BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 59/14

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2007 046 249.4

hat der 10. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in
der Sitzung vom 27. November 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dr.-Ing. Lischke sowie der Richter Dipl.-Ing. Hildebrandt, Eisenrauch und

Dipl.-Ing. Kiest

BPatG 152
08.05



beschlossen:

1. Der Beschluss der Priufungsstelle fur Klasse EQO1B des Deut-
schen Patent- und Markenamts vom 26. Januar 2011 wird

aufgehoben und das Patent mit folgenden Unterlagen erteilt:

Patentansprtiche 1 bis 15,

Beschreibung Seiten 1 bis 12,

jeweils eingegangen am 27. Oktober 2014;

3 Blatt Zeichnungen (Fig. 1 bis 4) eingegangen am
16. Oktober 2007.

2. Der Antrag auf Rickzahlung der Beschwerdegebihr wird zu-

rickgewiesen.

Grinde

Die Erfindung wurde am 26. September 2007 beim Deutschen Patent- und Mar-
kenamt unter dem Aktenzeichen 10 2007 046 249.4 angemeldet.

Mit Priafungsbescheid vom 28. Juli 2008 hat die Priufungsstelle fur Klasse EO1B
der Anmelderin mitgeteilt, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gegen-
Uber einer Zusammenschau der Druckschriften DE 23 54 960 Al (D1) und
DE 195 19 745 C2 (D2) nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe, und der
Patentanspruch 1 daher nicht gewahrbar sei. Unter Verweis auf diese Druck-
schriften sowie das Fachwissen des zustandigen Fachmanns wurde weiter aus-

gefuhrt, dass auch die Unteranspriiche 2 bis 17 nichts Patentfahiges enthielten.



Dieser Auffassung der Prifungsstelle ist die Anmelderin in ihrem Schriftsatz vom
11. Dezember 2008 entgegengetreten und die Erteilung eines Patents mit gean-

derten Ansprichen 1 bis 15 beantragt.

Daraufhin hat die Prifungsstelle mit Beschluss vom 26. Januar 2011 die Anmel-
dung unter Bezugnahme auf den vorangegangenen Prifungsbescheid und noch-
maliger eingehender Begriindung zuriickgewiesen. Durch die Neufassung der auf
einer Zusammenfassung der urspriinglichen Anspriche 1, 10 und 11 zurtickge-
henden geltenden Patentanspriche habe sich keine neue Sachlage ergeben, da
in dem vorangegangenen Prifungsbescheid bereits ausfuhrlich auch auf die feh-
lende Patentfahigkeit der Gegenstande der Unteranspriiche eingegangen worden

sei.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 2. Marz 2011 eingegangene Be-
schwerde der Anmelderin. In ihrer Beschwerdebegriindung vom 18. Marz 2011
fuhrt sie aus, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der geltenden Fas-
sung gegenuber dem aufgezeigten Stand der Technik patentfahig sei. Weiter fuhrt
sie an, ihr sei rechtliches Gehdr insoweit nicht gewahrt worden, als die Zurtickwei-
sung der Anmeldung erfolgte, ohne dass ihr Gelegenheit zur Stellungnahme hin-
sichtlich der aus ihrer Sicht neuen Sachlage (neue Anspriiche) gegeben worden

sel.
Sie stellt sinngemal den Antrag,
den angefochtenen Beschluss der Prifungsstelle EO1IB vom

26. Januar 2011 aufzuheben und ein Patent mit den folgenden

Unterlagen zu erteilen:



Patentansprtiche 1 bis 15,

Beschreibung Seiten 1 bis 12,

jeweils eingegangen am 27. Oktober 2014;

3 Blatt Zeichnungen (Fig. 1 bis 4) eingegangen am
16. Oktober 2007.

AuBerdem wird die Rickzahlung der Beschwerdegebihr bean-

tragt.

Die Anmeldung betrifft nach dem Wortlaut des geltenden Patentanspruchs 1 einen

,Gleiskorper (1) fur schienengebundene Fahrzeuge mit einem Ba-
sistrager (4), der an seiner Oberseite wenigstens eine Langsver-
tiefung (26) aufweist, mit einem Trogkorper (8), der eine Nut (10)
zur Aufnahme einer Schiene (2) aufweist, wobei der Trogkdrper
(8) mit einer Kunststoffmasse in der Langsvertiefung (26) gesi-
chert ist, eine Klebefuge (30) bildet, durch die der Trogkorper (8)
mit dem Basistrager (4) verbunden ist, und wobei der Trogkoérper
(8) ausschlief3lich durch die Klebefuge (30) mit dem Basistrager

(4) verbunden ist“.

Hieran schlief3en sich die folgenden geltenden Unteranspriiche an:
2. Gleiskorper nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
die Langsvertiefung (26) eine Breite aufweist, die mindestens das

Funffache der Tiefe der Langsvertiefung (26) betragt.

3. Gleiskdrper nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass

die Langsvertiefung (26) einen ebenen Boden (28) aufweist.



4. Gleiskorper nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
die Langsvertiefung (26) von zueinander parallelen Flanken be-

grenzt ist.

5. Gleiskdrper nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
der Trogkdrper (8) ein Betonkorper ist.

6. Gleiskdrper nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass

der Trogkdrper (8) eine Bewehrung (15) enthalt.

7. Gleiskorper nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
der Trogkorper (8) eine Breite aufweist, die mindestens doppelt so

grol3 ist wie seine Hohe.

8. Gleiskdrper nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
der Trogkdrper zwei Seitenwangen (11, 12) aufweist, die zwischen

einander die Nut (10) begrenzen.

9. Gleiskdrper nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass
Seitenwangen (11, 12) eine Hohe aufweisen, die hochstens so

grol3 ist, wie deren Breite.

10. Gleiskérper nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
der Trogkorper (8) an mindestens einer Stelle mit einer Sollbruch-

stelle (24) versehen ist.

11. Gleiskorper nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass
der Trogkorper (8) mehrere voneinander gleichmalig beabstan-
dete Sollbruchstellen (24, 24a, 24b, ...) aufweist.



12. Gleiskorper nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass
die Sollbruchstellen (24, 24a, 24b, ...) quer Uber seine Oberseite

verlaufende Rillen sind.

13. Gleiskorper nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass

der Trogkdrper (8) eine Lange von 3 m bis 6 m aufweist.

14. Gleiskérper nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
die Sollbruchstellen (24, 24a, 24b, ...) in einem Abstand von 30 cm
angeordnet sind.

15. Gleiskérper nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
die Schiene (2) in der Nut (10) mittels einer Vergussmasse befes-

tigt ist.

1. Die form- und fristgerecht eingelegte Beschwerde ist zulassig. Sie ist auch

erfolgreich, da sie zur Erteilung eines Patents im beantragten Umfang fuhrt.

2. Die geltenden Patentanspriiche sind zulassig.

Der geltende Patentanspruch 1 beruht auf einer einschrankenden Zusammenfas-
sung der urspringlichen Anspriiche 1, 10 und 11; die Unteranspriiche 2 bis 15
sind unter Anpassung ihrer Nummerierung und Ruckbeziehung unverandert ge-

blieben.

3. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist gegenuber jeder der angefiihr-
ten Druckschriften neu, was auch die Prifungsstelle in dem angefochtenen Be-

schluss nicht in Abrede gestellt hat.



4. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruht nach Uberzeugung des Se-

nats auch auf einer erfinderischen Téatigkeit (8§88 1 und 4 PatG).

Die vorliegende Erfindung setzt zur Schaffung eines Gleiskérpers fir schienenge-
bundene Fahrzeuge, welcher gemald der zugrunde liegenden Aufgabenstellung
eine besonders geringe Bauhthe aufweisen soll, auf einen eine Schiene aufneh-
menden Trogkorper (insbesondere bei schotterlosem Oberbau bzw. ,fester Fahr-
bahn®), der seinerseits in einer Langsvertiefung eines Basistragers Uber eine Kle-
befuge gesichert aufgenommen ist, wobei die Verbindung zwischen Trogkorper

und Basistrager ausschlief3lich tber diese Klebefuge erfolgt.

Ein solcher Ansatz ist keiner der angefuihrten Entgegenhaltungen zu entnehmen.

So befasst sich die DE 23 54 960 Al (D1) unter der Zielrichtung einer nach dem
Verlegen noch leicht zu bewerkstelligenden Lagekorrektur des Gleises mit der An-
ordnung von Stutzelementen, welche aus Stahlbeton-Fertigteile ausgebildet und
derart in einer Langsnut der den Basistrager bildenden Trageplatte angeordnet
sind, dass ihre Aneinanderreihung einen durchgehenden Trogkdrper bilden. Zur
Befestigung und Sicherung dieser Stitzelemente ist dabei kein Verkleben tber
eine Klebefuge vorgesehen; vielmehr tbernehmen dort in den Beton eingelassene
Ankerbolzen mit Ankermuttern und Stitzringen die Halte- und Sicherungsfunktion.
Insofern fiihrt die D1 von der anmeldungsgemal3en Lehre, welche ohne separate

Befestigungselemente auskommt, gerade weg.

Die DE 195 19 745 C2 (D2) offenbart einen schotterlosen Gleisoberbau mit elas-
tisch gelagerten Schienen. Unter der Problemstellung einer verminderten Schall-
entwicklung und besserer Witterungsbestandigkeit lehrt diese Druckschrift, die
Schienen maéglichst tief in dafir vorgesehene Aufnahmetroége (3) zu verlegen und
dort mittels keilformiger Einsatzteile (12) zu verspannen. Zur elastischen Lagerung

der Schienen kann nach einer bevorzugten Ausfuhrungsform eine elastomere



Vergussmasse in die verbleibenden Spaltraume zwischen Schiene und Trogwan-
dung eingebracht werden. Die Halte- und Sicherungskrafte werden dort durch die
Keilwirkung der Einsatzteile erzielt, welche mit unterschiedlichen Befestigungs-
mitteln, beispielsweise Schraubbolzen, fixiert werden. Aufgrund dieser Konstruk-
tion fehlt dort schon ein (separater) Trogkdrper i. S. d. Anmeldungsgegenstandes,
welcher seinerseits eine Nut zur Aufnahme der Schiene aufweist; vielmehr liegt
dort die Schiene direkt auf dem Boden des jeweiligen Aufnahmetroges (3) auf und
wird dort durch die keilformigen Einsatzteile (12) gehalten. Eine Anregung dazu,
die Schiene gemal der Lehre des geltenden Patentanspruchs 1 in der Nut eines
Trogkorpers zu lagern und diesen seinerseits in einer Langsvertiefung des Basis-
trdgers ohne weitere Befestigungsmittel Uber eine Klebefuge zu verbinden, ver-

mittelt dieser Stand der Technik damit gerade nicht.

Fir den Fachmann, fur welchen hier ein Bauingenieur (FH) des Fachgebietes Ei-
senbahntechnik anzusetzen ist, bestand schon deswegen auch keinerlei Veran-
lassung zu einer Zusammenschau der beiden Entgegenhaltungen D1 und D2, weil
jede dieser Druckschriften ein fur sich abgeschlossenes, schlissiges Konzept zur
Losung der dort jeweils zugrunde liegenden - auch noch zu der der vorliegenden
Erfindung unterschiedlichen - Aufgabe vermittelt. Im Ubrigen hatte selbst eine ge-
dachte Kombination von Merkmalen aus den beiden Druckschriften nicht zu dem
vorliegenden Anmeldungsgegenstand gefuihrt, da bei beiden offenbarten Kon-
struktionen das entscheidende Merkmal der Verbindung von Trogkérper und Ba-

sistrager ausschliel3lich Gber eine Verklebung fehlt.

5. Mit dem somit gewahrbaren Patentanspruch 1 sind auch die auf diesen
rickbezogenen Unteranspriche 2 bis 15 gewahrbar.

6. Fur die beantragte Ruckzahlung der Beschwerdegeblhr sieht der Senat

keine Veranlassung.



Die Anmelderin war bereits durch die Ausfihrungen der Prufungsstelle in ihrem
ersten Prufungsbescheid davon ins Bild gesetzt worden, dass neben dem Pa-
tentanspruch 1 in seiner damaligen Fassung auch die Unteranspriiche 2 bis 17
nicht gewahrbar seien, da deren Gegenstanden - soweit sie Uber einfache fach-
notorische Maflinahmen ohne erfinderische Bedeutung hinausgingen - derselbe
Stand der Technik patenthindernd entgegenstehe wie dem Gegenstand des
Hauptanspruchs. Zwar erfolgte die Begriindung hierzu nicht in derselben Ausfuhr-
lichkeit wie zu dem die Erfindung wesentlich tragenden Patentanspruch 1; sie ging
aber Uber bloRe pauschale Verweise auf den Stand der Technik doch so weit hin-
aus, dass die Anmelderin abschéatzen konnte, weshalb nach Auffassung der Pru-
fungsstelle auch die Unteranspriiche - und damit auch ein ggf. aus deren Merk-

malen kombinierter neuer Hauptanspruch - nicht gewahrbar seien.

Damit ist durch die Neufassung des Patentanspruchs 1, welcher auf die urspring-
lichen Anspriche 1, 10 und 11 zurtickgeht, keine noch nicht beschiedene Sach-
lage entstanden, so dass auch ohne einen weiteren Prufungsbescheid das rechtli-
che Gehor gegeben war (vgl. Busse/Brandt, PatG, 7.Aufl., 8 45 Rn. 30 und Stort-
nik in Fitzner/Lutz/Bodewig, PatRKomm, PatG, § 45 Rn. 21).

Dr. Lischke Hildebrandt Eisenrauch Kiest

pro



