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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

Die Beschwerde der Einsprechenden richtet sich gegen
die Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit welcher
der Einspruch gegen das europaische Patent Nr. 2 550

725 zurlickgewiesen wurde.

Die folgenden Dokumente sind fir diese Entscheidung

relevant:

D2: US 3,963,948

D3: DE 198 52 470 Al
D4: DE 27 28 629 Al
D7: US 3,895,244

D8: GB 879,938

D9: WO 2004/093299 Al

In der angefochtenen Entscheidung war die
Einspruchsabteilung unter anderem zu dem Schluss
gelangt, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des
erteilten Patents auf einer erfinderischen Tatigkeit
gegenliber einer Kombination der Dokumente D2 und D3

sowie der Dokumente D2 und D4 beruhe.

In einer Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK 2020
teilte die Kammer den Parteien ihre vorlaufige Meinung
mit, wonach sie keine Erfolgsaussichten fir die

Beschwerde sehe.

Eine miindliche Verhandlung vor der Kammer fand in
Anwesenheit der Beschwerdefiihrerin (Einsprechende) am
14. Dezember 2020 statt. Fir die

Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) war, wie mit
Schreiben vom 9. Dezember 2020 angekiindigt, niemand

anwesend.
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Die Beschwerdefiihrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des

europaischen Patents.

Die Beschwerdegegnerin beantragte schriftsatzlich, die

Beschwerde zurickzuweisen.

Anspruch 1 des Patents in der erteilten Fassung hat den
folgenden Wortlaut (Merkmalsbezeichnungen in eckigen

Klammern hinzugefigt) :

"Induktionsgenerator flir einen Funkschalter (2)
[Merkmal 1] mit einem Magnetelement (2) [Merkmal 1.1]
sowie einer Induktionsspule (4) mit einem Spulenkern
(5) [Merkmal 1.2], welcher U-formig gebildet ist
[Merkmal 1.2.1], wobei flir das Magnetelement (2) eine
erste (Y1) und eine zweite (Y2) Anlageposition an den
Schenkeln (6, 7) des Spulenkerns (5) definiert ist
[Merkmal 1.3], bei Wechsel zwischen welchen jeweils
eine Flussrichtungsumkehr im Spulenkern (5) erfolgt
[Merkmal 1.3.1], wobei das Magnetelement (2) in einer
Richtung (YY), in welcher die Schenkel (6, 7) zueinander
benachbart sind, zwischen den Anlagepositionen (Y1, Y2)
definiert linear beweglich an dem Induktionsgenerator
(1) angeordnet ist [Merkmal 1.4, 1.4.1], und wobei das
Magnetelement (2) in der Richtung (YY), in welcher die
Schenkel (6, 7) zueinander benachbart sind, drei
Anlageelemente (8a, 8b, 8c) vorbestimmter magnetischer
Polaritadt ausbildet [Merkmal 1.5], wobei jeweils zwei
benachbarte Anlageelemente (8a, 8b; 8c, 8b)
unterschiedlicher magnetischer Polaritat in jeder
Anlageposition (Y1, Y2) zur Anlage an den Schenkeln (6,
7) bringbar sind [Merkmal 1.5.1], dadurch

gekennzeichnet,
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dass das Magnetelement (2) zur mechanisch
beschleunigten Bewegung zwischen den Anlagepositionen
(Y1, Y2) mit einem ersten mechanischen Federspeicher
(12) zusammenwirkt [Merkmal 1.6], welcher bis zu einem
bestimmten Energieniveau Ausldseenergie speichert
[Merkmal 1.6.1], wobei ab Uberschreiten des
Energieniveaus ein Losen des Magnetelements (2) aus der
ersten (Y1) oder zweiten (Y2) Anlageposition ermdglicht
ist [Merkmal 1.6.1.1], welche nach Verlassen der
Anlageposition (Y1, Y2) zur Beschleunigung des
Magnetelements (2) freisetzbar ist [Merkmal 1.6.1.2],
und

dass der Induktionsgenerator einen zweiten mechanischen
Federspeicher (14) zur Erzeugung einer Riickstellkraft
flir eine Bewegung des Magnetelements (2) aus der
zweiten (Y2) in die erste (Y1) Anlageposition aufweist
[Merkmal 1.7], welcher integral mit dem ersten
mechanischen Federspeicher (12) gebildet [Merkmal

1.7.1] oder mit diesem verbunden ist [Merkmal 1.7.2]."

Die Anspriiche 2 bis 7 sind von Anspruch 1 abhangig.

Die relevanten Argumente der Beschwerdefiihrerin lassen

sich wie folgt zusammenfassen:

Zuldssigkeit der Beschwerde

Die Beschwerde sei zuladssig, denn in der
Beschwerdebegriindung sei nicht nur die Unrichtigkeit
der angefochtenen Entscheidung behauptet worden,
sondern es sei darin auch dargelegt worden, aus welchen
Grinden die Entscheidung aufzuheben sei. Die
entsprechenden Griinde betrafen zum Einen die neu
vorgebrachten Argumente hinsichtlich einer mangelnden
erfinderischen Tatigkeit gegeniiber den neu eingefiihrten

Dokumenten, jedoch auch Argumente in Bezug auf bereits
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im Einspruchsverfahren erdrterte Kombinationen,
insbesondere Kombinationen der Dokumente D2 und D3
sowie D2 und D4. Der Einwand der mangelnden
erfinderischen Tatigkeit beziehe sich ferner
unmittelbar auf den Einspruchsgrund nach Artikel 100 a)
EPU, sodass die Beschwerdebegriindung auch eine

Rechtsgrundlage enthalte.

Zulassung der Dokumente D7, D8 und D9 in das

Beschwerdeverfahren

Die Dokumente D7, D8 und D9 seien prima facie relevant,
sodass ihre Zulassung in das Beschwerdeverfahren
gerechtfertigt sei. Die Erfordernisse der Artikel 12
(2) und (4) VOBK 2007 seien jedenfalls durch die
frihest mégliche Einreichung der Dokumente D7, D8 und
D9 zu Beginn des Beschwerdeverfahrens sowie die
zugehdrigen Erlauterungen in der Beschwerdebegrindung
erfillt. Die anzuwendenden Kriterien ergdben sich aus
Artikel 13 (1) VOBK 2007. Insbesondere misse demnach
die Komplexitat des neuen Vorbringens, der
Verfahrensstand sowie die gebotene Verfahrensodkonomie
bericksichtigt werden. Die prima facie Relevanz seil
unter Artikel 12 (4) VOBK 2007 ebenso wie unter Artikel
13 (1) VOBK 2007 zu bericksichtigen, denn es konne
nicht sein, dass Artikel 13 (1) VOBK 2007 leichtere
Anforderungen an die Zulassung neuen
Tatsachenvorbringens stelle, als Artikel 12 (4) VOBK
2007. Zwar nenne Artikel 12 (2) VOBK 2020 explizit das
vorrangige Ziel des Beschwerdeverfahrens, die
angefochtene Entscheidung gerichtlich zu uberprifen,
jedoch sei eine entsprechende Vorschrift nicht in der
Verfahrensordnung der Beschwerdekammern von 2007
verankert. Zwar habe die Kammer nach Artikel 12 (4)
VOBK 2007 die Befugnis, neue Tatsachen und Beweismittel

nicht in das Beschwerdeverfahren zuzulassen, die
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bereits im erstinstanzlichen Verfahren hatten
eingereicht werden sollen. Die Ausibung dieser Befugnis
misse die Kammer jedoch unter Beriicksichtigung des
Grundsatzes eines fairen Verfahrens fir beide Parteien
anwenden. Insbesondere die vorgelegten Dokumente D7 und
D8 fiihrten in Kombination unmittelbar zum Gegenstand
des Anspruchs 1 und seien daher prima facie relevant.
Sie wiirden folglich auch zu einer Beschleunigung des
Verfahrens beitragen, weshalb ihre Zulassung in das

Beschwerdeverfahren gerechtfertigt sei.

In der miindlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer
hat die Beschwerdefiihrerin erganzend vorgetragen, dass
die Einreichung der Dokumente D7, D8 und D9 eine
Reaktion auf die Entscheidung der Einspruchsabteilung
darstelle und sie daher zugelassen werden miissten. In
der Entscheidung sei eine "Anlage" im Sinne des
Anspruchs 1 ausschlieBlich in struktureller Hinsicht
interpretiert und das Argument der Beschwerdefiihrerin
in Bezug auf eine funktionelle Auslegung des Begriffs

nicht ausreichend beriicksichtigt worden.

Erfinderische Titigkeit

Das Dokument D2 offenbare alle Merkmale des Anspruchs
1, bis auf die Merkmale 1.2.1, 1.3, 1.3.1, 1.4, 1.5 und
1.5.1. Die objektive technische Aufgabe der
Unterscheidungsmerkmale konne darin gesehen werden,
einen Induktionsgenerator mit groRerer Energieausbeute
durch Flussrichtungsumkehr im Spulenkern
bereitzustellen. Ausgehend von D2 hatte der Fachmann
die Unterscheidungsmerkmale dem Dokument D3 entnommen
und in einen Induktionsgenerator gemal D2 zur Ldsung
der objektiven technischen Aufgabe integriert. Der
Begriff "Anlage" in Anspruch 1 sei ferner weit,

insbesondere in einem funktionellen Sinne auszulegen.
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Er umfasse deshalb auch die Moglichkeit eines kleinen
Freiraums zwischen Anlageelement und Anlageposition,

wie es in D3 der Fall sei.

Auch durch eine Kombination der Dokumente D2 und D4 sei
der Gegenstand des Anspruchs 1 nahegelegt. Das Dokument
D4 offenbare einen beweglichen Teil mit einem
Magnetelement, aufweisend drei Anlegeelemente
abwechselnder magnetischer Polaritat, entsprechend den
Merkmalen 1.3, 1.3.1, 1.5 und 1.5.1. Ferner wisse der
Fachmann, dass ein Elektromagnet ebenso als
Induktionsgenerator betrieben werden kdnne, indem statt
der Erzeugung einer mechanischen Bewegung des
beweglichen Teils durch Anlegen einer Spannung an die
Spule, eine Spannung in der Spule durch Bewegen des

beweglichen Teils induziert werde.

Eine integrale Ausbildung des ersten und des zweiten
mechanischen Federspeichers gemal der Alternative nach
Merkmal 1.7.1 als Abwandlung der miteinander in
Verbindung stehenden ersten und zweiten mechanischen
Federspeicher nach Merkmal 1.7.2, kodnne keine
erfinderische Tatigkeit begriinden, da es sich um eine
fachiibliche MaRnahme handele. Die entsprechenden
Ausfiihrungen im Hinblick auf das Merkmal 1.7.2 wirden

somit auch flir das Merkmal 1.7.1 gelten.

VIII. Die relevanten Argumente der Beschwerdegegnerin lassen

sich wie folgt zusammenfassen:

Zuldssigkeit der Beschwerde

Die Beschwerde sei mangels hinreichender Begriindung
unzuldssig. In der Beschwerdebegriindung seien neue
Argumente auf der Grundlage der erstmalig im Verfahren

genannten Druckschriften D7, D8 und D9 vorgebracht
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worden. Hinsichtlich der Griinde der angefochtenen
Entscheidung enthalte die Beschwerdebegriindung
groRtenteils eine Wiederholung der
Einspruchsbegriindung. Ferner werde im Hinblick auf die
beantragte Aufhebung der angefochtenen Entscheidung in

der Beschwerdebegriindung keine Rechtsgrundlage genannt.

Erfinderische Titigkeit

Das Dokument D2 offenbare keinen U-formigen Spulenkern
der Induktionsspule gemédR Merkmal 1.2.1. Weiterhin
offenbare das Dokument D2 keine Anlagepositionen im
Sinne des Merkmals 1.3. Ferner gebe es in dem
Induktionsgenerator gemaB D2 keine relative Bewegung
zwischen dem Spulenkern (38) und dem Magnetelement
(24) . Die Anlagepositionen hatten die Wirkung, dass der
magnetische Fluss durch den Spulenkern dichter werde,
wodurch ein groBerer Strom bewirkt werde. Die objektive
technische Aufgabe sei es daher, die Effizienz des
Generators zu erhohen, um dabei mehr Energie

umzuwandeln.

Das Dokument D3 offenbare keine Anlagepositionen. D3
betreffe vielmehr einen freischwingenden Generator, bei
dem ein Kontakt oder eine Anlage zwischen Spulenkern
und Magnetelement gerade streng vermieden werden solle,
um den Generator freischwingend auszubilden. Der
Begriff "Anlage" sei in Ubereinstimmung mit dem
gangigen Verstadndnis des Worts "anliegen" auszulegen,
was die Herstellung eines physischen Kontakts
impliziere. Eine andere Auslegung widerspreche der

Gesamtlehre des Streitpatents.

Das Dokument D4 sei bereits aus dem Priifungsverfahren
bekannt und offenbare bis auf das Merkmal 1 alle

Merkmale des Oberbegriffs des Anspruches 1. D4



- 8 - T 2270/17

offenbare hingegen nicht die Merkmale des
kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1. D4 betreffe ein
Relais, das in der Regel verwendet werde, um das
Magnetelement durch einen Strom in der Induktionsspule
zu bewegen. D4 enthalte keinen Hinweis auf eine
Schaltmechanik oder auf die Erhohung der
Energieausbeute. Dem Fachmann fehle daher in Kenntnis
der D4 jeglicher Anlass, den Gegenstand des Anspruchs 1
abzuleiten. Ausgehend von D2 und in (unzulassiger)
rickschauender Kenntnis der Tatsache, dass die
mechanische Anordnung der D4 in einem
Induktionsgenerator einen Vorteil im Hinblick auf die
Energieausbeute bringen konne, wirde der Fachmann
dennoch keine Modifikation des Induktionsgenerators
gemall D2 vornehmen. Denn eine entsprechende
Modifikation des Induktionsgenerators nach D2 wiirde
eine vollstandige Neukonstruktion erfordern, da jedes
einzelne Bauteil innerhalb des Gehduses gewechselt oder
verandert werden musse, um zu dem Gegenstand des
Anspruchs 1 zu gelangen. Selbst wenn der Fachmann somit
die Lehre des Dokuments D4 in Betracht gezogen hatte,
waren die erforderlichen Anderungen an dem in D2
offenbarten Induktionsgenerator so umfangreich, dass er

diese nicht vorgenommen hatte.

Das alternative Merkmal 1.7.1, wonach der zweite
mechanische Federspeicher integral mit dem ersten
mechanischen Federspeicher gebildet ist, sei in keinem
Dokument des Standes der Technik gezeigt. Der
Gegenstand des Anspruchs 1, der auf einer Kombination
dieses alternativen Merkmals mit den restlichen
Merkmalen des unabhangigen Anspruchs beruhe, sei somit
als neu und auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhend

anzusehen.
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Zulassung der Dokumente D7, D8 und D9 in das

Beschwerdeverfahren

Die Dokumente D7, D8 und D9 seien nicht in das
Beschwerdeverfahren zuzulassen. Das Dokument D9 stamme
von der Einsprechenden und sei drei Jahre nach Ablauf
der Einspruchsfrist deutlich verspatet. Ferner sei die
Verspatung nicht begriindet worden. Dies stelle einen
Prozessmissbrauch sowie eine Verletzung der
Treuepflicht der Beschwerdefithrerin dar. Im Ubrigen
seien die verspatet eingereichten Dokumente nicht prima

facie relevant.

Entscheidungsgriunde

1. Zuldssigkeit der Beschwerde (Artikel 108, Satz 3 in
Verbindung mit Regel 99 (2) EPU)

1.1 Die Beschwerde der Einsprechenden ist zuldssig. Die
Beschwerde wurde form- und fristgerecht eingelegt und

hinreichend begriindet.

1.2 Artikel 108 Satz 3 EPU verlangt, dass die Beschwerde zu
begriinden ist. Regel 99 (2) EPU préazisiert dies
dahingehend, dass in der Beschwerdebegriindung
darzulegen ist, aus welchen Griinden die angefochtene
Entscheidung aufzuheben oder in welchem Umfang sie
abzuandern ist und auf welche Tatsachen und
Beweismittel die Beschwerde gestiitzt wird. In der
Beschwerdebegriindung sind daher die Argumente des
Beschwerdefiithrers so deutlich und genau vorzubringen,
dass die Beschwerdekammer und der Beschwerdegegner ohne
eigene Ermittlungen erkennen kodnnen, aus welchen
Grinden die angefochtene Entscheidung falsch sein soll

und auf welche Tatsachen die Argumente gestiitzt sind
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(Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 9. Auflage, V.A.
2.06.3 a), d), e) m.w.N.).

Wenn die Einsprechende Beschwerdefiihrerin ist, geniligt
es, wenn sie hinreichend zu einem Aspekt vortragt, der
geeignet ist, der angefochtenen Entscheidung betreffend
die Aufrechterhaltung des erteilten Patents bzw. des
Patents in geédnderter Fassung, die Grundlage zu
entziehen (T 767/14, Entscheidungsgriinde 1.2). Wenn
erkennbar ist, auf welche Rechtsgrundlage sich diese
Ausfiihrungen beziehen, ist - entgegen der Ansicht der
Beschwerdegegnerin - weder die konkrete Benennung des
entsprechenden Artikels des EPU noch die Zitierung von
Rechtsprechung zwingend erforderlich. Ebenso wenig
missen die Ausfiihrungen in der Beschwerdebegriindung
tatsdchlich iUberzeugend sein, um die Zulassigkeitshiirde

zu Uberwinden.

Da fir die Beschwerde der einsprechenden Partei bereits
ein substantiiert vorgetragener Grund geniigt, um die
Aufrechterhaltung des Streitpatents in der
urspringlichen bzw. in der von der Einspruchsabteilung
flir gewdhrbar erachteten Fassung in Frage zu stellen,
ist es fir eine solche Beschwerde auch unerheblich,
wenn der Vortrag zu anderen in der angefochtenen
Entscheidung genannten Aspekten unzureichend ist. Eine
lediglich zu Teilaspekten unzureichende
Beschwerdebegriindung steht der Zuladssigkeit der
Beschwerde der einsprechenden Partei nicht entgegen, da
die Zulassigkeit der Beschwerde nur in ihrer Gesamtheit
beurteilt werden kann (Rechtsprechung der

Beschwerdekammern, 9. Auflage, V.A.2.6.8 m.w.N.).

Im vorliegenden Fall hat die beschwerdefiithrende
Einsprechende zumindest zur fehlenden erfinderischen

Tatigkeit ausgehend von Dokument D7 substantiiert
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vorgetragen. Sie hat insbesondere im Einzelnen
dargelegt, welche Merkmale des Streitpatents dieses
Dokument offenbart, welche Unterschiede hierzu
bestehen, welche Aufgabe daraus folgt, welches Dokument
der Fachmann zur L&sung dieser Aufgabe heranziehen
wirde und welche Merkmale das beizuziehende Dokument
(D8) offenbart.

Der Umstand, dass es sich bei D7 und D8 um neue
Dokumente handelt, die nicht Gegenstand des
Einspruchsverfahrens waren, ist flir die Frage, ob die
Beschwerde im vorliegenden Verfahren hinreichend

begriindet wurde, unerheblich.

Eine Beschwerdebegriindung kann namlich auch dann
zulassig sein, wenn sie sich im Zusammenhang mit einem
bereits verfahrensgegenstandlichen Einspruchsgrund auf
neue Tatsachen und Beweismittel stiitzt, die geeignet
waren, der angefochtenen Entscheidung die Grundlage zu
entziehen (Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 9.
Auflage, V.A.2.6.5 a), b) m.w.N.). Die spatere, im
Ermessen der Kammer stehende Entscheidung dariiber, ob
derartiges neues Vorbringen gemaB Artikel 12 (4) VOBK
2007 vom Beschwerdeverfahren auszuschlielen ist, hat
insoweit keinen riickwirkenden Einfluss auf die

Zuladssigkeit der Beschwerde.

Zulassung der Dokumente D7, D8 und D9 in das
Beschwerdeverfahren (Artikel 12 (4) VOBK 2007)

Die Beschwerdefilhrerin hat erstmals mit der
Beschwerdebegriindung die Dokumente D7, D8 und D9
vorgelegt und hierzu im Hinblick auf die erfinderische

Tatigkeit vorgetragen.
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Die Zulassung dieses neuen Vortrags richtet sich im
vorliegenden Verfahren gemal Artikel 25 (2) VOBK 2020
nach Artikel 12 (4) VOBK 2007. Nach der Rechtsprechung
der Beschwerdekammern zu Artikel 12 (4) VOBK 2007 steht
es im Ermessen einer Beschwerdekammer, neues Vorbringen
vom Beschwerdeverfahren auszuschlielen, wenn dieses
schon im vorhergehenden Einspruchsverfahren hatte

vorgebracht werden kodnnen und sollen.

Vorliegend hat die Einspruchsabteilung bereits in ihrer
Mitteilung vom 29. November 2016 verdeutlicht, dass der
Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPU in Verbindung
mit Artikel 56 EPU auf der Grundlage der bis zu diesem
Zeitpunkt von der Einsprechenden vorgelegten Dokumente
keinen Erfolg haben wirde. Spatestens dann hatte fur
sie Veranlassung bestanden, eine zusdatzliche Recherche

durchzufthren und weitere Dokumente vorzulegen.

Vor diesem Hintergrund sind Grinde, die die verspatete
Vorlage rechtfertigen konnten, nicht ersichtlich, zumal
es sich bei den Dokumenten um adltere Patente handelt

und D9 zudem ein eigenes Patent der Beschwerdefithrerin

ist.

Die Beschwerdefiilhrerin hat in ihren schriftlichen
Ausfiihrungen auch nicht dargelegt, aus welchem Grund
sie die neuen Dokumente erst im Beschwerdeverfahren
vorgelegt hat. Obwohl die Kammer bereits in ihrer
Mitteilung darauf hingewiesen hat, dass es im Rahmen
von Artikel 12 (4) VOBK 2007 maBgeblich darauf ankommt,
ob die Einreichung der neuen Dokumente schon im
Einspruchsverfahren hatte erfolgen kdénnen und sollen,
hat sich die Beschwerdefithrerin in ihrem schriftlichen
Vortrag darauf beschrankt, zur prima facie Relevanz der

verspatet vorgelegten Dokumente vorzutragen.
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Das Kriterium der prima facie Relevanz fihrt im Rahmen
von Artikel 12 (4) VOBK 2007 indes nicht stets zur
Zulassung neuen Vorbringens. Insoweit ist das
Regelungsziel von Artikel 12 (4) VOBK 2007 zu
beriicksichtigen. Dieser soll gewahrleisten, dass die
Beschwerde der Uberpriifung der erstinstanzlichen
Entscheidung dient, indem der Rahmen des
Einspruchsverfahrens weitestgehend den des
Beschwerdevefahrens absteckt. Die Einordnung des
Beschwerdeverfahrens als Uberpriifungsverfahren lag auch
schon der VOBK 2007 zugrunde und entspricht der
stdandigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern (zur
Einordnung des Beschwerdeverfahrens als
Uberpriifungsverfahren vgl. G 9/91, Entscheidungsgriinde
18, Abl. 1993, 408; Rechtsprechung der
Beschwerdekammern, 9. Auflage 2019, V.A.4.11.1).
Dadurch soll verhindert werden, dass erstmals in der
Beschwerdeinstanz ein v6llig neuer Sacherhalt
prasentiert wird, zu dem eine erstinstanzliche
Entscheidung fehlt. Diesem Ziel wiirde es zuwiderlaufen,
wenn neues Vorbringen, das erstmals mit der
Beschwerdebegriindung oder -erwiderung erfolgt, stets
zugelassen wirde, wenn es prima facie relevant ware.
Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern fihrt die
prima facie Relevanz eines Dokuments daher nicht
zwingend dazu, dass die Kammer ihr Ermessen dahingehend
ausiibt, dieses in das Verfahren zuzulassen (T 724/08,
Entscheidungsgriinde 3.4). Wenn - wie vorliegend -
keinerlei Grinde flr die verspadtete Vorlage ersichtlich
sind und aufgrund der Mitteilung der
Einspruchsabteilung zudem frihzeitig erkennbar war,
dass die Patentfahigkeit des Streitpatents durch die im
Verfahren befindlichen Dokumente nicht in Frage
gestellt wird, kann eine Kammer diese Dokumente daher
ungeachtet ihrer Relevanz vom Verfahren ausschlieBen

(vgl. im Ergebnis ebenso: T 2471/13,
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Entscheidungsgriinde 1.8;, T 1314/12,
Entscheidungsgrinde 8.1.5). Entgegen der Ansicht der
Beschwerdefiithrerin widerspricht dieses Ergebnis einem
fairen Verfahren nicht. Vielmehr dient es diesem, indem
gewadhrleistet wird, dass die Parteien ihrer
Beibringungspflicht im Einspruchsverfahren rechtzeitig
nachkommen, so dass das Vorbringen in zwei Instanzen

gepriuft werden kann.

Vor diesem Hintergrund ist es entgegen der Auffassung
der Beschwerdefilthrerin fiir die Ermessensentscheidung
nach Artikel 12 (4) VOBK 2007 auch irrelevant, dass die
Dokumente bereits zu Beginn des Beschwerdeverfahrens
mit der Beschwerdebegrindung vorgelegt wurden. Artikel
12 (4) VOBK 2007 soll nadmlich in erster Linie die
Funktion des Beschwerdeverfahrens als
Uberpriifungsverfahren absichern und betrifft daher
gerade auch solches neues Vorbringen, das bereits mit
der Beschwerdebegriindung bzw. Beschwerdeerwiderung
eingereicht wird. Vorbringen, das erst spater, also
nach der Beschwerdebegriindung bzw. Beschwerdeerwiderung
eingereicht wird, muss die zusdtzlichen Voraussetzungen
des Artikels 13 VOBK 2007 bzw. des Artikels 13 VOBK
2020 erfiillen, um zugelassen zu werden. Insoweit liegt
entgegen der Auffassung der Beschwerdefithrerin auch
kein Widerspruch zwischen Artikel 12 und Artikel 13
VOBK vor. Der MaBstab des Artikels 12 (4) VOBK 2007
gilt namlich erst recht auch fir neues Vorbringen, das
erst nach der Beschwerdebegrindung bzw.
Beschwerdeerwiderung eingereicht wird (T 1162/12,
Entscheidungsgrinde 1. m.w.N.). Unter Artikel 13 VOBK
2007 bzw. Artikel 13 VOBK 2020 ist das Vorliegen von
prima facie Relevanz im Ubrigen ebenfalls kein Aspekt,
der automatisch zur Zulassung des verspateten
Vorbringens fihrt; vielmehr handelt es sich um ein

zusatzliches Zulassungskriterium, bei dessen Fehlen -
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wegen der negativen Auswirkung auf die
Verfahrensdokonomie - in der Regel keine Zulassung
erfolgt, ohne dass ein entsprechender Umkehrschluss im

Hinblick auf die Zulassung zwingend ware.

Die Beschwerdefiihrerin hat erstmals in der miindlichen
Verhandlung vor der Beschwerdekammer erganzend
vorgetragen, dass die neuen Dokumente eine Reaktion auf
die schriftliche Entscheidungsbegriindung der
Einspruchsabteilung gewesen seien, weil die
Einspruchsabteilung unter Punkt 4.2 der Mitteilung zur
Vorbereitung der mindlichen Verhandlung wvom

29. November 2016 die vorlaufige Meinung vertreten
habe, dass weder das Dokument D2 noch das Dokument D3
die Merkmale beziiglich einer "Anlage" offenbarten, da
dort keine zweil Anlagepositionen und keine drei
Anlageelemente gemal den Merkmalen 1.5 und 1.5.1
offenbart seien. Die Beschwerdefilhrerin habe
demgegeniiber die Auffassung vertreten, dass eine
funktionelle und nicht nur eine strukturelle Anlage, im
Sinne eines tatsadchlichen physischen Kontakts, unter
den Wortlaut des Anspruchs 1 falle. In der
angefochtenen Entscheidung sei die Einspruchsabteilung,
insbesondere auf Seite 7, nicht auf die Argumente der
Beschwerdefiihrerin eingegangen und habe dariiber hinaus
weitere Unterscheidungsmerkmale genannt. Die
Einreichung der Dokumente D7, D8 und D9 stelle somit
eine Reaktion auf die Entscheidung der
Einspruchsabteilung dar, in welcher eine "Anlage" im
Sinne des Anspruchs 1 ausschlieBlich in struktureller
Hinsicht interpretiert und das Argument der
Beschwerdefiihrerin in Bezug auf eine funktionelle
Auslegung des Begriffs nicht ausreichend beriicksichtigt
worden sei. Die Beschwerdefithrerin habe daraufhin
gezielt nach Dokumenten gesucht, die Anlagepositionen

und Anlageelemente in einem strukturellen Sinne
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offenbaren. Dabei sei sie auf das Dokument D7 gestolen,
welches eine entsprechende strukturelle Anlage im Sinne
eines tatsdchlichen Kontakts des Anlageelements in der
Anlageposition offenbare. Die Einreichung der neuen
Dokumente stelle somit eine gerechtfertigte Reaktion

auf die angefochtene Entscheidung dar.

Die Frage, ob dieser neue Vortrag als Anderung des
Beschwerdevorbringens im Sinne von Artikel 13 (2)
i.V.m. 25 (1) VOBK 2020 einzustufen ist und wegen
Verspatung nicht in das Verfahren zugelassen werden
sollte, kann dahinstehen, da der Vortrag jedenfalls
nicht geeignet ist, die verspatete Vorlage der

Dokumente zu rechtfertigen.

Die Kammer ist nicht iberzeugt, dass die Einreichung
der Dokumente D7, D8 und D9 als Reaktion auf die
angefochtene Entscheidung gerechtfertigt ist.

Unter Punkt 4.2 der vorlaufigen Meinung der
Einspruchsabteilung war bereits ausgefihrt worden, dass
weder das Dokument D2 noch das Dokument D3 die Merkmale
betreffend eine "Anlage" im Sinne des Anspruchs 1
offenbaren, da dort keine zwei Anlagepositionen und
keine drei Anlageelemente beschrieben seien. Etwas
anderes ergibt sich auch aus der angefochtenen
Entscheidung nicht. Dort hat die Einspruchsabteilung
unter Punkt 7 bis 9 ausgefiithrt, weshalb eine
Kombination der Dokumente D2 und D3 den Gegenstand des
Anspruchs 1 nicht nahelege. Insbesondere hat sie in
diesem Zusammenhang ausgefihrt, dass das Dokument D3
keine Anlagepositionen im Sinne des Anspruchs 1,
sondern vielmehr Haltepositionen offenbare. Aus Seite 7
der Entscheidungsgrinde der angefochtenen Entscheidung,
auf welche die Beschwerdefiihrerin verwiesen hat, ergibt

sich nichts anderes. Die Entscheidungsgriinde stehen
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damit im Einklang mit den vorlaufigen Ausfihrungen der
Einspruchsabteilung und fihren keine neuen

Gesichtspunkte an.

Die angefochtene Entscheidung der Einspruchsabteilung
enthdalt somit keine von ihrer vorldufigen Meinung
abweichenden Feststellungen, die die Einreichung neuer
Beweismittel und zugehodrigen Tatsachenvortrags erst mit
der Beschwerdebegriindung rechtfertigen kodnnten.
Vielmehr war bereits der der Ladung zur mindlichen
Verhandlung beigefiigten Mitteilung unmittelbar =zu
entnehmen, dass nach vorlaufiger Ansicht der
Einspruchsabteilung weder das Dokument D2 noch das
Dokument D3 Anlageelemente oder Anlagepositionen im
Sinne des Anspruchs 1 offenbart (siehe insbesondere die
Merkmale 1.3, 1.5 und 1.5.1). Spatestens nach
Kenntnisnahme der vorlaufigen Meinung der
Einspruchsabteilung hatte somit fir die
Beschwerdefiithrerin Veranlassung bestanden, eine
zusadtzliche Recherche im Hinblick auf die Merkmale
"Anlagepositionen" und "Anlageelemente" durchzufithren

und darauf basierend erganzend vorzutragen.

Die Kammer hat daher ihr Ermessen dahingehend ausgeiibt,
die Dokumente D7, D8 und D9 gemaB Artikel 12 (4) VOBK
2007, Artikel 25 (2) VOBK 2020 vom Beschwerdeverfahren

auszuschlieBen.

Erfinderische Tdtigkeit (Artikel 100 a) und 56 EPU)

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des europdaischen Patents
beruht auf einer erfinderischen Tatigkeit im Hinblick
auf die vorgebrachten Einwande der Beschwerdefiihrerin

basierend auf den Dokumenten D2, D3 und D4.
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Kombination von D2 mit D3

Das Dokument D2 bildet unter den im Verfahren
befindlichen Dokumenten unstreitig den nachstliegenden

Stand der Technik.

Es besteht ferner Einigkeit zwischen den Parteien, dass
sich der Gegenstand des Anspruchs 1 von dem in D2
offenbarten Induktionsgenerator insbesondere dadurch

unterscheidet, dass

- der Spulenkern U-formig ausgebildet ist (Merkmal
1.2.1y),

- flir das Magnetelement eine erste und eine zweite
Anlageposition an den Schenkeln des Spulenkerns
definiert ist (Merkmal 1.3),

- bei einem Wechsel des Magnetelements zwischen der
ersten und der zweiten Anlageposition jeweils eine
Flussrichtungsumkehr im Spulenkern erfolgt (Merkmal
1.3.1),

- das Magnetelement in einer Richtung, in welcher
die Schenkel zueinander benachbart sind, zwischen den
Anlagepositionen definiert beweglich an dem
Induktionsgenerator angeordnet ist (Merkmal 1.4, in D2
ist ein Weicheisenkern ("tubular soft magnetic
armature") mit dem Bezugszeichen 26 beweglich an dem
Induktionsgenerator iber Federelemente gekoppelt),

- das Magnetelement in der Richtung, in welcher die
Schenkel zueinander benachbart sind, drei
Anlageelemente vorbestimmter magnetischer Polaritat
ausbildet (Merkmal 1.5),

- wobeil jeweils zwei benachbarte Anlageelemente
unterschiedlicher magnetischer Polaritat in jeder
Anlageposition zur Anlage an den Schenkeln bringbar
sind (Merkmal 1.5.1).
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Die Parteien haben im Wesentlichen lbereinstimmend
angegeben, dass ausgehend von dem ndchstliegenden Stand
der Technik, D2, im Hinblick auf die
Unterscheidungsmerkmale die objektive technische
Aufgabe darin gesehen werden konne, einen
Induktionsgenerator mit einer grdBeren Energieausbeute
durch Flussrichtungsumkehr im Spulenkern

bereitzustellen.

Ausgehend von D2 und im Lichte der objektiven
technischen Aufgabe wird die durch die
Unterscheidungsmerkmale bereitgestellte Losung nicht
durch das Dokument D3 nahegelegt. Das Dokument D3
offenbart weder ein Magnetelement mit drei
Anlageelementen noch Anlagepositionen an den Schenkeln

des Spulenkerns im Sinne des Anspruchs 1.

Die Beschwerdegegnerin hat iberzeugend dargelegt, dass
das Dokument D3 ein freischwingendes System mit
Magneten als Bestandteil eines Federschwingkreises
betrifft, welches gerade keine "Anlage" zwischen
Anlageelementen des Magnetelements und Anlagepositionen
von Schenkeln des Spulenkerns nach Anspruch 1,
insbesondere gemal den Merkmalen 1.3, 1.3.1, 1.4, 1.5

und 1.5.1, vorsieht.

Die Beschwerdefiihrerin hat sich fir eine breite
Auslegung des Begriffs "Anlage" ausgesprochen,
insbesondere derart, dass der Begriff in funktioneller
Weise so zu verstehen sei, dass er auch eine
beriihrungslose "Anlage", wie in dem Dokument D3
offenbart, umfasse. Die Kammer stimmt jedoch mit der
Beschwerdegegnerin iberein, dass die tbliche Bedeutung
des Begriffs "Anlage" einen physischen Kontakt
impliziert. Das Streitpatent liefert auf ein hiervon

abweichendes Verstédndnis der Begriffe "Anlage",
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"Anlageelemente" oder "Anlagepositionen" keine
Hinweise. Auch die Beschwerdegegnerin hat nicht
dargelegt, woraus sich eine abweichende Bedeutung

ergeben soll.

Die Kammer ist daher iberzeugt, dass die
Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung
zu Recht festgestellt hat, dass eine Kombination der
Dokumente D2 und D3 den Gegenstand des Anspruchs 1
nicht nahe legt, sondern hierfir vielmehr weitere
Modifikationen erforderlich waren, um Anlageelemente
und Anlageposition im Sinne des beanspruchten
Induktionsgenerators zu schaffen. Hinweise fir das
Naheliegen der hierfir erforderlichen weiteren
baulichen Anderungen sind jedoch weder erkennbar, noch
hat die Beschwerdefihrerin in diesem Zusammenhang etwas

vorgetragen.

Die Kammer ist deshalb zu dem Schluss gelangt, dass der
Gegenstand des Anspruchs 1 durch eine Kombination der
Dokumente D2 und D3 nicht nahegelegt wird und daher
gegenliber dieser Kombination auf einer erfinderischen

Tatigkeit beruht (Artikel 56 EPU).

Kombination von D2 mit D4

Die unter Punkt 3.1.1 bis 3.1.3 getroffenen
Feststellungen der Kammer gelten gleichermalen fir die
Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit im Hinblick

auf eine Kombination der Dokumente D2 und D4.

Ausgehend von dem Dokument D2 und im Lichte der
objektiven technischen Aufgabe wird der Gegenstand des
Anspruchs 1 nicht durch das Dokument D4 nahegelegt. Das
Dokument D4 betrifft ein Relais und somit einen

Aktivator anstelle eines Induktionsgenerators, wie die
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Einspruchsabteilung zutreffend festgestellt hat (siehe
Seite 7, zweiter Absatz der Entscheidungsgrinde fir die
angefochtene Entscheidung). Die Beschwerdegegnerin hat
ferner zu Recht geltend gemacht, dass das Dokument D2
jedweden Hinweises auf eine Schaltmechanik und die sich
im Zusammenhang mit einem Induktionsgenerator stellende
Frage der Energieausbeute entbehrt. Bereits aus diesem
Grund ist die Kammer iberzeugt, dass der Fachmann das
Dokument D4 auf der Suche nach geeigneten MaRnahmen zur
Effizienzsteigerung des in D2 offenbarten

Induktionsgenerators nicht in Betracht gezogen hatte.

Der Vollstandigkeit halber bemerkt die Kammer, dass die
Implementierung der spezifischen Merkmale 1.3, 1.3.1,
1.4, 1.5 und 1.5.1 in einem nach D2 beschriebenen
Induktionsgenerator erhebliche bauliche Anderungen
erfordert hdtte, die gquasi eine vollstandige
Neukonstruktion des Induktionsgenerators notwendig
gemacht hatten. Die Kammer kann daher der
Beschwerdegegnerin darin folgen, dass der Fachmann eine
Modifikation des in D2 offenbarten Induktionsgenerators
nicht in Betracht gezogen hatte, um zu dem Gegenstand

des Anspruchs 1 zu gelangen.

Die Kammer ist daher zu dem Schluss gelangt, dass der
Gegenstand des Anspruchs 1 durch eine Kombination der
Dokumente D2 und D4 nicht nahegelegt wird und daher

gegenlber dieser Kombination auf einer erfinderischen

Tatigkeit beruht (Artikel 56 EPU).

Schlussbemerkungen

In Anbetracht der Tatsache, dass die Dokumente D7, D8
und D9 nicht in das Beschwerdeverfahren zugelassen
wurden und der Gegenstand des Anspruchs 1 des

europaischen Patents auf einer erfinderischen Tatigkeit
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gegenliber einer Kombination der Dokumente D2 und D3
sowie gegeniiber einer Kombination der Dokumente D2 und
D4 beruht, steht der Einspruchsgrund nach Artikel 100
a) in Verbindung mit Artikel 56 EPU der
Aufrechterhaltung des europdischen Patents nicht
entgegen. Daher war dem Antrag der Beschwerdegegnerin

stattzugeben.

Entscheidungsformel
Aus diesen Griunden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlickgewiesen.
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