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Sachverhalt und Antrage

IT.

Die Beschwerde der Einsprechenden richtet sich gegen die
am 7. April 2014 zur Post gegebene Zwischenentscheidung

der Einspruchsabteilung, mit der das europaische Patent

EP 2 145 810 in geadndertem Umfang aufrechterhalten

wurde.

Der Einspruch war auf den Einspruchsgrund nach Artikel
100 (a) EPU gestiitzt. Mit dem Einspruchsschriftsatz
hatte die Einsprechende insbesondere die offenkundige
Vorbenutzung eines Triebfahrzeuges 185 317-5 (im
Folgenden Fahrzeug F genannt) durch die Railion
Deutschland AG, 68161 Mannheim, DE (eine fir die
Abwicklung des Gluterverkehrs verantwortlichen Tochter
der Deutsche Bahn AG) geltend gemacht (im Folgenden
Vorbenutzung V genannt), zu deren Beweis sie im
schriftlichen Verfahren innerhalb der Einspruchsfrist,
folgende Dokumente lberreichte:

D11: Konstruktionszeichnung Nr. 3EGK 488 162 A 0100,
Blatt 01, Indusimagnet Anordnung, ABB Daimler-Benz
Transportation (Deutschland) GmbH vom
10. Juni 1999;

D12: Abnahmepriifzeugnis 3.1 nach EN 10204 fir das
Fahrzeug 185 317-5 der Railion Deutschland AG,
68161 Mannheim, DE, vom 28. November 2002;

D13: Ubergabeprotokoll: "Checkliste fiir die Ubergabe der
Lokomotive 185 317-5 von der Fa Bombardier an die
Railion Deutschland AG" vom 4. Dezember 2007;

D14: Ausdruck eines Teils der Website www.brld6.de:
"Bild zum Fahrzeug 185 317-5", (http://
www.brl46.de/fahrzeugbilder.php?U=2&DID= 10408)

mit einem Foto vom 7. Juni 2008.

Zum Nachweis der im Zusammenhang mit der Vorbenutzung V

vorgebrachten Tatsachen, insbesondere samtlicher
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Merkmale des Fahrzeugs F, wurde mit dem
Einspruchsschriftsatz die Einvernahme der Zeugen Jlirgen
R6Bler und Jens Firker angeboten (siehe
Einspruchsschriftsatz, Seite 10 und 11, Abschnitt
2.1.3).

In einer vor der Einspruchsabteilung am 7. Februar 2014
durchgefiihrten miindlichen Verhandlung beantragte die
Beschwerdefilhrerin erneut, zum Beweis der Vorbenutzung V
die von ihm im Einspruchsschriftsatz benannten Zeugen zu
hoéren. Die Einspruchsabteilung hielt es in der
Verhandlung nicht fir erforderlich, die angebotenen

Zeugen zu vernehmen.

Die Beschwerdefiihrerin hat in der Beschwerdebegriindung
geriigt, dass die Einspruchsabteilung mit dem Erlass des
angefochtenen Beschlusses ohne Anhdrung der angebotenen
Zeugen RoOBler und Firker den Grundsatz der Gewahrung
rechtlichen Gehors gemal den Artikeln 117 (1) und 113
(1) EPU verletzt habe. Der angefochtene Beschluss sei
daher aufzuheben. Wie dem angefochtenen Beschluss zu
entnehmen, habe die Einspruchsabteilung die Anh&rung der
zum Nachweis der offenkundigen Vorbenutzung V
angebotenen Zeugen RO6Bler und Firker mit der Begriindung
verweigert, dass die Vorbenutzung unzureichend
substanziiert sei. In der Weigerung der
Einspruchsabteilung, die Zeugen RO6Bler und Firker zu
vernehmen, liege eine Verletzung des in Artikel 117 (1)
EPU und Artikel 113 (1) EPU verankerten Rechts eines
Verfahrensbeteiligten auf Gewahrung rechtlichen Gehors,
mithin also des Rechts, Beweise in geeigneter Form
anzubieten, insbesondere durch die Vernehmung von Zeugen
(Artikel 117 (1) d) EPU), wie auch des Rechts, dass
diese Beweise berilicksichtigt wlirden (Artikel 113 (1)
EPU) .
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Die Vorbenutzung sei innerhalb der Einspruchsfrist
substantiiert worden. So sei in dem
Einspruchsschriftsatz ausgefihrt worden, dass das
Fahrzeug mit der Triebfahrzeugnummer 185 317-5 der
Railion Deutschland AG (Railion) unmittelbar nach der
vertragsrechtlichen Abnahme am 4. Dezember 2007 (siehe
D13, Seite 7) durch Railion im Giterverkehr in
Deutschland eingesetzt worden sei und somit einem
unbegrenzten Personenkreis durch den offentlichen
Betrieb im Gliterverkehr in Deutschland im Sinne des
Artikels 54 EPU zugidnglich gewesen sei (siehe
Einspruchsschriftsatz, Abschnitt 2.1.3, Seite 10, erster
und vorletzter Absatz). Somit sei ausfithrlich zu den
Umstédnden der offenkundigen Benutzung vorgetragen
worden, also wann und auf welche Weise das Fahrzeug 185
317-5 der unbegrenzten Offentlichkeit zugdnglich worden
sei. Weiterhin sei in dem Einspruchsschriftsatz im
Detail samtliche im Zusammenhang mit dem Streitpatent
relevanten Merkmale dieses der Offentlichkeit
zuganglichen Fahrzeugs 185 317-5 dargelegt worden (siehe
Einspruchsschriftsatz, Abschnitt 2.2.2.3, Seite 15,
letzter Absatz, bis Seite 16, letzter Absatz), wobei zur
Illustration dieser Merkmale auf das Dokument D11
verwiesen wurde. Der in dem angefochtenen Beschluss
angefihrte vermeintliche Mangel des Vorbringens
hinsichtlich der "Was-Frage" (siehe angefochtener
Beschluss, Abschnitt 13, Seite 7, vorletzter Absatz)
habe somit zu keinem Zeitpunkt bestanden. Der
Tatsachenvortrag habe somit bereits im
Einspruchsschriftsatz die Angaben umfasst, wann, was,
durch wen, in welcher Weise der Offentlichkeit

zuganglich gemacht worden sei.

Wirden, wie im vorliegenden Fall, die Vorbenutzung oder
bestimmte Umstande der Vorbenutzung bestritten, so hatte

die Einspruchsabteilung nach dem Grundsatz der Gewahrung
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rechtlichen Gehdrs weitere Beweise erheben miussen (z. B.
durch Vernehmung von Zeugen), wenn diese wie im
vorliegenden Fall fir die Tatsachen angeboten wirden,
die fir die Sache relevant seien und die auf der
Grundlage der bereits vorgelegten Beweismittel noch
nicht als bewiesen angesehen werden konnten (siehe
Richtlinien, G-IV-7.2). Andernfalls sei der Grundsatz
der Gewahrung rechtlichen Gehdrs nach stédndiger
Spruchpraxis der Beschwerdekammern des Europaischen
Patentamts verletzt (siehe z. B. Rechtsprechung der
Beschwerdekammern, 7. Auflage, 2013, Abschnitt III, B,
1.3.8, und insbesondere die Entscheidungen T 142/97 und
T 716/06) .

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) hat zu dem
Antrag der Zurickverweisung an die erste Instanz wie

folgt Stellung genommen:

Was genau bei der vermeintlichen Vorbenutzung vorbenutzt
wurde, gehe aus den vorgelegten Dokumenten D11 bis D14
nicht hervor. Insbesondere sei ilberhaupt nicht belegt
worden, dass die Befestigungsvorrichtung gemal D11 an
dem Triebfahrzeug F befestigt wurde. Da zudem praktisch
alle Beweismittel der Verfiigungsmacht und dem Wissen der
Einsprechenden unterlagen und fir die Patentinhaberin
kaum oder gar nicht zuganglich seien, habe die
Einsprechende die offenkundige Vorbenutzung deshalb
liickenlos nachzuweisen (siehe Rechtsprechung 7. Auflage,
IIT.G 4.3.2). Diese hohe Anforderung an der Beweislast
habe sie nicht erfiillt. Die Entscheidung der
Einspruchsabteilung, die Zeugen nicht zu laden, sei

deshalb gerechtfertigt gewesen.

Die Beschwerdefihrerin hat beantragt,
- die angefochtene Entscheidung aufzuheben,

- die Sache an die erste Instanz zurickzuverweisen,
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- die Beschwerdegebiihr zuriickzuerstatten,

- hilfsweise das Patent in vollem Umfang zu
widerrufen,

- weiter hilfsweise eine miindliche Verhandlung

anzuberaumen.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) hat als
Hauptantrag die Zurilickweisung der Beschwerde beantragt,
d.h. die Aufrechterhaltung des europadischen Patentes in
der von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen
Fassung. Fur den Fall, dass der Hauptantrag nicht
gewahrt werden kann, hat sie hilfsweise eine miindliche

Verhandlung beantragt.

In einer Mitteilung datiert vom 22. Dezember 2015 an
beide Verfahrensbeteiligten vertrat die Beschwerdekammer
die vorlaufige Meinung, dass die Frage, ob die geltend
gemachte Vorbenutzung V stattgefunden habe oder nicht,
fiir die Beurteilung der Patentfahigkeit des
beanspruchten Gegenstandes von entscheidender Bedeutung
erscheine, und dass die behauptete Vorbenutzung durch
die Gesamtheit der bislang eingereichten Beweismittel
und Erkld&rungen zumindest soweit glaubhaft gemacht
worden sei, dass die angebotene Zeugenvernehmung
gerechtfertigt erscheine. Die Kammer teilte den Parteien
ferner mit, dass sie eine Zuriickverweisung der
Angelegenheit an die Einspruchsabteilung gemaB Artikel
111 (1) EPU erwéige.

Mit Schreiben von 10. Februar und vom 17. Februar 2016
erklarten sich beide Verfahrensbeteiligte mit der wvon
der Kammer erwogenen Zuriickverweisung der Angelegenheit
an die Einspruchsabteilung einverstanden. Die
Beschwerdegegnerin nahm ihren Antrag auf mindliche

Verhandlung zurick.
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Entscheidungsgrunde

1. Die Beschwerde ist zulassig.
2. Wesentlicher Verfahrensmangel
2.1 Zu ihrer Ablehnung der Anhérung der Zeugen RO6Bler und

Firker in Bezug auf die geltend gemachte offenkundige
Vorbenutzung V hat die Einspruchsabteilung in ihrer
Entscheidung vorgetragen, dass nicht belegt worden sei,
dass die Befestigungsvorrichtung gemal D11 an dem
Triebfahrzeug F angebracht wurde. Sie sehe nicht ein,
wie die Zeugen diese fehlenden Tatsachen lickenlos
hatten beweisen konnen. Die Vorbenutzung sei deshalb
unzureichend substanziiert, weshalb die Zeugen nicht
geladen worden seien (vgl. den Punkt 13 der

Entscheidungsgrinde) .

2.2 Die Kammer teilt diese Sichtweise der

Einspruchsabteilung nicht.

2.2.1 Wie aus dem Inhalt des Einspruchsschriftsatzes
hervorgeht, waren die in Verbindung mit der geltend
gemachten Vorbenutzung V in Hinblick auf ihre
Substantiierung rechterheblichen Tatsachen, inklusive
derjenigen, die durch Zeugenvernehmung bewiesen werden
sollten, im Einspruchsschriftsatz aufgefithrt und damit
rechtzeitig dargelegt. Insbesondere geht aus dem Vortrag
der Einsprechenden (Beschwerdefiihrerin) im
Einspruchsschriftsatz hervor, dass das Triebfahrzeug F
mit der Befestigungsvorrichtung gemaB D11 vor dem
Prioritédtsdatum des Patents ausgestattet (vgl. Seite 10
der Einspruchsschrift) und an die Railion Deutschland AG
geliefert worden sei. Zusatzlich wurden die relevanten
technischen Merkmale, die an der Befestigungsvorrichtung

vorhanden gewesen seien, auf Seiten 15 ff. des
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Einspruchsschriftsatzes unter Bezug auf die Zeichnung
D11 dargelegt. Die Zeugen RORler und Firker sind auf
Seiten 10/11 der Einspruchsschrift zum Beweis des
Vorhandenseins dieser technischen Vorrichtung mit den
dargelegten Merkmalen an der angeblichen Lokomotive F

benannt.

Somit hatte die Einsprechende mit dem
Einspruchsschriftsatz die flir die Beurteilung der
Vorbenutzung relevanten Tatsachen im Detail vorgetragen
und ihre Existenz durch erganzend eingereichte
Beweismittel plausibel gemacht. Zweifel an den
vorgetragenen Tatsachen ergeben sich weder durch das
Fehlen iblicherweise vorhandener Unterlagen noch durch
Widerspriiche in den vorgelegten Unterlagen. Es liegt
daher ein substantiierter und hinreichend glaubhafter
Vortrag dazu vor, warum der Gegenstand der

Vorbenutzung V alle Merkmale des Anspruchs 1 des Patents
erkennen lasse. Die Frage, ob die geltend gemachte
Vorbenutzung V stattgefunden hat oder nicht, erscheint
somit fir die Beurteilung der Patentfahigkeit des

beanspruchten Gegenstandes von entscheidender Bedeutung.

Es liegt kein Fall vor, bei dem die zu bewertenden
Tatsachen erst mit Hilfe der Zeugen ermittelt werden
sollen und von ihnen dann erstmals ins Verfahren
eingebracht wlirden. Die technisch relevanten Tatsachen
sind hier durch das Einreichen der technischen Zeichnung
D11 bereits dargelegt und es miisste noch die Behauptung
der Einsprechenden iberprift werden, dass die
Befestigungsvorrichtung gemaB D11 an dem Triebfahrzeug F
angebracht war, wofiir die Zeugen benannt worden sind.
Gerade weill die Einsprechende substantiiert vorgetragen
hatte, der Gegenstand der Vorbenutzung lieBe alle
Merkmale des Patents erkennen, ware es die Aufgabe der

Einspruchsabteilung gewesen, die zu ihrem Nachweis
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angebotenen Beweise durch Vernehmung der Zeuge zu

erheben.

Die Verweigerung der Anhdrung der Zeugen hat die
Einspruchsabteilung damit begriindet, dass die
Vorbenutzung unzureichend substantiiert ist, weil die
Zeugen diesen Beweis nicht erbringen koénnten. Keine
Vorschrift des EPU verlangt, dass das zu einer
behaupteten Vorbenutzung gemachte Vorbringen innerhalb
der Einspruchsfrist bereits bewiesen sein muss, damit
die Vorbenutzung substantiiert wird. Die
Einspruchsabteilung vermengt in ihrer Argumentation
betreffend das nach den Richtlinien nicht zuléassige
"Einbringen von Tatsachen" den Vortrag von Tatsachen und

deren Beweis.

Es obliegt der Einsprechenden, alle fur eine behauptete
Vorbenutzung relevanten Tatsachen vorzutragen. Fir den
Fall, dass diese nicht von der Gegenseite zugestanden

werden, hat sie auch vorsorglich geeignete Beweismittel
anzubieten. Hierunter fallen gemdB Artikel 117 (1) EPU

unter anderem Urkunden, Augenscheinsobjekte und Zeugen.

Unzulassig ist es, statt eines konkreten Vortrages
lediglich anzukindigen, die Zeugen kénnten die naheren
Umstande der Vorbenutzung darlegen. In diesem Fall wlrde
die Einsprechende ihrer Darlegungspflicht nicht gerecht
und ihr Beweisangebot hatte den Charakter eines Antrags
auf Beweisermittlung: denn die relevanten Tatsachen
wlirden nicht von der Einsprechenden vorgetragen und von
den Zeugen bewiesen, sondern sollten erstmals von den

Zeugen in das Verfahren eingebracht werden.

Umgekehrt liegt es in der Natur eines Zeugenangebotes,
anzukindigen, dass die Zeugen die (zuvor bereits)

vorgetragenen Tatsachen bestidtigen werden. In diesem
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Falle werden die relevanten Tatsachen nicht erst durch
die Zeugen in das Verfahren eingebracht, sondern von
diesen nur bestatigt, wodurch (Glaubwirdigkeit der
Zeugen und Glaubhaftigkeit ihrer Aussage vorausgesetzt)
der Beweis als erbracht gelten kann.

Dabei ist es nicht zuléadssig, im Rahmen einer
vorweggenommenen Beweiswlirdigung MutmaBungen
anzustellen, woran ein Zeuge sich wird erinnern koénnen
und woran nicht. Das Prinzip der freien Beweiswirdigung
ist erst nach Erhebung der Beweismittel anwendbar und
kann nicht zur Rechtfertigung verwendet werden,
angebotene Beweise nicht zu erheben (vgl. T 474/04,
Griunde Punkt 8 mit Verweis auf G 3/97, Griunde Punkt 5).
Sofern ein vollstadndiger, widerspruchsfreier
Tatsachenvortrag vorliegt, sind die zu seinem Beweis
angebotenen Beweismittel daher zu erheben. Erst danach

kénnen sie gewiirdigt werden.

Die Einspruchsabteilung hat mit ihrer Weigerung, die
Zeugen ROBler und Firker zu laden, im Ergebnis somit
willkiirlich die Moglichkeit ausgeschlossen, dass die
Behauptungen der Einsprechenden durch die Zeugen
bestatigt werden konnen. Eine derartig vorweggenommene
Beweiswlirdigung war nicht gerechtfertigt. Die
angebotenen Beweise sind zu erheben, wenn die
vorgetragenen und zu Beweis gestellten Tatsachen im
Falle ihrer Bestatigung die geltend gemachte (und fir
die Entscheidung relevante) Vorbenutzung tragen wiirden.
Es war nicht auszuschlielen, dass die Zulassung des
Beweisangebots zu einer anderen als der tatsachlich

getroffenen Entscheidung gefiihrt hatte.

Vor diesem Hintergrund ist festzustellen, dass die
Einspruchsabteilung mit dem Erlass der angefochtenen
Entscheidung ohne Anhdérung der angebotenen Zeugen RoBRler

und Firker den Grundsatz der Gewahrung rechtlichen
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Gehdrs gemdB den Artikeln 117 (1) EPU und 113 (1) EPU
verletzt hat (vgl. T 716/06, Grinde Punkt 4). Die
Ablehnungsbegriindung war daher rechtswidrig. Die

Entscheidung ist daher aufzuheben.

3. Artikel 11 VOBK (Verfahrensordnung der
Beschwerdekammern) sieht vor, dass eine Kammer die
Angelegenheit an die erste Instanz zurlickverweist, wenn
das Verfahren vor der ersten Instanz wesentliche Mangel
aufweist. Da die Beschwerdefithrerin im vorliegenden Fall
die Zurickverweisung beantragt hat und die
Beschwerdegegnerin sich mit dieser Verfahrensweise
einverstanden erklart hat (Schreiben vom 10. Februar
2016), verweist die Kammer die Angelegenheit zur

weiteren Behandlung an die erste Instanz zurick.

4. Da der Beschwerde stattgegeben wird und die Entscheidung
der ersten Instanz an einem wesentlichen
Verfahrensmangel leidet, halt es die Kammer gemalB
Regel 103 (1) a) EPU fur billig, die Beschwerdegebiihr
zurickzuzahlen (so auch T 1198/97, Grunde Punkt 7 und
T 1101/92, Grinde Punkt 5).

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung wird
aufgehoben.
2. Die Sache wird an die Einspruchsabteilung mit der

Auflage zurickverwiesen, das Einspruchsverfahren

fortzusetzen.

3. Die Beschwerdegebiihr wird zurlickgezahlt.
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