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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITT.

Iv.

Die Einsprechende hatte das gesamte Patent Nr. 1680847
im Hinblick auf Artikel 100 a) EPU in Verbindung mit
den Artikeln 52 (1) und 56 EPU angegriffen.

Mit der am 11. Oktober 2010 zur Post gegebenen
Entscheidung wies die Einspruchsabteilung den Einspruch

zurick.

Die Einsprechende hat dagegen Beschwerde eingelegt. Die
Beschwerdebegriindung ist am 9. Februar 2011

eingegangen.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) nahm am

27. Mai 2011 zur Beschwerdebegriindung Stellung und
legte mit ihrem Schreiben vom 28. Dezember 2011 den
Priifungsbescheid des deutschen Patent- und Markenamts
betreffend die prioritdtsbegriindende deutsche Anmeldung
DE 103 52 461 bei.

Mit der Ladung zur mindlichen Verhandlung wies die
Beschwerdekammer auf die Zusammenfassung (E5) des
Dokuments JPH01288588 A, das im Priifungsbescheid des
deutschen Amts erwahnt wurde, sowie auf die folgenden
Entgegenhaltungen hin:

El1 : US 5 332 865 A;

E3 : DE 2 432 900 C;

E4 : JP 06078439 A (mit Ubersetzung); sowie

P2 : US 3 779 003 A.
Die Beschwerdekammer teilte auch ihre vorlaufige
Meinung mit, dass der Gegenstand des erteilten
Anspruchs 35 gegeniber der E4 oder der E5 nicht auf

einer erfinderischen Tatigkeit beruhe.
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Daraufhin hat die Beschwerdefiihrerin mit ihrem Brief
vom 3. Juni 2015 eine vollstidndige Ubersetzung der

japanischen Anmeldung JP 01-288588 A eingereicht.

Mit ihrem Schreiben vom 29. Juni 2015 reichte die
Beschwerdegegnerin als Anlage einen Ausdruck aus dem
Internetlexikon Wikipedia und einen Beschluss der
Markenabteilung des deutschen Patent- und Markenamts,
mit dem die Loschung der Marke DE 39644337
"Energieketten" verfiigt wurde, sowie einen

Registerauszug der Marke DE 3964437 ein.

Als Nachweis, dass die Magnetschwebetechnik zum
allgemeinen Fachwissen gehore, legte die
Beschwerdefithrerin mit ihrer Eingabe vom 1. Juli 2015
den Auszug: "Morgen schwebt die Eisenbahn", Seiten 207
bis 209 aus dem Sachbuch "Neues Wissen", Tomus Verlag,

Minchen, 1978, vor.

Eine mindliche Verhandlung fand vor der Kammer am
3.Juli 2015 statt.

Die Beschwerdefiihrerin (Einsprechende) beantragte, die
angefochtene Entscheidung aufzuheben und das

Streitpatent zu widerrufen.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte,
die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent
in folgender geanderter Fassung aufrechtzuerhalten:
Beschreibung: Seite 2 eingereicht in der mindlichen
Verhandlung vom 3. Juli 2015; Seiten 3 bis 6 der
Patentschrift.

Anspriiche: 1 bis 44 des Hauptantrags, eingereicht mit
Schreiben vom 3. Juni 2015.

Zeichnungen: Figuren 1 bis 9b der Patentschrift.
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Anspruch 1 lautet wie folgt:

"Ablegevorrichtung, umfassend mindestens eine Leitung
(2), insbesondere eine elektrische Leitung, und eine
Ablegewanne (4) zum Ablegen der Leitung (2), wobei die
Ablegewanne (4) eine Ablageflache (6) und
Seitenfiihrungen (8) aufweist, dadurch gekennzeichnet,
dass mit der Leitung (2) mindestens ein Magnet (12, 16,
28) gefihrt ist, der an oder unterhalb einer nach unten
weisenden Seite der Leitung (2) angeordnet ist und
durch den sie zumindest tber einen Teil ihrer Lange in

der Ablegewanne (4) in der Schwebe haltbar ist."

Anspriiche 2 bis 17 sind vom Anspruch 1 abhangig.

Anspruch 18 lautet wie folgt:

"Ablegevorrichtung, umfassend eine eine oder mehrere
Leitungen aufnehmende Energiefithrungskette, und eine
Ablegewanne (4) zum Ablegen der Energiefithrungskette
(30), wobei die Ablegewanne (4) eine Ablagefldche (6)
und Seitenfiihrungen (8) aufweist, dadurch
gekennzeichnet, dass die Energiefiihrungskette (30)
mindestens einen Magneten (12, 16, 28) aufweist, durch
den sie zumindest iUber einen Teil ihrer Lange frei

schwebend in der Ablegewanne (4) haltbar ist."

Anspriiche 19 bis 27 sind vom Anspruch 18 abhdngig.
Anspriiche 28 bis 32 sind von Anspruch 1 oder Anspruch

18 abhangig.

Anspruch 33 lautet wie folgt:

"Energiefihrungskette zur Verwendung in einer
Ablegevorrichtung nach einem der Anspriche 18 bis 32,
gekennzeichnet durch mindestens einen
Oberseitenmagneten (28) an der Oberseite ihres
Untertrums (36) und mindestens einen Oberseitenmagneten

(28) an der Unterseite ihres Obertrums (38), wobei ein



XITT.

- 4 - T 2440/10

Magnetpol am Untertrum (36) einem gleichnamigen

Magnetpol am Obertrum (38) zugewandt ist."

Anspruch 34 ist vom Anspruch 33 abhangig.

Anspruch 35 lautet wie folgt:

"Energiefiihrungskette zur Verwendung in einer
Ablegevorrichtung nach einem der Anspriche 18 bis 32,
gekennzeichnet durch mindestens einen
Unterseitenmagneten (12) an ihrer Unterseite und
mindestens einen Seitenmagneten (16) an den

Seitenfldachen der Kettenglieder."

Anspruch 36 ist vom Anspruch 35 abhangig.
Anspriiche 37 bis 44 sind abhangig von Anspruch 33 oder
35.

Die Beschwerdefiihrerin erklarte, dass sie hinsichtlich
der Zulassung des spat eingereichten Wikipedia-Artikels
und des Beschlusses des DPMAs keinen Einwand erhebe und

trug im Wesentlichen folgendes vor:

E3 moge kein allgemeines Fachwissen darstellen. Dennoch
sei die Schwebetechnik am Prioritatstag bekannt
gewesen. Die Einspruchsabteilung habe dies nicht
berilicksichtigt. Sie habe nicht auf der Grundlage dieser
Erkenntnis geprift, ob der Gegenstand des Anspruchs 1

auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe.

Anspruch 1 unterscheide sich von der El1 dadurch, dass
ein Magnet vorhanden sei, der die Energiefiihrungskette
in der Schwebe halt und damit die Reibung vermindert.
Die Reibung konne in verschiedener Weise vermindert
werden, insbesondere durch berihrungslose Fihrung,
welche mit anderen Mittel wie elektrostatischen Mitteln

erreicht werden konne. Die magnetische Schwebetechnik
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seil nur eine von verschiedenen moglichen Techniken. Der
Gegenstand des Anspruchs 1 resultiere daher aus einer

selbstverstandlichen Auswahl.

Die Einspruchsabteilung habe auch nicht gesehen, dass
sich ihre Schlussfolgerung bezltiglich des Anspruchs 1
nicht auf die Anspriiche 33 und 35 lbertragen lasse. In
diesen Anspriichen sei keine Fihrung genannt, obwohl
eine seitliche Fihrung vorhanden sein miisse. Eine
Anwendung der Erfindung auf eine Kette nach der P2
(Abbildungen 6 bis 10) ware zum Beispiel nicht moéglich.
Von einer "Schwebe" sei auch in den Ansprichen 33 und
35 nicht die Rede. Wesentliche Merkmale seien in den

Anspriichen 33 und 35 nicht vorhanden.

Der Gegenstand des Anspruchs 33 beruhe auch nicht
gegeniiber der E4 auf einer erfinderischen Tatigkeit. E4
offenbare ein mit einem bandfdrmigen Magneten 8
versehenes Flachbandkabel 5, das als
Energiefiihrungskette betrachtet werden miisse. Das
Flachbandkabel sei gefaltet. Folglich sei der Magnet 8
auf der Unterseite des Obertrums sowie auf der
Oberseite des Untertrums angeordnet (siehe
Abbildungen) . Hochstens konne als alleiniger
Unterschied angesehen werden, dass in der Vorrichtung
nach Anspruch 33 zwei Magnete vorhanden seien, statt
ein einziger bandfdormiger Magnet 8 wie in der E4.
Dieser Unterschied sei aber trivial.

Eine Energiefiihrungskette nach Anspruch 33 oder nach
Anspruch 35 sei auch nicht zur Verwendung in einer
Ablegevorrichtung nach Anspruch 1 geeignet. Folglich
sei fiir diese Anspriiche, statt dem Stand der Technik
nach E3, der als nachstgelegener Stand der Technik fir
den Anspruch 1 angesehen worden sei, ein anderer Stand

der Technik, namlich E4, zu betrachten.
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Die Beschwerdefiihrerin stimme zu, dass das mit dem
Gegenstand des Anspruchs 1 zu ldsende Problem die
Verminderung des durch das Ablegen der Kettenglieder in
die Ablegewanne verursachten Larms sei. Kettenglieder
seien wohl in Anspruch 35 erwahnt, aber nicht in
Anspruch 33. Eine Energiekette setze auch keine Glieder
voraus. GemaBl dem Wikipedia-Artikel (siehe Absatz
"Aufbau") und der P2, Spalte 1, kdénne eine Energiekette
die Form eines Rohres annehmen. Der Wikipedia-Artikel
und die Schrift P2 seien beide von der Patentinhaberin

zitiert worden.

Anspruch 33 setze auch nicht voraus, dass sich die
Magnete abstoBen. Die Kette nach E5, wenn abgeldst von
der Stitzplatte 7 und andersrum gebogen, weise auch
Magnete gleichnamiger Pole auf, welche sich dann an der
Unterseite eines Obertrums sowie an der Oberseite eines
Untertrums befinden. Eine Kette nach Anspruch 33 sei
daher bekannt.

Die Beschwerdegegnerin machte geltend, dass die
Beschwerdefithrerin keinen Nachweis lber die Bekanntheit
der Schwebetechnik geliefert habe.

Obwohl seit Jahrzehnten bekannt sei, dass sich zwei
Magnete mit gleichnamigen Polen abstoBen und dass ein
Magnet Uber einem zweiten Magnet schweben konne, sei
vor dem Prioritatstag nicht bekannt gewesen, dass zwei
gleichgerichtete Magnete auf eine Energiefilthrungskette
mit Erfolg angewendet werden kdnnen.

In der Bahntechnik sei der Schwebezustand auch nur mit
Anziehungskrafte und nicht nach dem AbstoBprinzip

verwirklicht worden.

Das mit der Erfindung geldste Problem sei die

Reduzierung des durch die in die Ablegewanne abgelegten
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Kettenglieder verursachten La&rms, welcher sich mit
magnetischen seitlichen Fihrungen noch mehr reduzieren

lasse.

Die Energieketten nach den Anspriiche 33 und 35 seien
zur Verwendung mit einer Ablegewanne nach Anspruch 1
geeignet, d.h. fir eine Ablegewanne nach dem Anspruch
1. Eine Energiekette, die wie in der E4 oder der E5 an
der Wanne hafte, sei nicht dazu geeignet. Die E4 und
die E5 offenbaren auch keine Energieketten. Der Begriff
"Energiefiihrungskette" sei ein Fachbegriff, wie die
Entscheidung des deutschen Patent- und Markenamts
(DPMA) bestatige, und setze Glieder voraus, welche bei
Flachbandkabel nicht vorhanden seien. Zudem sei ein
durchgehender Magnet, wie angeblich die Platte 8 der
E4, flir eine Energiekette nicht passend, da zwischen

den Gliedern ein Gelenk vorhanden sein sollte.

Die Neuheit des Gegenstands nach den Ansprichen 33 und
35 sei auch formell hinsichtlich der E5 gegeben, da die
Vorrichtung nach der E5 auch mit Anziehungskraften
arbeite und keine Glieder aufweise und das darin
gezeigte Kabel umgebogen sei. Ausgehend von der E5,
weise die erforderliche technische Abadnderung auf eine

erfinderische Tatigkeit hin.
SchlieRlich sei eine seitliche Fihrung nicht unbedingt
notwendig, zum Beispiel bei einer langen starren Kette.
Entscheidungsgrinde
1. Die Beschwerde ist zulassig.

1.1 Die Einspruchsabteilung war insbesondere der

Auffassung, dass, bezliiglich der Frage, ob der
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Gegenstand der Anspriiche 1, 18 und 35 des erteilten
Patents auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht, eine
Kombination der Dokumente El und E3 nicht in Frage
komme, weil das Dokument E3 "weder als allgemeines
Fachwissen noch als Stand der Technik heranzuziehen"

sei (siehe Punkt 12 der Entscheidungsgriinde) .

In ihren Entscheidungsgrinden (vgl. Punkt 14) war die
Einspruchsabteilung auch folgender Auffassung:
"Unumstritten gehdren die allgemeinen Prinzipien des
Magnetismus und die Erkenntnisse der Magnetschwebe- und
Magnetlagertechnik zum allgemeinen technischen
Wissenstand, ebenso gut wie, zum Beispiel, die
Prinzipien der Elektrostatik, des Schmierens und der

Luftkissentechnik."

In der mindlichen Verhandlung vor der Kammer waren die
Parteien einig, dass obwohl die Lehre von E3 nicht als
allgemeines Fachwissen zu betrachten sei, die
Magnetschwebetechnik als solche sehr wohl bekannt

gewesen sei.

Die Beschwerdefiihrerin bestreitet, dass die
Argumentation, nach der der Fachmann ausgehend von der
Druckschrift El1 ohne erfinderische Tatigkeit Magnete
einsetzen wlirde, auf einer ex post facto Analyse

basiert (siehe Punkt 14 der Entscheidungsgriinde)

Hinsichtlich des Anspruchs 1 des Hauptantrags hatte die
Einspruchsabteilung im Einvernehmen mit den Parteien
(siehe Punkt 3 der Entscheidungsgriinde) das Dokument
El, das alle Merkmale des Oberbegriffs offenbart (siehe
Punkt 5 der Entscheidungsgriinde), als nachstliegenden

Stand der Technik angesehen.
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Der Gegenstand des Anspruchs 1 bzw. des Anspruchs 18
des Hauptantrags ist gegeniber der E1 neu (Artikel 54
EPU) und unterscheidet sich davon nur dadurch, dass
"mit der (gefiihrten) Leitung (2) mindestens ein Magnet
(12, 26, 28) gefihrt ist, der an oder unterhalb einer
nach unten weisenden Seite der Leitung (2) angeordnet
ist und durch den sie zumindest iUber einen Teil ihrer
Lédnge in der Ablegewanne (4) in der Schwebe haltbar
ist", bzw. dass "die Energiefiihrungskette (30)
mindestens einen Magneten (12, 16, 28) aufweist, durch
den sie zumindest iUber einen Teil ihrer Lange frei

schwebend in der Ablegewanne (4) haltbar ist."

Es gibt Einvernehmen, dass das zu losende Problem im
Verringern des durch die in der Ablegewanne abzulegende
Leitung bzw. Energiekette verursachenden Larms besteht,
wobei die Losung auf einer berithrungslosen Fihrung der
Leitung bzw. Kette mittels Magnetschwebe- und
Magnetlagertechnik beruht.

Nach der Beschwerdefilthrerin ist die berihrungslose
Fihrung einer Kette mittels Magnetschwebe- und
Magnetlagertechnik in der E3 enthalten (vgl. Spalte 7,
erster Absatz), und die L&sung nach dem Streitpatent
stelle keine Besonderheit dar. Die Beschwerdefiihrerin
weist insbesondere auf die Spalte 3, Zeilen 20 bis 24
der E3 hin, die "vom Fachmann geradezu als Einladung
verstanden wird, die Magnetschwebetechnik auch in
anderen entsprechenden Fallen anzuwenden" (vgl.

Beschwerdebegriindung Seite 14, erster Absatz).

Die Beschwerdegegnerin weist ihrerseits darauf hin,

dass zum Zeitpunkt der Offenlegung der E3 (1976), d.h.
27 Jahre vor dem Anmeldedatum der Erfindung, Leitungen
und Fihrungsketten gemdal dem Oberbegriff des Anspruchs

1 bzw. 18 bekannt gewesen seien (siehe P2), und dass
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ein solch langer Zeitraum ein deutliches Indiz fir das
Vorliegen einer erfinderischen Tatigkeit sei (vgl.
Brief vom 26. Mai 2011, Seite 9).

Der mit Energiefiihrungsketten beschaftigte Fachmann
hatte daher kein Anreiz die aus der Magnetschwebe- und
Magnetlagertechnik kommende Lehre der E3 auf eine
Energiefihrungskette bzw. -leitung anzuwenden, um das

genannte Problem zu l&sen.

Die Kammer merkt dazu an, dass im Hinblick auf den
vorhandene Stand der Technik, wonach Magnete mit
Leitungen gefihrt werden (siehe E4 und Eb5), die Magnete
dazu eingesetzt werden, den beweglichen Abschnitt der

Leitung gegen das Fihrungsgehiduse zu ziehen.

Die Kammer schlieBt daher daraus, dass die
Argumentation, dass der Fachmann ausgehend von der
Druckschrift El1 ohne erfinderische Tatigkeit Magnete
auf eine Energiefihrungskette bzw. -leitung anwenden
wiirde, um sie zumindest {ber einen Teil ihrer Lange in
der Ablegewanne (4) in der Schwebe zu halten, auf einer

ex post facto Analysis beruht.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ergibt sich daher nicht
in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik und
beruht auf einer erfinderischen Tatigkeit (Artikel 56
EPU) .

Die Kammer stimmt der Beschwerdefiihrerin zu, dass eine
der beiden Schriften E4 oder E5 als nachstgelegener
Stand der Technik fir den Anspruch 33 angesehen werden

kann.

Die E4 offenbart eine gebogene Leitung mit zwei Teilen,

die als Obertrum und Untertrum angesehen werden kdnnen.
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Auf der Oberseite ihres Untertrums sowie an der
Unterseite ihres Obertrums verlauft eine magnetische
Platte 8, die dazu dient die Bildung von Maandern zu
reduzieren (vgl. Absatz [0004] der Ubersetzung der
japanischen Schrift E4).

Die Kammer betrachtet diese Platte 8 nicht als einen
Magneten im Sinne des vorliegenden Streitpatents,
sondern als eine Platte aus ferromagnetischem Material
(vgl. Absatz [0013] der Ubersetzung der japanischen
Schrift E4), welche von einem in der Ablegevorrichtung
vorhandenen permanenten Magneten 7 angezogen wird.
Folglich offenbart die E4 keine Energiefiihrungskette
mit mindestens einem Oberseitenmagneten (28) an der
Oberseite ihres Untertrums (36) und mindestens einem
Oberseitenmagneten (28) an der Unterseite ihres
Obertrums (38), wobei ein Magnetpol am Untertrum (36)
einem gleichnamigen Magnetpol am Obertrum (38)
zugewandt ist. Der Gegenstand des Anspruchs 33 ist
daher neu (Artikel 54 EPU) hinsichtlich der E4, und da
kein Magnet an der Leitung von E4 angebracht ist, ist
die E4 auch nicht geeignet, die erfinderische Tatigkeit

des Gegenstands des Anspruchs 33 in Frage zu stellen.

Die E5 offenbart auch eine gebogene Leitung mit
permanenten Magneten, die dazu dienen, Schwingungen des
Kabels zu vermeiden.

Die so gebogene Leitung weist ein Obertrum und ein
Untertrum auf, wobeil permanente Magneten an der
Oberseite des Obertrums sowie an der Unterseite des
Untertrums angebracht sind, damit die Leitung in
Richtung der Fiihrungsleiste angezogen wird und an
dieser haftet.

Mit dem Anspruch 33 wird jedoch eine gefaltete
Energiefiihrungskette beansprucht, wobei die permanenten

Magnete an der Unterseite des Obertrums sowie an der
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Oberseite des Untertrums angebracht sind. Der
Gegenstand des Anspruchs 33 ist daher gegeniiber der E5

auch neu.

Nach der Beschwerdefiithrerin konne der Fachmann ohne

erfinderisches Zutun die Leitung gemal der E5 umbiegen
bzw. zusammenfalten, sodass die permanenten Magneten an
der Unterseite des Obertrums sowie an der Oberseite des

Untertrums angeordnet sind.

Die Beschwerdefiihrerin hat aber keinen Grund angegeben,
warum der Fachmann diese Kette umbiegen sollte, oder
welches Problem dabei geldst werden sollte, wenn nicht
jenes die Reibung zwischen dem ersten Abschnitt einer
Leitung bzw. einer Energiekette, und dem auf diesem
ersten Abschnitt sich bewegenden zweiten Abschnitt
derselben zu vermeiden, d.h. wenn er nicht in Kenntnis
der Erfindung gewesen ware. Die Argumentation der
Beschwerdefithrerin beruht deshalb auch in diesem Fall

auf einer ex post facto Analyse.

Die Energiefilthrungskette nach Anspruch 33 dient auch
zur Verwendung in einer Ablegevorrichtung nach einem
der Anspriiche 18 bis 22. Anspruch 18 setzt voraus,
"dass die Energiefiihrungskette mindestens einen
Magneten (12, 16, 28) aufweist, durch den sie zumindest
Uber einen Teil ihrer Lange frei schwebend in der
Ablegewanne (4) haltbar ist".

Der Anspruch 33 ist daher so auszulegen, dass die mit
diesen Anspriichen geschiitzte gefaltete
Energiefiihrungskette mindestens einen weiteren Magneten
aufweist, der dazu geeignet ist, die
Energiefiihrungskette zumindest Utber einen Teil ihrer
Léange frei schwebend in der Ablegewanne (4) zu halten.
Ein solcher Magnet ist jedoch bei den in der E4 oder

der E5 offenbarten Leitungen nicht vorhanden. Die
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Leitungen nach der E4 oder der E5 sind deshalb nicht
"zur Verwendung in einer Ablegevorrichtung nach einem
der Anspriiche 18 bis 22" geeignet.

Der Gegenstand des Anspruchs 33 ergibt sich daher nicht
in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik nach
der E4 oder der E5 (Artikel 56 EPU).

SchlieBllich weist keine der entgegengehaltenen
Schriften "mindestens einen Seitenmagneten (16) an den
Seitenflachen der Kettenglieder" auf. Die mit diesem
Merkmal gekennzeichnete Energiefiihrungskette nach
Anspruch 35 ist deshalb neu und ergibt sich auch nicht
in naheliegender Weise aus dem vorhandenen Stand der
Technik (Artikel 56 EPU).
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die aufgefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz mit der
Anordnung zurickverwiesen, das Patent in folgender

gednderter Fassung aufrechtzuerhalten:

Beschreibung: Seite 2 eingereicht in der miindlichen

Verhandlung vom 3. Juli 2015; Seiten 3 bis 6 der

Patentschrift.

Anspriiche: 1 bis 44 des Hauptantrags, eingereicht mit
Schreiben vom 3. Juni 2015.

Zeichnungen: Figuren 1 bis 9b der Patentschrift.

Die Geschadftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:
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