspruchsabteilung, auf der
G undl age der vorgel egten Beweismttel Beweis uUber einen
streitigen und entschei dungser heblichen Sachverhalt zu
er heben (vgl. die Entscheidung T 927/98, insbesondere
Punkt 2.3).

Unterschi edlichen Arten von Beweismttel n komren

dur chaus unterschi edli che Funktionen zu. Cerade fur den
Nachwei s ei ner of fenkundi gen Vorbenutzung spielen in der
Praxi s Zeugenaussagen oder di e Ei nnahnme des Augenschei ns
ei ne besondere Rolle, wobei es die Funktion von Zeugen

I st, Sachverhalte aus personlicher Kenntnis darzul egen,
wahrend di e Ei nnahnme des Augenscheins die direkte

si nnl i che Wahr nehnung besti mt er Ei genschaften eines
Gegenst andes oder Verfahrens ernbglicht (vgl. hierzu
auch die "Richtlinien fur die Prufung i mEuropai schen
Patentanmt", Kapitel 1V, 1.2).

Al'l erdings vermag sich die Kanmer imvorliegenden Fal

ni cht den AusfUhrungen des Beschwerdef Uhrers auf Seite 6
unter Nr. 3) seiner Eingabe vom8. Mirz 1999
anzuschl i elen, wonach di e Ei nspruchsabteilung in ihrer
Ent schei dung Uber di e Zurickwei sung des Ei nspruchs das
Fehl en ei ner Zusammenbauzei chnung al s ungl aubwirdi g
bezei chnet habe. Noch kann die Kanmer in der

Ent schei dungsbegr indung ei ne Rige des Fehl ens anderer
Bewei smttel erkennen. Die Einspruchsabteilung hat in
der angegriffenen Entscheidung |ediglich die Auffassung
vertreten, dald es ihrer Meinung nach nbglich sein
sollte, eine Zusanmenbauzei chnung vorzul egen von ei ner
Maschi ne, von der nehr als 1000 Stick gebaut worden
waren. Sie hat jedoch die Abl ehnung der angebot enen
Bewei smttel nicht mt dem Fehl en von Zusanmenbau-

zei chnungen begr indet .
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Di e Ei nspruchsabteilung hat sich auf Artikel 117 (3) und
Regel 72 (1) EPU berufen, wonach es ihr obliege zu
entschei den, ob sie eine Zeugenvernehnung oder eine

Ei nnahne des Augenscheins "fur erforderlich halt".

Tat sachlich besitzen die Organe des EPA ei nen

Er messenspi el raum fir di e Zul assung angebot ener

Bewei smttel (vgl. z. B. die Entschei dungen T 232/ 89,

T 674/ 91, T 953/90 und T 230/92), wenn bei spi el swei se
das angebot ene Bewei smttel ohnehin nicht nehr
erforderlich ist, weil die zu bewei sende Tatsache von
der Gegenpartei nicht bestritten wrd, weil im Sinne der
Bewei s anbi etenden Partei entschieden wird, weil das
Bewei smttel in einemsehr spaten Stadi um des Verfahrens
vorgel egt wurde und nicht als entschei dungserheblich
angesehen wird, oder weil aus anderen G unden das
angebot ene Bewei smittel das Ergebnis der zu treffenden
Ent schei dung kei nesfal ls beeinflussen kann, z. B. bei in
ei nem zu spat eingel egten unzul &ssi gen Ei nspruch

ent hal t enen Bewei sangebot .

Nach st andi ger Rechtsprechung (vgl. z. B. G 7/93, ABI.
EPA 1994, 775, Punkte 2.5 und 2.6, T 182/88, ABI. EPA
1990, 287 und T 640/91, ABI. EPA 1994, 918, Punkt 6. 3)
besitzt ein erstinstanzliches Organ, das nach dem EPU
unter bestimmten Unstanden Ernessensent schei dungen in
Verfahrensfragen zu treffen hat, bei der Ausibung di eses
Er ressens ei nen gewi ssen Freiraum den di e Beschwerde-
kamrern ni cht zu Uber prufen haben. Ei ne Beschwer dekammer
ist lediglich dann befugt, die Ausibung des Ernessens
durch die erste Instanz zu beanstanden, wenn sie zu dem
Schl u3 gel angt, dalR die erste Instanz ihr Ernessen nach
MaRgabe der fal schen Kriterien, unter N chtbeachtung der
richtigen Kriterien oder in willkdrlicher Wi se ausgelbt
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hat .

Imvorliegenden Fall, in dem die Ei nspruchsabteilung zur
Auf f assung gel angte, dald der druckschriftlich

nachgew esene Stand der Techni k der Aufrechterhaltung
des Patents nicht i mWge steht, ist der Ei nwand ei ner
angebl i ch neuhei t sschéadl i chen of f enkundi gen Vor benut zung
ei n entschei dungser hebl i cher Sachverhalt. Bei der
Abwagung, ob bei der Ausei nandersetzung mt di esem

Ei nwand di e Bewei sangebot e des Ei nsprechenden ei ner
nadheren Pridfung zu unterzi ehen waren, spielen nach
Auf f assung der Kammer die fol genden Unrst dnde ei ne
besondere Rol | e:

D e Bewei sangebote wurden bereits i mEi nspruchs-
schriftsatz aufgefiuhrt und damt rechtzeitig vorgel egt.
Deshal b gehen di e Bedenken der Ei nspruchsabteilung, eine
Bewei sauf nahne i n dem spaten Stadi um ei ner mindl i chen
Ver handl ung hatte, falls neue Tatsachen zu berlck-
sichtigen gewesen waren, dem Patenti nhaber nicht das i hm
zust ehende rechtliche Gehtr gegeben oder das Verfahren
ungebuthrlich hi ngezogen, wenn eine schriftliche

Fortset zung notwendi g geworden ware, an der Sache vorbe
(vgl. Punkt 5.3 des angefochtenen Beschl usses).
SchlielBlich war di e Einspruchsabteil ung dafur
verantwortlich, dalR das Bewei sangebot bis zur mindlichen
Ver handl ung ni cht aufgegriffen worden war.

D e Bewei sangebote waren ausrei chend substantiiert.
Zeugenbewei s wurde unter konkreter Benennung von Zeugen,
di e Uber di e Tatsachen der Entw cklung, Herstellung und
Ver kauf vorbenut zter Maschi nen Auskunft geben kodnnten,
angeboten. Die in Augenschein zu nehnende Maschi ne wurde
ei ndeuti g nach Typ und Fabri kati onsnunmer bezei chnet.
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Zum Bel eg von Zei t punkt und Unst anden der Vorbenut zungs-
handl ung wur den Rechnungsbel ege vorgel egt. Unter
Bezugnahme auf druckschriftlichen Stand der Technik, der
I m Gegenst and der Vorbenutzung realisiert sei, wrde
eine detaillierte Merkmnal sanal yse gegeben, erganzt durch
di e Vorl age von Werkstattzei chnungen und Ber echnungen.
Mt diesem Vortrag zur angeblich neuheitsschadlichen

of f enkundi gen Vor benut zung waren, nach Auffassung der
Kamer, der Patentinhaber sow e die Einspruchsabteil ung
in die Lage versetzt, die Bewei sangebote auf ihre
Stichhal tigkeit hin zu dberprfen.

Di e Bewei sangebote bezogen sich auf denjeni gen Aspekt
der behaupteten Vorbenutzung, der strittig war, namich
den Gegenstand der Benutzung (d. h. was der Offent-

I i chkeit zuganglich gemacht wurde). Zeugenaussagen und
Ei nnahne des Augenschei ns sind dabei als eigenstandige,
von druckschriftlichen Bewei sen unabhangi ge Bewei smttel
anzusehen. Schon aus di esem G unde halt die Kanmrer die
von der Einspruchsabteilung vertretene Auffassung fur
fal sch, dall der schriftliche Vortrag des Ei nsprechenden
zur of fenkundi gen Vor benut zung kei nen rel evant eren

Tat best and h&tte erkennen | assen als die druck-
schriftlichen Beweismttel und dalR der Ei nsprechende

| ediglich geltend gemacht habe, die vorbenutzten

Maschi nen arbeiteten nach der Lehre des druckschriftlich
nachgew esenen Standes der Techni k. Nachdem di e

Ei nspruchsabteilung i mvorliegenden Fall die druck-
schriftlichen Beweismttel als nicht durchgreifend
bewertete, hatte sie die behauptete neuheitsschadliche
of f enkundi ge Vor benut zung durch Aufgreifen der hierfur
angebot enen Bewei smttel uUberprifen missen, zunal der

I nhal t des druckschriftlichen Standes der Technik
strittig war. Gerade deshal b, und weil der Ei nsprechende
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substantiiert vorgetragen hatte, der Cegenstand der

Vor benut zung lielRBe alle Merknmal e des Patents erkennen,
ware es di e Aufgabe der Ei nspruchsabteil ung gewesen, die
zusat zl i chen Bewei sangebote zur Aufkl aung des
Sachver hal t es auf zugrei fen und ei ner ndheren Prifung zu
unt er zi ehen. Nur bei ausreichender Sicherheit Uber den

I nhalt der Bewei sangebote (und ei ner ggf. daraus
gewonnenen Erkenntnis der fehlenden Rel evanz) oder

auf grund der Aufdeckung von Unst anden, die die Tatsache
der Vorbenutzung in Frage gestellt hatten, wére eine

Abl ehnung der angebotenen Beweismttel gerechtfertigt
gewesen. Imvorliegenden Fall sind jedoch die

Ausf ihrungen in Punkt 5.3 der angefochtenen

Ent schei dung, die sich mt nbglichen Fol gen des
Auftretens neuer Tatsachen befassen, ein H nweis darauf,
dalR di e Ei nspruchsabteilung sel bst nicht mt

ausrei chender Sicherheit von der fehlenden Rel evanz der
abgel ehnten Bewei smttel Uberzeugt war. Somt ist nicht
auszuschl i eRen, dal die Zul assung des Bewei sangebots und
damt die Kenntnisnahne vomlInhalt der Beweismttel zu
ei ner anderen als der tatsachlich getroffenen

Ent schei dung gef hrt héatte.

Die Kanmer ist der Auffassung, dafl ein Organ des EPA
grundséat zlich verpflichtet ist, sich von der Rel evanz
ei nes vorgel egten Beweismttels zu Uberzeugen, bevor es
uber dessen Annahme oder Abl ehnung entscheidet. Im
vorliegenden Fall stitzte die Einspruchsabteilung die
Abl ehnung der vorgel egt en Bewei sangebote jedoch auf

bl o3e Ver mutungen zu deren Inhalt und unterliel3 es, von
den angebot enen Bewei sen und i hrer Verbindung mt den
Unst &nden der Vor benut zung Uber haupt Kenntnis zu nehnen,
ohne dal3, w e vorstehend ausgefihrt, Unst&nde vorl agen,
die eine Priufung auf Rel evanz entbehrlich gemacht



0079.D

- 10 - T 0142/ 97

hatten. Die Weigerung, die rechtzeitig vorgel egten

Bewei smttel in Betracht zu ziehen, stellt demmach eine
Ver | et zung der grundl egenden Rechte einer Partei auf
freie Wahl der Beweismttel und rechtliches Gehdr dar
(Artikel 117 (1) und 113 (1) EPU). Sonmit |iegt der

angef ocht enen Ent schei dung ni cht ei ne bl ol3e
Fehlinterpretation einer Vorschrift des EPU, sondern ein
wesent | i cher Verfahrensmangel zugrunde.

Artikel 10 VerfOBK (Verfahrensordnung der

Beschwer dekammer n) si eht vor, dall ei ne Kammer die

Angel egenheit an die erste Instanz zurickverwei st, wenn
das Verfahren vor der ersten Instanz wesentliche Minge
auf wei st, es sei denn, dall besondere G Unde gegen die
Zur ickver wei sung sprechen.

Da der Beschwerdef threr imvorliegenden Fall die

Zur ickver wei sung beantragt hat, und da die Kamrer kei nen
G und sieht anders zu verfahren, verweist sie die

Angel egenheit in Anwendung von Arti kel 10 VerfOBK zur
wei t eren Behandl ung an die erste Instanz zurick, um eine
Prif ung der behaupt eten of f enkundi gen Vor benut zung unter
Ber icksi chti gung des Bewei sangebot es des Beschwer de-
fihrers, we es unter Punkt 5 auf den Seiten 13 bis 24
der Beschwer debegr indung dargel egt ist, durchzuf Ghren.
Dabei sind die mt den angebotenen Beweismtteln

ver bundenen Unst &nde der behaupt et en of f enkundi gen

Vor benut zung (wann? was? w e? wo?) sow e gegebenenfalls

der Inhalt der Beweismttel zu prifen.

Da di e Angel egenheit zur weiteren Behandl ung an die
erste Instanz zurickverw esen wird, ohne in der Sache zu
ent schei den, ist eine mindliche Verhandl ung vor der
Beschwer dekammer, wi e sie von beiden Parteien hilfsweise
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beantragt ist, weder sachdienlich noch erforderlich
(vgl. hierzu die Entscheidungen T 47/94 und T 394/ 96).

5. Da der Beschwerde stattgegeben wird und di e angefochtene
Ent schei dung der ersten Instanz an ei nem wesentlichen
Ver f ahrensmangel |eidet, halt es die Kamer genal3
Regel 67 EPU fiur billig, die Beschwerdegebiihr
zur uckzuzahl en.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen Grunden wird entschi eden:

1. Di e Entschei dung der Ei nspruchsabteilung wrd
auf gehoben.

2. Die Sache wird an die Ei nspruchsabteilung mt der
Auf | age zuridckverw esen, das Ei nspruchsverfahren
fortzusetzen und sich mt dem Bewei sangebot des
Beschwer def ihrers sachl i ch ausei nanderzuset zen (vgl.
Punkt 3 der Entschei dungsgr inde).

3. Di e Beschwer degebihr wird zurickgezahlt.
Di e Geschaftsstell enbeanti n: Di e Vorsitzende:
M Beer G Davi es
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