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Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europdischen Patentamts, die am 18. Juni 2012
zur Post gegeben wurde und mit der das
europdische Patent Nr. 1749341 aufgrund des
Artikels 101 (3) (b) EPU widerrufen worden
ist.
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Sachverhalt und Antrage

I. Die Beschwerde der Patentinhaberin richtete sich gegen
die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das

europaische Patent Nr. 1 749 341 zu widerrufen.

In der Entscheidung wurden u.a. folgende Dokumente
genannt:

D4: DE 196 52 407 C1

D5: DE 39 38 654 Cl1

D7: DE 101 42 395 Al

D10: Angebot an BLG Logistics Group AG & Co. KG v.

9. Januar 2002
D11: Angebot an BASF Coatings AG v. 19.9.2002

Der der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegende
Antrag der Patentinhaberin war, das Patent in der

erteilten Fassung aufrechtzuerhalten.

Die Einspruchsabteilung stellte fest, dass kein Verstol
gegen Artikel 123 (2) EPU oder gegen Artikel 83 EPU
vorliegt. Die Einspruchsabteilung gelangte zu der
Auffassung, dass der Gegenstand des erteilten

Anspruchs 1 gegeniiber dem Dokument D5 neu ist (Artikel
54 EPU), jedoch gegeniber der Kombination der Dokumente
D7 und D5 nicht erfinderisch ist (Artikel 56 EPU).

Aufgrund dieser Schlussfolgerungen war es im
Einspruchsverfahren nicht erforderlich, den Einwand
mangelnder erfinderischer Tatigkeit auf der Grundlage
der vermeintlich durch die Dokumente D10 und D11
belegten offenkundigen Vorbenutzungen, sowie die

diesbeziiglichen Zeugenangebote zu behandeln.
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In einer Ladung zur mindlichen Verhandlung hat die

Kammer folgende vorlaufige Bemerkungen gemacht:

Bei samtlichen mit der Beschwerdebegrindung
eingereichten Antradgen dirfte aufgrund des Merkmals
"elektrische Energielibertragungseinrichtungen” eine
Verletzung des Artikels 123 (2) EPU vorliegen.

Es dirfte kein VerstoB gegen Artikel 83 EPU

vorliegen.

Die genannten Entgegenhaltungen dirften nicht

neuheitsschadlich sein.

Dokument D7 dirfte folgende Merkmale des Anspruchs

1 nicht offenbaren, wonach:

- die Regalbediengerate liber die elektrischen
Energielibertragungseinrichtungen generatorisch in
ihren Antriebsmotoren erzeugte Energie in den
elektrischen Energieversorgungskreis rickspeisen;

- der elektrische Energieversorgungskreis die von
den Regalbediengeraten riickgespeiste elektrische
Energie an andere Regalbediengerate in den
Regaleinheiten verteilt.

Es ware zu erdrtern, ob diese Merkmalskombination

durch die Kombination der Dokumente D7 und D5

nahegelegt ist.

Beziiglich der erfinderischen Tatigkeit ausgehend

von Dokument D5 sei zu erdrtern, ob dieses Dokument

flir die Weiterentwicklung eines Regallagersystems
gemadl Anspruch 1, bzw. eines Verfahrens gemal

Anspruch 10, einen realistischen Ausgangspunkt

darstellen konne.

Sollte es zu der Frage erfinderischer Tatigkeit

ausgehend von den Dokumenten D10 oder D11 kommen,

dirfte es angemessen sein, den Fall an die

Einspruchsabteilung zurickzuverweisen, um zunédchst

die Frage der o6ffentlichen Zuganglichkeit dieser

Dokumente, eventuell durch Anhdrung des angebotenen

Zeugen zu klaren.
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Mit Schreiben vom 5. Juli 2018 hat die
Beschwerdefiithrerin einen als "Hilfsantrag 3"

bezeichneten Anspruchssatz eingereicht.

Eine mindliche Verhandlung vor der Kammer fand am

12. Oktober 2018 statt. Die Beschwerdegegnerin war, wie
angekiindigt, nicht wvertreten. Die Beschwerdefiihrerin
reichte als "Hilfsantrag 4" und "Hilfsantrag 5"

bezeichnete Anspruchsséatze ein.

Die Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin) beantragte
anschlieRBend, die angefochtene Entscheidung aufzuheben
und das Patent in gednderter Fassung auf der Grundlage
der Anspriche des mit Schreiben vom 5. Juli 2018
eingereichten "Hilfsantrags 3" aufrecht zu erhalten,
hilfsweise das Patent in geadnderter Fassung auf der
Grundlage der Anspriiche eines der in der mindlichen
Verhandlung vom 12. Oktober 2018 eingereichten

Hilfsantrdage 4 und 5 aufrecht zu erhalten.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte im
schriftlichen Verfahren die Zurickweisung der

Beschwerde.

Anspruch 1 gemaR "Hilfsantrag 3" lautet wie folgt
(Anderungen in Bezug auf den erteilten Anspruch 1 sind
durch gestrichenen und unterstrichenen Text
gekennzeichnet) :

"l. Regallagersystem (1) mit zumindest zwei
Regaleinheiten (la - 1d), wobei jede Regaleinheit ein
eigenes verfahrbares Regalbediengerat (5) mit
elektrischen Antriebsmotoren (6, 7, 8) aufweist, und
mit einem elektrischen Energieversorgungskreis (P, S1,
S2, S3), um die Regaleinheiten (la - 1d) mit

elektrischer Energie zu versorgen,
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dadurch gekennzeichnet, dass die Regalbediengerate (5)

Uber etektrische Energictbertragungseinrichtungens

shesondere Stromabnehmer, wie z.B. Stromschienen

B

2
T

H

(12), an den elektrischen Energieversorgungskreis (S1,
S2, S3) angeschlossen sind und iUber die elektriseh

Ernergicibertragungseinrichtungern Stromabnehmer

generatorisch in ihren Antriebsmotoren (6, 7, 8)

erzeugte elektrische Energie in den elektrischen
Energieversorgungskreis rickspeisen, wobei der
elektrische Energieversorgungskreis die von den
Regalbediengeradten rickgespeiste elektrische Energie an
andere Regalbediengeradte (5) in den Regaleinheiten
verteilt (Pfeil ES1, Pfeil EP)."

Anspruch 10 gemaB "Hilfsantrag 3" entspricht Anspruch
10 des Streitpatents und lautet wie folgt:

"10. Verfahren zum energiesparenden Betreiben von
Regalbediengeraten (5) in einem Regallagersystem (1),
das einen elektrischen Energieversorgungskreis zur
Versorgung der Regalbediengerdate mit elektrischer
Energie aufweist, wobei die Regalbediengerate
elektrische Antriebsmotoren (6, 7, 8) zum Ausfiithren von
Bewegungssequenzen, wie z.B. Fahr- und Hubbewegungen,
aufweisen und die Antriebsmotoren dazu ausgebildet
sind, generatorisch von ihnen erzeugte elektrische
Energie in den elektrischen Energieversorgungskreis
rickzuspeisen, dadurch gekennzeichnet, dass die
Bewegungssequenzen so gesteuert werden, dass von
zumindest einem Antriebsmotor (6, 7, 8) in den
Energieversorgungskreis riickgespeiste elektrische
Energie zum Ingangsetzen oder Beschleunigen von anderen

Antriebsmotoren (7, 8, 6) verwendet wird."

Die restlichen Anspriche gemal "Hilfsantrag 3" sind von

Anspruch 1 bzw. Anspruch 10 abhangig.
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Die Argumente der Beschwerdefithrerin lassen sich wie

folgt zusammenfassen:

Beim Anspruch 1 gemd&R "Hilfsantrag 3" sei der Einwand
der Beschwerdegegnerin unter Artikel 123 (2) EPU gegen
den erteilten Anspruch durch die Eingrenzung des
Merkmals "elektrische Energieiibertragungseinrichtungen"

auf "Stromabnehmer" beseitigt worden.

Dokument D7 offenbare iUber Schleifkontakte versorgte
Elektrofahrzeuge (d.h. Regalbediengerate), die Jjeweils
einen Kondensator ("Ultracap") aufweisen (vgl. Absatze
[0038] und [0039]). Der Kondensator kénne die wahrend
der Beschleunigung des Elektrofahrzeugs bendtigte
Energie bereitstellen. Nach dem Beschleunigen ké&nne der
Kondensator liber die Schleifkontakte wvom
Energieversorgungskreis nachgeladen werden. Die
Moglichkeit der Aufladung durch Energieriickspeisung

beim Bremsen sei auch offenbart.

Dokument D7 offenbare nicht die Merkmale des Anspruchs

1 gemal "Hilfsantrag 3", wonach:

- die Regalbediengeradte generatorisch in ihren
Antriebsmotoren erzeugte Energie iUber Stromabnehmer
in den elektrischen Energieversorgungskreis
rickspeisen; und

- der elektrische Energieversorgungskreis die von den
Regalbediengerédten riickgespeiste elektrische
Energie an andere Regalbediengerate in den

Regaleinheiten verteilt.

Diese Merkmale sowie die entsprechenden Merkmale des
Anspruchs 10 seien durch die Kombination mit Dokument

D5 nicht nahegelegt.
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Die o0ffentliche Zuganglichkeit der Dokumente D10 und
D11 wurde bestritten. Da diese Thematik im
Einspruchsverfahren idberhaupt nicht behandelt wurde,
ware es angemessen, die Angelegenheit an die erste
Instanz zurilickzuverweisen, falls die Beschwerdekammer
der Meinung sei, dass diese Dokumente die erfinderische

Tatigkeit in Frage stellen kdnnten.

Die Argumente der Beschwerdegegnerin konnen wie folgt

zusammengefasst werden:

In Bezug auf Artikel 83 EPU wurde argumentiert, dass
zusatzliche Mittel erforderlich seien, um eine
Riickspeisung und Verteilung der Energie unter allen
Umstanden Ulberhaupt zu ermdglichen, die in der

urspringlichen Offenbarung jedoch nicht erwadhnt sind.

Beziiglich Artikel 54 und 56 EPU wurden folgende

Angriffe gegen den Anspruch 1 des Streitpatents geltend

gemacht:

- Fehlende Neuheit gegeniiber Dokument D5;

- Mangelnde erfinderische Tatigkeit gegeniiber
Dokument D5 und allgemeines Fachwissen;

- Mangelnde erfinderische Tatigkeit von Anspruch 1
gegeniliber der Kombination der Dokumente D7 und D5;

- Mangelnde erfinderische Tatigkeit von Anspruch 1
ausgehend von Dokument D10 oder D11 in Kombination

mit dem Dokument D4.

Gegen den unabhangigen Verfahrensanspruch 10 wurde
ebenfalls fehlende erfinderische Tatigkeit ausgehend
von Dokument D10 oder D11 in Kombination mit dem

Dokument D4 geltend gemacht.
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Entscheidungsgrinde

1. Die Beschwerde ist zulassig.
2. Artikel 123 (2) und 100 c) EPU
2.1 Der urspringlichen Anmeldung ist zu entnehmen, dass die

Regalbediengerate iUber Stromabnehmer an den

elektrischen Energieversorgungskreis angeschlossen
werden kénnen (siehe WO 2005/117 248 Al, Seite 2,

vierter Absatz, sowie Anspruch 2).

2.2 Beim Anspruch 1 gemadB "Hilfsantrag 3" ist das im
erteilten Anspruch 1 enthaltene Merkmal "elektrische
Energielibertragungseinrichtungen" auf "Stromabnehmer"
eingegrenzt worden. Somit ist der Einwand der
Beschwerdegegnerin gegen das Merkmal "elektrische
Energielibertragungseinrichtungen”" beseitigt worden.
Eine Verletzung des Artikels 123 (2) EPU liegt nicht

mehr vor.

3. Artikel 83 und 100 b) EPU

Die Kammer teilt die Auffassung der
Einspruchsabteilung, wonach die Erfindung ausreichend
offenbart ist und macht sich die Begriindung der
Einspruchsabteilung zu eigen (siehe
Entscheidungsgrinde, Punkt 4). Zudem merkt die Kammer
an, dass es nach dem Anspruchswortlaut nicht
erforderlich ist, dass eine Rickspeisung und Verteilung
der Energie unter allen Umstanden erfolgen kdnnen muss.
Mit dieser Interpretation des Anspruchs wird der
Einwand der Beschwerdegegnerin unter Artikel 83 EPU

somit gegenstandslos.
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Artikel 54, 56 und 100 a) EPU

Neuheit

Die Kammer teilt die Ansicht der Einspruchsabteilung,
dass Anspruch 1 gegeniiber dem Dokument D5 neu ist,
zumindest weil eine Anwendung auf ein Regallagersystem
im vorgenannten Dokument nicht offenbart ist
(Entscheidungsgrinde, Punkt 5). Gleiches gilt fir den
Anspruch 10. Da kein weiterer Einwand fehlender Neuheit
vorgebracht wurde, gelangte die Kammer zu dem Schluss,
dass die Anspriiche gemaB "Hilfsantrag 3" die
Erfordernisse des Artikels 54 EPU erfillen.

Erfinderische Tatigkeit ausgehend von Dokument D5

Dokument D5 bezieht sich ganz allgemein auf die
Rickspeisung von aus der Nutzbremsung von
Drehstrommotoren gewonnener Energie ins &6ffentliche
Netz. Es hat gar keinen Bezug zu Regallagersystemen.
Diese in der vorbereitenden Mitteilung der Kammer
angesprochene Auffassung ist unwidersprochen geblieben,
sodass die Kammer zu dem Schluss gekommen ist, dass
dieses Dokument fir die Weiterentwicklung eines
Regallagersystems gemall Anspruch 1, bzw. eines
Verfahrens gemal Anspruch 10, keinen realistischen

Ausgangspunkt darstellt.

Erfinderische Tatigkeit ausgehend wvon Dokument D7

Die Kammer ist vom Argument der Beschwerdegegnerin
nicht idberzeugt, wonach der Fachmann aus Dokument D7
ohne weiteres mitlesen wirde, dass anstelle beim
Bremsen das "Ultracap" im Regalbediengerat aufzuladen,
auch eine Energierickspeisung in das

Stromversorgungsnetz erfolgen kann (vgl.
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Beschwerdeerwiderung vom 27. Februar 2013, Seite 5,
letzter Absatz). Das ist eine ganz andere Sache, woflr

es gar keinen Hinweis gibt.

Die Kammer teilt daher die Ansicht der
Beschwerdefiihrerin, dass Dokument D7 die Merkmale des
Anspruchs 1 gemal "Hilfsantrag 3" nicht offenbart,
wonach:

- die Regalbediengerdte generatorisch in ihren
Antriebsmotoren erzeugte Energie iiber Stromabnehmer
in den elektrischen Energieversorgungskreis
rickspeisen; und

- der elektrische Energieversorgungskreis die von den
Regalbediengerdten riickgespeiste elektrische
Energie an andere Regalbediengerate in den

Regaleinheiten verteilt.

Beim System gemal Dokument D7 werden "Ultracap"
Kondensatoren in den iUber Schleifkontakte versorgten
Elektrofahrzeugen eingesetzt, um den hohen
Energiebedarf beim Beschleunigen bereitzustellen (siehe
Absatz [0039]). Nach der Beschleunigung k&nnen die
Ultracaps "wahrend der Fahrten durch die niedrige

Energiezufuhr per Schleifkontakt nachgeladen

werden" (Hervorhebungen durch die Kammer). Die niedrige
Energiezufuhr iber die Schleifkontakte wird durch den
Hinweis auf eine "stetige Energiezufuhr (Schwachstrom)"
in Absatz [0036] bestatigt.

Schleifkontakte, die fir eine stetige, niedrige
Energiezufuhr ausgelegt sind, waren zum Abfiihren hoher
Stromspitzen beim Bremsen ungeeignet. Um eine sinnvolle
Menge von Bremsenergie vom Elektrofahrzeug lber die
Schleifkontakte in den elektrischen
Energieversorgungskreis (Fahrschienen) zurltickspeisen zu

konnen, wie es beim Dokument D5 der Fall ist, ware es
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erforderlich, die Strombelastbarkeit samtlicher Teile
(Schleifkontakte usw.) betradchtlich zu erhdhen. Waren
die Schleifkontakte und Fahrschienen so ausgelegt, dann
waren sie durchaus geeignet, den hohen Energiebedarf
beim Beschleunigen zu ibertragen. In diesem Fall, hatte
der "Ultracap" Kondensator gar keinen Sinn mehr. Dann
ware man jedoch vom Grundkonzept des Dokuments D7
vbllig abgewichen, einen Energiespeicher in den
Fahrzeugen vorzusehen, um eine stetige, niedrige
Energiezufuhr zu erméglichen. Aus diesen Grinden liegt
es nach Auffassung der Kammer nicht nahe, das System
von Dokument D7 so zu adndern, dass die Bremsenergie,
wie beim Dokument D5, Uber die Schleifkontakte in den

Stromversorgungskreis zuriickgespeist wird.

Erfinderische Tatigkeit ausgehend von Dokument D10 bzw.

Dokument D11

Die Dokumente D10 und D11 sind prima facie insofern
relevant, als sie (anders als D7) eine Energie-
Rliickeinspeisung offenbaren (siehe D10, Seite 7, 3.1.4.
Optionen: "Rickspeiseeinheiten zur Energieriickgewinnung
flir die Regalbediengerate" und D11, Seiten 9 und 10,
2.4. Rlickspeisung RGB: "Option: Rickeinspeisung Hubwerk

je RGB"; "Netzrilickspeisemodul").

Die offentliche Zuganglichkeit der Dokumente D10 und
D11 wurde bestritten und im Einspruchsverfahren nicht
untersucht. Die Kammer halt es deswegen flir angemessen,
die Angelegenheit an die erste Instanz
zuriickzuverweisen, um zundchst die Frage der
6ffentlichen Zuganglichkeit dieser Dokumenten zu
klaren, eventuell durch Anhdrung des angebotenen

Zeugen.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur

weiteren Entscheidung zuriickverwiesen.
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Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



