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Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.07 vom 30. Juni 2005

T 474/04 - 3.3.07
(Ubersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. E. Teschemacher
Mitglieder: R. S. Wibergh
B. J. M. Struif

B. L. ter Laan

H. Preglau

Patentinhaber/Beschwerdefiihrer: ALTHIN MEDICAL, INC.
Einsprechender 1/Beschwerdegegner: B. Braun Melsungen AG

Einsprechender 2/Beschwerdegegner: Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Stichwort: eidesstattliche Versicherung/ALTHIN MEDICAL
Artikel: 113 (1), 117 (1) EPU

Regel: 67 EPU

Artikel: 10 VOBK

Schlagwort: "eidesstattliche Versicherung" - "in Erklarung aufgestellte Behauptungen bestritten,
angebotener Zeuge aber nicht geladen - wesentlicher Verfahrensmangel” - " Zurtickverweisung (bejaht)"

Leitsatz

Werden Behauptungen aus einer eidesstattlichen Versicherung bestritten, so muss dem Antrag eines Beteiligten
auf Zeugenvernehmung in der Regel stattgegeben werden, bevor diese Behauptungen einer Entscheidung zu
Ungunsten dessen zu Grunde gelegt werden, der sie bestreitet.

Sachverhalt und Antréage

I. Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 6. Februar 2004,
das europaische Patent Nr. 0 668 793 zu widerrufen.

II. Der Hinweis auf die Erteilung wurde am 5. April 2000 bekannt gemacht. Gegen das Patent wurde von den beiden
Beschwerdegegnerinnen Einspruch eingelegt. Am 24. Juni 2002 erging eine erste Widerrufsentscheidung; da sie
jedoch von einer Einspruchsabteilung getroffen wurde, deren Zusammensetzung nicht Artikel 19 (2) EPU
entsprach, wurde sie auf eine Beschwerde hin aufgehoben (T 838/02 vom 29. Januar 2003). Nach
Zurlickverweisung der Sache wurde von der Einspruchsabteilung in anderer Zusammensetzung eine zweite, gleich
lautende Entscheidung (die angefochtene Entscheidung) getroffen.

Il In der vorliegenden Entscheidung wird auf folgende Entgegenhaltungen verwiesen:
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D12: CMS 08 - Handbuch, Fresenius AG Medizintechnik, 4. Ausgabe 1988

D14: Erklarung (eidesstattliche Versicherung) von Herrn Spickermann vom 27. Dezember 2000 betreffend die
angebliche Vorbenutzung einer Hamodialysemaschine durch die Beschwerdegegnerin 2 auf der Tagung EDTA
(European Dialysis and Transplant Association), die vom 28. Juni bis 1. Juli 1992 in Paris stattfand.

IV. Die Erfindung betrifft eine Haimodialysemaschine mit einem Anwender/Maschinen-Interface, das als
Kontaktbildschirm ausgestaltet ist. Der angefochtenen Entscheidung zufolge war der Gegenstand von Anspruch 1
des Hauptantrags gegentber allen schriftlichen Vorveroffentlichungen erfinderisch. Die in D14 beschriebene
Vorbenutzung in Kombination mit der Druckschrift D12 liel3 den Anspruchsgegenstand jedoch nahe liegend
erscheinen. Dieselbe Schlussfolgerung wurde fiir Anspruch 1 in der gemafR dem Hilfsantrag geénderten Fassung
gezogen. Unter Berufung auf die Entscheidung T 674/91 vom 30. November 1994 (nicht im ABI. EPA veréffentlicht)
verzichtete die Einspruchsabteilung darauf, den Verfasser von D14 als Zeugen zu laden, weil seine Darlegung
"hinsichtlich des Funktionsumfangs der Vorrichtung, die der Offentlichkeit vorgefiihrt worden war, eindeutig” sei
(Nr. 2.1 bis 2.3 der Entscheidungsgriinde).

V. In der Beschwerdebegriindung beantragte die Beschwerdefuihrerin (Patentinhaberin) die Aufrechterhaltung des
Patents in der erteilten Fassung. Die Einspruchsabteilung habe zu Unrecht entschieden, dass die Vorbenutzung
ordnungsgemal belegt sei. Die Beweismittel bestiinden aus einigen Fotografien und der Erklarung D14, doch sei
den Fotografien nicht zu entnehmen, ob es sich bei dem Bildschirm um einen Kontaktbildschirm handle. Die
Beschwerdegegnerin 2 habe in der miindlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung zugegeben, dass das
ausgestellte System nicht funktionsfahig gewesen sei. Die Ausfiihrungen in der Erklarung seien bloRRe
Behauptungen. Es gebe keinen Hinweis darauf, dass die Funktionsmerkmale des Kontaktbildschirms als
Anwender/Maschinen-Interface tatsachlich vorgefiihrt und damit der Offentlichkeit gemaR Artikel 54 (2) EPU
zugéanglich gemacht worden seien. So habe ein anderer Tagungsteilnehmer, Herr Kelly, einen Kontaktbildschirm als
Anwender/Maschinen-Interface weder gesehen noch vorgefiihrt bekommen. Eine eidesstattliche Versicherung von
Herrn Kelly sei aktenkundig. Somit habe die Beschwerdegegnerin 2 ihre Behauptungen nicht lickenlos
nachgewiesen. Fir den Fall, dass die Kammer auf den ordnungsgeméafRen Nachweis der Offenbarung erkennen
sollte, beantragte die Beschwerdefiihrerin, Herrn Spickermann zur mundlichen Vernehmung zu laden.

VI. In Erwiderung auf die Beschwerdebegriindung beantragte die Beschwerdegegnerin 1 die Zurlickweisung der
Beschwerde und hilfsweise die Anberaumung einer mindlichen Verhandlung. Sie brachte vor, dass die Erfindung
gegenuber dem schriftlichen Stand der Technik nahe liegend sei, und fiihrte ein weiteres Schriftstiick aus dem
Stand der Technik an. Die angebliche Vorbenutzung blieb unerwéahnt.

VII. Die Beschwerdegegnerin 2 beantragte in ihrer Erwiderung die Zuriickweisung der Beschwerde. Sie ging sowohl
auf die angebliche Vorbenutzung als auch auf den schriftlichen Stand der Technik ein. Eine weitere Erklarung von
Herrn Spickermann wurde eingereicht, und es wurden drei weitere Zeugen benannt. Mehrere neue
Entgegenhaltungen wurden angefihrt, von denen einige die Vorbenutzung betrafen.

VIII. In einem Bescheid vom 3. Februar 2005 &uf3erte die Kammer die Ansicht, dass die Einspruchsabteilung Herrn
Spickermann als Zeugen hétte laden sollen, zumal er zur Verfiigung gestanden und seine Aussage sich als
entscheidungsrelevant erwiesen habe. Nach Artikel 111 (1) EPU stiinden der Kammer zwei Mdglichkeiten offen.
Sie kénne entweder die Entscheidung aufheben und die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung, einschlie3lich
der Vernehmung erforderlicher Zeugen, an die Einspruchsabteilung zuriickverweisen oder selbst die Prifung des
Falls fortsetzen, um unverziglich zu einer rechtskraftigen Entscheidung zu gelangen. Die Beteiligten wurden zur
Stellungnahme aufgefordert.

IX. Die Beschwerdefiihrerin und die Beschwerdegegnerin 2 beantragten daraufhin, die Angelegenheit an die
Einspruchsabteilung zurtickzuverweisen. Die Beschwerdefiihrerin brachte vor, dass eine Zurtickverweisung in
Anbetracht der von den Beschwerdegegnerinnen im Beschwerdeverfahren angefiihrten und von der
Einspruchsabteilung noch nicht gepriiften neuen Entgegenhaltungen mehr als angebracht sei.
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X. Die Beschwerdegegnerin 1 hob hervor, dass bei einer Zurtickverweisung die Angelegenheit bereits zum dritten
Mal von der Einspruchsabteilung behandelt wirde. Dies wirde den Beteiligten erhebliche Zusatzkosten
verursachen, wobei fir die Zurtickverweisungen alleine das EPA verantwortlich sei. Der Einspruchsabteilung sei
kein wesentlicher Verfahrensmangel anzulasten, der die Zuriickverweisung rechtfertigen wiirde.

XI. In einem zweiten Bescheid vom 15. April 2005 kiindigte die Kammer unter Angabe von Griinden an, dass sie die
Angelegenheit an die Einspruchsabteilung zurtickverweisen wolle. Der Beschwerdegegnerin 1 wurde eine Frist zum
29. April 2005 gesetzt, innerhalb derer sie angeben sollte, ob sie ihren Antrag auf miindliche Verhandlung zu dieser
Frage aufrechterhalten wolle.

XllI. Mit Schreiben vom 28. April 2005 nahm die Beschwerdegegnerin 1 ihren Antrag auf miindliche Verhandlung
zurlck.

Entscheidungsgriinde

1. Die Beschwerde ist zulassig.

2. Grund fiir den Widerruf des Streitpatents war, dass die Erfindung gegeniiber der durch D14 nachgewiesenen
Vorbenutzung nicht erfinderisch war. Fir sich genommen legte nach Auffassung der Einspruchsabteilung der
schriftliche Stand der Technik die Erfindung noch nicht nahe. Somit war die Beweiskraft von D14 entscheidend fiir
die Schlussfolgerungen in der angefochtenen Entscheidung.

3. D14 ist eine eidesstattliche Versicherung, mithin eine Erklarung, die an Eides statt, d. h. nicht unter Eid,
abgegeben wurde. Ihr Verfasser, Herr Spickermann, ist bei der Beschwerdegegnerin 2 angestellt. Gegenstand ist
die angebliche Ausstellung einer Hamodialysemaschine durch die Beschwerdegegnerin 2 auf einer Tagung, die
vom 28. Juni bis 1. Juli 1992 in Paris stattfand. Zwei Fotografien der Vorrichtung sind als Anlage beigefiigt. Es wird
versichert, dass die Maschine, deren Merkmale aufgezéahlt werden, und ihre Funktionsweise interessierten
Personen ohne Geheimhaltungsverpflichtung dargelegt worden sei.

4. Die Beschwerdefiihrerin bestreitet die in D14 aufgestellten Behauptungen. Bereits im Verfahren vor der
Einspruchsabteilung beantragte sie, Herrn Spickermann als Zeugen zu laden (Schreiben vom 21. Oktober 2002, S.
8), und in der Beschwerdebegriindung erneuerte sie diesen Antrag. Die Beschwerdegegnerin 2 war zu jeder Zeit
bereit, Herrn Spickermann als Zeugen aussagen zu lassen (siehe z. B. Protokoll der miindlichen Verhandlung vor
der Einspruchsabteilung, S. 4). Die Einspruchsabteilung lud Herrn Spickermann nicht als Zeugen, weil seine
Erklarung "hinsichtlich des Funktionsumfangs der Vorrichtung, die der Offentlichkeit vorgefiinrt worden war,
eindeutig” sei, und berief sich dabei auf die Entscheidung T 674/91 (s. 0.), wonach eine Erklarung u. a. den Zweck
habe, dass ihr Verfasser nicht geladen werden miisse.

5. So wurde das Patent auf Grund des bestrittenen Vorbringens in der Erklarung D14 widerrufen, obwohl die
Beschwerdegegnerin 2 ausdriicklich angeboten und die Beschwerdefiihrerin ausdriicklich beantragt hatte, deren
Verfasser zu vernehmen.

6. Das EPA lasst eidesstattliche Versicherungen als Beweismittel zu (siehe Rechtsprechung der
Beschwerdekammern des EPA, 4. Auflage 2001, VI1.J.2). Nach deutschem Recht ist die eidesstattliche
Versicherung jedoch kein tbliches Beweismittel. Sie ist nur in bestimmten Féllen zuléssig und hat eine geringere
Beweiskraft als die tUblichen Beweismittel. Insbesondere hat sie eine geringere Beweiskraft als eine
Zeugenaussage. Das Bundespatentgericht kam daher zu dem Schluss, dass dem Antrag eines Beteiligten auf
Zeugenvernehmung stattgegeben werden muss, wenn unter eidesstattlicher Versicherung aufgestellte
Behauptungen bestritten werden (siehe Beschluss des Bundespatentgerichts 6 W (pat) 21/89 BPatGE 32, 11). Ob
das EPA eine zur Abnahme einer eidesstattlichen Versicherung zustéandige Behorde ist, was eine falsche



dt0474.04.doc - 052920013
-4 -

Versicherung zu einem Straftatbestand im Sinne von § 156 Strafgesetzbuch (StGB) machen wirde, ist in der
bisherigen Rechtsprechung offenbar noch nicht untersucht worden. Die Kammer stellt fest, dass nach 8§ 27 (1)
Satz 1 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwWVfG) nur solche Behdrden eidesstattliche Versicherungen abnehmen
dirfen, die durch Rechtsvorschrift fur zustandig erklart worden sind. Im Hinblick auf die vorliegende Entscheidung
muss dieser Aspekt nicht eingehender geklart werden, da bereits eine einfache Erklarung ein Beweismittel im Sinne
des Artikels 117 (1) EPU sein kann.

7. Nach den "Richtlinien fir die Priifung im Européischen Patentamt” sollte die Einspruchsabteilung dies generell so
handhaben (sogar bei unter Eid abgegebenen Erklarungen), denn eine Erklarung "erlaubt der Einspruchsabteilung
keine Beurteilung der Faktoren, die damit zusammenhé&ngen oder dazu den Hintergrund bilden" (Kapitel E-1V, 1.2).
Hierzu wird empfohlen: "Werden die Tatsachenbehauptungen von der Gegenseite bestritten, so legt die
Einspruchsabteilung ihrer Entscheidung in der Regel eine solche Erklarung nicht zu Grunde, sondern |adt die
Person, die die Erklarung abgibt, als Zeugen, wenn der Beteiligte dies anbietet.”

8. Das Vorgehen nach BPatGE 32, 11, das auch in den Richtlinien (s. 0.) empfohlen wird, ist deshalb gerechtfertigt,
weil eine schriftliche Erklérung als solche nicht weiter hinterfragt werden kann. Es gibt keine Méglichkeit zu
Uberprifen, ob sie den tatsachlichen Sachverhalt wiedergibt oder nicht. Bei einer Zeugenvernehmung kann die
Glaubwirdigkeit der Aussage unter verschiedenen Aspekten gepriift werden. Dabei kann es u. a. um das
Gedachtnis des Zeugen gehen oder darum, ob seine Aussage auf eigenen Beobachtungen, auf
Schlussfolgerungen oder auf Auskinften Dritter beruht, ob seine Aussage durch andere Beweismittel erhartet wird
oder ob der Zeuge Uberhaupt beobachten konnte, was er beobachtet haben will. Es kann auch um den Zeugen
selbst bzw. um Anhaltspunkte daftir gehen, dass er die Wahrheit sagt oder dass seine Aussage im Gegenteil auf
einem Wahrnehmungs- oder Gedachtnisfehler beruht oder er nicht gewillt ist, die reine Wahrheit zu sagen und
nichts zu verschweigen. Somit ist das Angebot, den Verfasser einer Erklarung als Zeugen aussagen zu lassen, ein
relevantes und angemessenes Angebot eines Beweismittels, das den Inhalt der Erklarung moglicherweise
widerlegt.

Der im Verfahren vor dem EPA geltende Grundsatz der freien Beweiswirdigung rechtfertigt nicht die Ablehnung
eines solchen Angebots. Freie Beweiswiirdigung bedeutet, dass es keine festen Regeln gibt, nach denen
bestimmten Beweismitteln eine bestimmte Uberzeugungskraft beigemessen oder abgesprochen wird. Es bedeutet
nicht, dass der Spruchkdrper das Beweismittel auswéahlen kann, das er zur Wahrheitsfindung fiir ausreichend héalt.
Vielmehr ist unter Beruicksichtigung aller relevanten Beweismittel zu prufen, ob eine Tatsache als bewiesen
angesehen werden kann (G 3/97, ABI. EPA 1999, 245, Nr. 5 der Entscheidungsgriinde). Anzunehmen, dass der
Inhalt einer schriftlichen Erklarung durch die Vernehmung ihres Verfassers als Zeuge nicht widerlegt werden kann,
kdme einer vorweggenommenen Beweiswirdigung ohne Beweisaufnahme gleich (vgl. T 927/98 vom 9. Juli 1999,
nicht im ABI. EPA veroffentlicht, Nr. 2.3.5 der Entscheidungsgriinde), sofern nicht der Spruchkérper im Einzelfall
konkrete Tatsachen ermittelt, die eine solche Schlussfolgerung rechtfertigen.

9. Die Einspruchsabteilung verwies auf die Entscheidung T 674/91 (s. 0.), in der es heif3t:

"Mit dieser Art von Beweismittel wird u. a. bezweckt, dass der Unterzeichner nicht als Zeuge vernommen werden
muss, deshalb erscheint es Uberflissig, den Kontext solcher Erklarungen durch eine Vernehmung der betreffenden
Personen bestétigen zu lassen, wie von der Beschwerdefuihrerin vorgeschlagen (Nr. 3.1 der Entscheidungsgriinde).

Dort ging es im Wesentlichen darum, ob eine Kopie der Erklarung statt eines Originaldokuments als Beweismittel
verwendet werden kann und ob dem Unterzeichner moglicherweise Suggestivfragen gestellt wurden. Dreh- und
Angelpunkt war, wie es in der Entscheidung heif3t, der Kontext, in dem die Erklarungen abgegeben wurden. Der
vorliegende Fall unterscheidet sich davon insoweit, als grundlegende, in der Erklarung aufgestellte Behauptungen
bestritten werden, der Verfasser als Zeuge angeboten wurde und die Beschwerdefiihrerin beharrlich dessen
Vernehmung gefordert hat.

10. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung, Herrn Spickermann nicht als Zeugen zu laden, obwohl er zur
Verfligung stand, behinderte die Beschwerdefiihrerin bei der Entkraftung des letztlich entscheidenden
Beweismittels. Die Beschwerdefiihrerin wurde faktisch daran gehindert, ihnre Beweismittel dafur wirdigen zu lassen,
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dass die Vorbenutzung nicht in der Art und Weise stattgefunden hat, wie von der Beschwerdegegnerin 2 behauptet
(siehe auch T 1070/98 vom 4. Juli 2000, nicht im ABI. EPA veréffentlicht, Nr. 5 der Entscheidungsgrinde). Dies war
umso gravierender, als die Vorbenutzung durch ebendiese Beschwerdegegnerin erfolgte und die Beweismittel dafir
somit weitgehend "der Verfilgungsmacht und dem Wissen des Einsprechenden" unterlagen (T 472/92, ABI.

EPA 1998, 161). Mithin hat die Einspruchsabteilung den Anspruch der Beschwerdefiihrerin auf rechtliches Gehor
(Artikel 113 (3) EPU) verletzt. Das stellt einen wesentlichen Verfahrensmangel dar, der eine Zuriickverweisung der
Angelegenheit an die erste Instanz rechtfertigt, sofern nicht besondere Griinde dagegen sprechen (Artikel 10
Verfahrensordnung der Beschwerdekammern, ABI. EPA 2003, 89).

11. Die Beschwerdefihrerin und die Beschwerdegegnerin 2 waren damit einverstanden, dass die Kammer die
Angelegenheit an die Einspruchsabteilung zurlickverweist. Die Beschwerdegegnerin 1 argumentierte hingegen,
dass es im Ermessen der Einspruchsabteilung gelegen habe, den Zeugen zu vernehmen. Deshalb sei kein
wesentlicher Verfahrensmangel und auch kein Grund fur eine Zuriickverweisung gegeben. Zudem sei eine
Zuriickverweisung wegen der vom EPA alleine verursachten Zusatzkosten fiir die Beteiligten unakzeptabel.

12. Die Verargerung der Beschwerdegegnerin 1 Uber eine zweite Zuriickverweisung aus formalen Griinden mag
verstandlich sein. Da jedoch die Beschwerdefiihrerin die Hauptbetroffene des der Einspruchsabteilung
anzulastenden wesentlichen Verfahrensmangels war, verdient ihr Antrag auf Zuriickverweisung besondere
Berlicksichtigung. Dass im Beschwerdeverfahren weitere Entgegenhaltungen eingereicht und weitere Zeugen
angeboten wurden, ist ein weiterer Grund dafur, dass die Kammer die Beschwerde nicht in der Sache prufen sollte.
Da die Kammer diesen Fall vorrangig behandelt hat und dies auch von der Einspruchsabteilung zu erwarten ist,
lasst sich die Verzdogerung auf ein Minimum reduzieren. Die Angelegenheit wird daher zur weiteren Entscheidung
an die Einspruchsabteilung zurtickverwiesen.

13. Die Riickzahlung der Beschwerdegebiihr nach Regel 67 EPU entspricht der Billigkeit auf Grund der Verletzung
des Artikels 113 (1) EPU, die urséachlich fiir die Zuriickverweisung ist.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurlickverwiesen.

3. Die Ruckzahlung der Beschwerdegebihr wird angeordnet.



