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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 195 12 105

BPatG 154
6.70



hat der 7. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 23. Juni 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Vizeprasident Dipl.-Ing. Todte sowie der Richter Eberhard, Dipl.-Ing.
Koéhn und Dipl.-Ing. Fruhauf

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtckgewiesen.

Grinde

Die Beschwerde der Patentinhaberin ist gegen den Beschlul} der Patentabtei-
lung 12 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. November 2001 gerich-
tet, mit dem das am 03. April 1995 angemeldete und am 01. August 1996 verof-
fentlichte Patent 195 12 105 mit der Bezeichnung "Fuhrungsrinne fur Energieflih-
rungsketten" nach Prifung des gegen das Patent erhobenen Einspruchs mangels

Patentfahigkeit seines Gegenstandes widerrufen worden ist.

Im Einspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt waren zum
Stand der Technik ua die europaische Offenlegungsschrift 0 678 958 (A2-
Dokument) und der Prospekt "DAMIT LIEGEN SIE IN FUHRUNG" der M...

GmbH, Seiten D4 5230/12-94 bis D4 5241/12-94, genannt worden.

Die Patentinhaberin hat zuletzt am 16. Juni 2004 neue Anspruchsfassungen nach

einem Hauptantrag und nach Hilfsantragen | bis IV eingereicht, mit denen sie die



Aufrechterhaltung ihres Patents in der mindlichen Verhandlung vor dem
Bundespatentgericht weiter verteidigt. Sie vertritt die Auffassung, dal} der
entgegengehaltene Stand der Technik den Gegenstand des Patentanspruchs 1
oder 2 nach Hauptantrag bzw. des Patentanspruchs1 nach einem der
Hilfsantrage nicht nahelege. Sie bezweifelt zudem, da® der Prospekt "DAMIT
LIEGEN SIE IN FUHRUNG" der M... GmbH vor dem

Anmeldetag des Streitpatents der Offentlichkeit zuganglich geworden und daher
bei der Prifung des Patentgegenstandes auf erfinderische Tatigkeit als Stand der

Technik zu berucksichtigen sei.

Die Patentinhaberin stellt den Antrag,

den angefochtenen Beschlu® aufzuheben und das Patent auf-
rechtzuerhalten mit den Patentansprichen1 bis 7 gemal
Hauptantrag, hilfsweise mit den Patentansprichen gemaf

Hilfsantragen | bis 1V, jeweils vom 16. Juni 2004.

Die Einsprechende stellt den Antrag

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Mit Schriftsatz vom 25. Mai 2004 hat sie zum Nachweis der Vorveroffentlichung
des Prospekts der M... GmbH Unterlagen der H...

GmbH (Anlagenkonvolut B1) sowie den Prospekt

im Original vorgelegt. AuRerdem hat sie offenkundige Vorbenutzungen der im
Prospekt gezeigten Ablegewannen VAW 177 und VAW 247 geltend gemacht und
Nachweise hierzu eingereicht. Sie widerspricht den Ausfuhrungen der Patentinha-
berin und vertritt in der mundlichen Verhandlung die Ansicht, dal} die Gegen-
stande der verteidigten Hauptanspriche nicht neu seien, zumindest nicht auf er-

finderischer Tatigkeit beruhten.



Der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag lautet:

"Fuhrungsrinne fur EnergiefUhrungsketten mit langgestreckten,
parallelen Seitenteilen, zwischen denen eine Energiefuhrungskette
in Langsrichtung ablegbar ist und bereichsweise an der Innenseite
gegenuberliegend Gleitschienen zur Auflage der Energiefihrungs-
kette vorgesehen sind, wobei an der Innenseite der Seitenteile
Ausnehmungen (Einbuchtungen) mit hinterschnittenen Bereichen
vorgesehen sind, in die ein seitlich an der Gleitschiene angeord-
neter hakenformiger Vorsprung einfuhrbar und ohne weitere Befe-
stigungsmittel an dem Seitenteil befestigbar ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dal} die Seitenteile als Hohlprofile ausgebildet sind, wo-
bei die Ausnehmungen zur Befestigung der Gleitschienen an den
zur Rinne hinweisenden Wanden angeordnet sind, und dass die
Gleitschienen mit den hakenformigen Vorspringen in die hinter-
schnittenen Bereiche der an den Innenseiten der Seitenteile vor-

gesehenen Ausnehmungen einhangbar sind."

Der Patentanspruch 2 nach Hauptantrag lautet:

"Fuhrungsrinne fir EnergieflUhrungsketten mit langgestreckten,
parallelen Seitenteilen, zwischen denen eine Energiefuhrungskette
in Langsrichtung ablegbar ist und bereichsweise an der Innenseite
gegenuberliegend Gleitschienen zur Auflage der Energiefihrungs-
kette vorgesehen sind, wobei an der Innenseite der Seitenteile
Ausnehmungen (Einbuchtungen) mit hinterschnittenen Bereichen
vorgesehen sind, in die ein seitlich an der Gleitschiene angeord-
neter hakenformiger Vorsprung einfuhrbar und ohne weitere Befe-
stigungsmittel an dem Seitenteil befestigbar ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dal} die Gleitschienen mit den hakenférmigen Vor-

sprungen in die hinterschnittenen Bereiche der an den Innenseiten



der Seitenteile vorgesehenen Ausnehmungen einhangbar sind
und die hakenformigen Vorspringe an den Gleitschienen bindig

abschliel3end mit deren Oberkante angeordnet sind."

Die Patentanspruche 3 bis 7 nach Hauptantrag sind den Patentanspriuchen 1
und/oder 2 nachgeordnet und zumindest mittelbar auf einen dieser Patentanspru-
che ruckbezogen. Zum Wortlaut der kennzeichnenden Merkmale dieser Anspru-

che wird auf die Streitpatentschrift, Patentanspriche 3 bis 7, verwiesen.

Der Wortlaut des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag | entspricht dem des Pa-

tentanspruchs 1 nach Hauptantrag.

Der Wortlaut des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag Il entspricht dem des Pa-

tentanspruchs 2 nach Hauptantrag.

Der Wortlaut des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag Il umfal3t den Wortlaut des

Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag sowie das am Ende angefligte Merkmal

"wobei der hakenférmige Vorsprung an der Gleitschiene bundig

abschlielfend mit der Oberkante angeordnet ist."

Der Wortlaut des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag IV umfal3t den Wortlaut des

Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag sowie die am Ende angefugten Merkmale

"wobei die Ausnehmungen als Einbuchtungen der Innenseite der
Seitenteile ausgefihrt sind und auf Hohe der Einbuchtungen
Streben angeordnet sind, die sich in Langsrichtung der Seitenteile

erstrecken und diese in mehrere Hohlkammern unterteilen."



Weiterbildungen der Gegenstande nach Patentanspruch 1 der Hilfsantrage sind in
nachgeordneten Patentansprichen 2 bis 6 (Hilfsantrage | und IlI) bzw. 2 bis 5

(Hilfsantrage IIl und IV) angegeben.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

Die frist- und formgerecht eingelegte Beschwerde ist zulassig. Sie hat jedoch kei-

nen Erfolg.

Der Gegenstand des Patents stellt weder in der Fassung der Patentanspriiche
nach Hauptantrag noch in einer der Fassungen der Patentanspriche nach den
Hilfsantragen | bis 1V eine patentfahige Erfindung iSd PatG §§ 1 bis 5 dar.

1. Die Gegenstande der als zuldssig anzusehenden, einander nebengeordneten
Patentanspriche 1 und 2 nach Hauptantrag mogen neu sein, sie beruhen jedoch
nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Als malgeblicher Fachmann ist hier ein mit der Konstruktion von Energiefluh-

rungsketten seit mehreren Jahren befaldter Maschinenbauingenieur anzusehen.

Aus den von der Einsprechenden vorgelegten Nachweisen zur Offenkundigkeit
des entgegengehaltenen Prospekts der M... GmbH ergibt

sich, dal der Prospekt als Stand der Technik anzusehen ist.

Die an die Einsprechende gerichtete Rechnung der Werbeagentur vom

23. Februar 1995 weist Kosten fur 5.230 Prospekte "Damit liegen Sie in .." aus.
Nach dem Vorbringen der Einsprechenden in der mundlichen Verhandlung sind

diese Prospekte spatestens ab Rechnungsdatum geliefert und auch verteilt



worden. Dies entspricht auch der Lebenserfahrung, da nach Ublichem Ge-
schaftsgebaren Rechnungen erst nach oder gleichzeitig mit Lieferung einer Ware
erstellt bzw. versandt werden. Fur eine Weitergabe der Prospekte unmittelbar
nach deren Auslieferung spricht auch das Ubliche Firmeninteresse, Kunden und
andere interessierte Kreise moglichst frihzeitig Uber eigene neue Produkte zu
informieren. Somit bestand eine sehr grole Wahrscheinlichkeit, dal3 in der
Zeitspanne von mehr als einem Monat zwischen Lieferung des Prospekts und
Anmeldetag (3. April 1995) des angefochtenen Patents die Offentlichkeit Kenntnis

vom Inhalt des Prospekts erlangen konnte.

Dieser nach der Lebenserfahrung wahrscheinliche und typische Geschehens-
ablauf konnte von der Patentinhaberin nicht durch einfaches Bestreiten mit
Nichtwissen glaubhaft in Abrede gestellt werden. Vielmehr hatte nach den
Grundsatzen des Anscheinsbeweises die Moglichkeit eines davon abweichenden
Geschehensablaufes von der Patentinhaberin glaubhaft dargetan werden mussen.
Da dies nicht erfolgt ist, ist von der der Lebenswahrscheinlichkeit entsprechenden

Verteilung der Prospekte vor dem Anmeldetag auszugehen.

In dem genannten Prospekt ist eine Fuhrungsrinne (Ablegewanne) fur Energiefuh-
rungsketten beschrieben, die unbestritten alle Merkmale des Oberbegriffs des
Patentanspruchs 1 aufweist. Die langgestreckten, parallelen Seitenteile sind aus
bis zu 5 m langen im wesentlichen einwandigen Aluminium-Profilen gebildet (Sei-
ten D4 5235 und D4 5240 li u), an deren Innenseiten Einbuchtungen bzw Nuten
mit hinterschnittenen Bereichen vorgesehen sind. In diese konnen Gleitschienen
zur Auflage von Energiefihrungsketten eingeschoben werden. Dazu weisen die
Gleitschienen einen seitlichen, sich in Langsrichtung erstreckenden hakenférmi-
gen Vorsprung auf, der in den hinterschnittenen Bereich der Nut eingreift und ei-
nen sicheren Halt der Schiene im Seitenteil gewahrleistet. Damit sind zusatzliche
Befestigungsmittel an den Seitenteilen flr die Schiene entbehrlich. Offensichtlich

zum Vermeiden einer Verschiebung der Gleitschienen in Langsrichtung der Nut



wird lediglich am Anfang der ersten und am Ende der letzten Gleitschiene eine

Fixierungsschraube eingesetzt (Seite D4 5236 1iSp).

a) Von der aus dem Prospekt bekannten Ablegewanne unterscheidet sich die
FUhrungsrinne gemal Anspruch 1 nach Hauptantrag durch die Gestaltung der
Seitenteile als Hohlprofil, wodurch die Ausnehmungen bzw. Einbuchtungen fur die
die Fuhrungskette stitzenden Gleitschienen zwangslaufig an den zur Rinnenin-
nenseite weisenden Wanden angeordnet sein mussen, und ferner dadurch, dal}
die Gleitschienen mit ihren hakenférmigen Vorspriingen in die Einbuchtungen ein-

hangbar sind.

Im Hinblick auf die dem angefochtenen Patent zugrundegelegte Aufgabe, eine
FUhrungsrinne mit Gleitschienen zu schaffen, derart, da} die Gleitschienen mit
geringem Aufwand hergestellt und mit geringem Arbeits- und Zeitaufwand an den
Seitenteilen angeordnet und wieder entfernt werden kénnen (DE 195 12 105 C1,
Sp 2 Z1 bis 6), ist das Merkmal der Einhangbarkeit der Gleitschienen an den
Seitenteilen von erfindungswesentlicher Bedeutung. Dagegen ist nach den Aus-
fuhrungen in der Streitpatentschrift die Auswahl der Hohlprofile fur die Seitenteile
darauf gerichtet, das Gewicht der Fuhrungsrinne gering zu halten und Vorspringe
an den AulRenseiten zu vermeiden, um vielseitige Einsatzmoglichkeiten zu schaf-
fen (Sp 2 Z 67 bis Sp 3 Z 6). Die Hohlprofilausbildung der Seitenteile fordert damit
ersichtlich nicht die Einhangbarkeit der Gleitschienen in Einbuchtungen an den
Seitenteilen. Insoweit erschopft sich die Verwendung eines dem Fachmann als
Bauelement gelaufigen Hohlprofils anstelle des bekannten einwandigen Profils fur
die Seitenteile darin, zugunsten einer glatten Aulienflache der Seitenteile den be-
kannten Vorteil einer schmaleren Bauweise der Fuhrungsrinne aufzugeben. Der-
artige Abwagungen betreffen jedoch fachnotorisches Handeln und bedurfen keiner

erfinderischen Tatigkeit.

Aber auch das weitere Unterschiedsmerkmal, wonach die Gleitschiene in die Ein-

buchtungen einhangbar ist, kann eine erfinderische Tatigkeit nicht begrinden.



Denn der Fachmann hat bei in hinterschnittenen Einbuchtungen oder Nuten von
Profilen oder sonstigen Bauteilen mittels hakenformiger Vorspringe gefuhrten
bzw. gehaltenen Schienen sowohl das Einschieben wie das Einhangen der Schie-
nen in die Profilnut als ihm gelaufige alternative Befestigungsmaoglichkeiten un-
mittelbar vor Augen. Dieses fachmannische Wissen belegt die an sich nur bei der
Neuheitsprufung des angefochtenen Patentgegenstandes zu berlcksichtigende
EP 0678 958 A2, die eine Fuhrungsrinne mit in Einbuchtungen der Seitenteile
einsteckbare — soweit Ubereinstimmend mit der prospektgemalien Fuhrungsrinne -
oder einhangbare Gleitschienen beschreibt (Sp 2 Z 11 bis 14 u Anspruch 7), wo-
bei die Figuren lediglich Rinnen-Ausfuhrungen mit einsteckbaren Schienen an den
Seitenteilen zeigen. Dal® der Fachmann im Rahmen seines Wissens und Kénnens
weild, welche konstruktive MalRnahmen gegebenenfalls getroffen werden mussen,
damit die Schienen in Langsnuten einfach einhangbar sind, hat selbst die Patent-
inhaberin nicht ernsthaft in Zweifel gezogen. Der Fachmann wird auch hier die
Vor- und Nachteile beider Befestigungsarten (ua erforderlicher Platzbedarf flr das
Einschieben der Schienen in die Nuten; schwieriges Handling beim Einhangen
langer Gleitschienen) abwagen und sich - ohne erfinderisch tatig werden zu mus-
sen — fur die eine oder andere Befestigungsweise der Gleitschiene in einer Nut
entscheiden.

Da die Kombination der beiden Unterschiedsmerkmale kein Ergebnis liefert, das
fur den Fachmann aufgrund der Wirkungen der einzelnen Malinahmen nicht
schon vorhergesehen werden konnte, kann sie keinen Beitrag zur Stutzung einer
erfinderischen Tatigkeit der Lehre des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag lei-

sten.

b) Von der aus dem Prospekt bekannten Ablegewanne unterscheidet sich die
FUhrungsrinne gemaly Anspruch 2 nach Hauptantrag im Kern dadurch, daf® die
Gleitschienen in die hinterschnittenen Ausnehmungen oder Einbuchtungen ein-
hangbar sind und die hakenférmigen Vorspringe an den Gleitschienen blindig

abschlie3end mit deren Oberkante angeordnet sind.
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Hinsichtlich des ersten Unterschiedsmerkmals, der Einhangbarkeit der Schienen
in einer hinterschnittenen Ausnehmung, gelten die diesbezuglichen Feststellungen
unter a) auch zum Gegenstand des Patentanspruchs 2 uneingeschrankt. Die bln-
dige Anordnung der Flachen von Gleitschienenoberseite und hakenférmigem
Vorsprung (zweites Unterschiedsmerkmal) liegt fir den Fachmann schon deshalb
nahe, weil durch ebene Flachenlbergange die Herstellung von Bauteilen be-
kanntermallen vereinfacht werden kann. Der Fachmann wird sie daher bedarfs-
weise sowohl bei nur in eine Nut einschiebbaren als auch bei in eine Nut einhang-
baren Gleitschienen anwenden, wenn dem nicht die Nutzung anderer Vorteile
zwingend entgegensteht. Auch die Ausfuhrungen der Patentinhaberin haben den
Senat nicht davon Uberzeugen konnen, dald der Fachmann, der im Rahmen sei-
nes Wissens und Koénnens die Einhangbarkeit einer Gleitschiene als Alternative zu
deren ausschliel3lichen Einschiebbarkeit in eine Profilnut in Betracht zieht und da-
bei zB einen seitlichen Haken mit einer jedermann gelaufigen, nach unten wei-
sende Hakennase vor Augen hat, von einem naheliegenden bindig abschliel3en-
den Ubergang zwischen Hakenoberseite und Gleitschienenoberkante abweichen
sollte. Im ubrigen wird der Fachmann die (gemeinsame) Ebene von Haken- und
Schienenoberseite in Bezug auf die Einhangoffnung stets derart anordnen, daf®
- in Verbindung mit anderen erforderlichen konstruktiven Vorgaben, wie Gestalt
und Grole der Einhangoffnung und des Hakens, die im Patentanspruch jedoch
nicht bericksichtigt sind - ein Einhangen der Gleitschienen in die Ausnehmung
bzw. Nut moglich ist. Die Auswirkungen der beanspruchten Bundigkeit auf die
Einhangbarkeit der Schienen in eine Nut war danach fur den Fachmann ohne
weiteres vorhersehbar. Somit vermag auch die Kombination der beiden Unter-

schiedsmerkmale eine erfinderische Tatigkeit nicht zu begriinden.

2. Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag | ist identisch mit dem Patentan-
spruch 1 nach Hauptantrag, der nach den Feststellungen unter Punkt 1.a) als nicht

patentfahig beurteilt worden ist.
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3. Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag Il ist identisch mit dem Patentan-
spruch 2 nach Hauptantrag, der nach den Feststellungen unter Punkt 1.b) als nicht

patentfahig beurteilt worden ist.

4. Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag Ill weist neben den Merkmalen des
Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag noch das Merkmal des bundig mit der Gleit-

schienenoberkante abschlielRenden hakenférmigen Vorsprungs auf.

Nach den Ausfuhrungen unter 1.b) liegt das zusatzliche Merkmal im Griffbereich
des Fachmannes. Daran andert sich auch nichts, wenn ein Hohlprofil als Seitenteil
der Fuhrungsrinne zum Einsatz kommt, weil an diesem im wesentlichen die glei-
chen Ausbuchtungen wie an einem Profil gemafl Prospekt anzuordnen sind. Die
Blndigkeit der Oberseiten von Gleitschiene und hakenférmigem Vorsprung in Ver-
bindung mit Seitenteilen aus Hohlprofilen fihrt somit zu einer Fuhrungsrinne, de-
ren erfinderischer Gehalt nicht Uber das hinausreicht, was der Fachmann bei

bloRer Aggregation der EinzelmalRnahmen als Ergebnis erwartet.

5. Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag IV fugt dem Patentanspruch 1 nach
Hauptantrag sachlich hinzu, dal® auf Hohe der Einbuchtungen Streben im Hohl-
profil angeordnet sind, die sich in Langsrichtung der Seitenteile erstrecken und

diese in mehrere Hohlkammern unterteilen.

Es gelten die obigen Feststellungen unter 1.a) zum Patentanspruch 1 nach Haupt-
antrag auch fur den Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag IV. Soweit der Fachmann
bei einer derartigen Fuhrungsrinne feststellt, da sich die Innenwand des Hohl-
profils unter der Last der auf den Gleitschienen aufliegenden Energiefihrungskette
unzulassig stark verformt, wird er dem im Rahmen seines Wissens und Kénnens
durch AbstitzmalRnahmen im Bereich des Ortes der groRten Lasteinwirkung
begegnen, wenn er zugleich auf ein moglichst geringes Gewicht der Flhrungs-
rinne insgesamt achten muf3, eine blolRe Wanddickenerhéhung also ausscheidet.

Als Abstutzmittel sind ihm Streben zwischen Wanden gelaufig. Die Streben in
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Langsrichtung der Seitenteile und auf Héhe der Ausbuchtungen verlaufen zu las-
sen, bietet sich aufgrund des Belastungsfalles bei Verwendung der FUhrungsrinne
an. Die Unterteilung des Hohlprofils in mehrere Hohlkammern stellt sich dabei
zwangslaufig ein. Die zusatzlich beanspruchten MaRnahmen gehen somit nicht
uber das hinaus, was an konstruktivem Kénnen vom Fachmann erwartet werden

kann.

6. Dal} in den Merkmalen der Unteranspriche, welche nicht in einem der Haupt-
anspruche nach Haupt- und Hilfsantragen bereits enthalten sind (Patentanspri-
che 3 bis 5 nach Hilfsantrag IV), noch ein die erfinderische Tatigkeit des Pa-
tentgegenstandes stutzender Gehalt hervorgeht, vermochte der Senat nicht zu

erkennen und ist von der Patentinhaberin auch nicht vorgetragen worden.

7. Die von der Patentinhaberin noch in Erwagung gezogene weitere Beschran-
kung der Hauptanspriche durch ein Merkmal, wonach die Seitenteile aus Alumini-
umstranggul® hergestellt sind, war ohne Erfolgsaussicht, da der Fachmann dieses
Merkmal bei den Aluminium-Ablegewannen nach dem Prospekt bereits mitliest.

Todte Eberhard Kohn Fruhauf

Hu



