BUNDESPATENTGERICHT

6 W (pat) 302/03 Verkindet am
16. Oktober 2007

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 100 46 415

BPatG 154
08.05



hat der 6. Senat (Technischer Beschwerdesenat) aufgrund der mundlichen Ver-
handlung vom 16. Oktober 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dr.-Ing. Lischke und der Richter Guth, Dipl.-Ing. Hildebrandt und Dipl.-Ing.
Ganzenmdller

beschlossen:

Das Patent 100 46 415 wird widerrufen.

Grinde

Gegen das Patent 100 46 415, dessen Erteilung am 14. August 2002 verdffentlicht
wurde, ist am 12. November 2002 Einspruch erhoben worden.

Der Einspruch stitzt sich auf die Widerrufsgriinde der unzulassigen Erweiterung
und der fehlenden Patentfahigkeit des Patentgegenstandes und bezieht sich
hierzu u. a. auf die vorveroffentlichten Druckschriften DE 487 877 C und die
DE 38 05 963 Al.

Die Einsprechende stellte den Antrag,

das angegriffene Patent zu widerrufen.



Die nicht zu der mindlichen Verhandlung erschienene Patentinhaberin stellte

schriftsatzlich die Antrage,

das angegriffene Patent in vollem Umfang aufrecht zu erhalten
(Hauptantrag),

hilfsweise das angegriffene Patent mit den am 15. Oktober 2007
eingegangenen Unterlagen gemal Hilfsantrag 1,

weiter hilfsweise mit den am 15. Oktober 2007 eingegangenen

Unterlagen gemaR Hilfsantrag 2 beschrankt aufrecht zu erhalten.

Ferner bezweifelt sie die Zulassigkeit des Einspruchs, da dieser nicht das Erfor-
dernis der Schriftform gem. 8§ 59 (1) Satz 2 PatG erfiille. Es fehle namlich auf dem
der Patentinhaberin GUbersandten Duplikat die Unterschrift des Einsprechenden
bzw. dessen Vertreters.

Im Ubrigen fiihrt sie aus, weshalb der Gegenstand des geltenden Patentan-
spruchs 1 laut Haupt- bzw. Hilfsantragen gegentber dem aufgezeigten Stand der

Technik neu sei und auch auf einer erfinderischen Téatigkeit beruhe.

Zum weiteren Vorbringen der Beteiligten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Das Patent betrifft nach dem Wortlaut des erteilten Patentanspruchs 1 gemaR

Hauptantrag eine

Rillenschienen-Weichenvorrichtung (1) fir Rillenschienengleise,
mit wenigstens einer Backenschiene (4) und wenigstens einer
Zungenschiene (5),

dadurch gekennzeichnet, dass

die Backenschiene (4) aus einer Vignolschiene an sich hergestellt

ist.



Nach dem Wortlaut des geltenden Patentanspruchs 1 gemal Hilfsantrag 1 betrifft

das Patent eine

Rillenschienen-Weichenvorrichtung (1) fir Rillenschienengleise,
mit wenigstens einer Backenschiene (4) und wenigstens einer
Zungenschiene (5),

dadurch gekennzeichnet, dass

die Backenschiene (4) aus einer Vignolschiene hergestellt ist.

Nach dem Wortlaut des geltenden Patentanspruchs 1 gemal Hilfsantrag 2 betrifft

das Patent eine

Rillenschienen-Weichenvorrichtung (1) fir Rillenschienengleise,
mit wenigstens einer Backenschiene (4) und wenigstens einer
Zungenschiene (5),

dadurch gekennzeichnet, dass

die Backenschiene (4) aus einer Vignolschiene hergestellt ist,
dass am Backenschienenkopf (6) zungenschienenseitig eine Ein-
lassung (X) und eine Unterschlagung (7) fir die Zungen-
schiene (5) vorgesehen sind, dass die Einlassung (X) groRer
3 mm ist und dass eine Neigung der Unterschlagung (7) von etwa

1 : 3 vorgesehen ist.

An den jeweiligen Hauptanspruch schlieen sich riickbezogene Unteranspriiche
an, zu deren Wortlaut sowie zu weiteren Einzelheiten auf den Akteninhalt verwie-

sen wird.

Nach der in Abs. [0005] der Patentschrift angegebenen Aufgabe soll mit dem Pa-
tentgegenstand eine einfache und kostenginstige Rillenschienen-Weichenvor-

richtung zur Verfigung gestellt werden, die relativ selten einer Bearbeitung oder



eines Austauschs der Zungenschiene bedarf und die Fahrsicherheit beim Uberfah-

ren der Weiche gewabhrleistet.

1. Das Bundespatentgericht ist fir die Entscheidung Gber den vorliegenden Ein-
spruch nach 8§ 147 Abs. 3 PatG in der bis zum 30. Juni 2006 geltenden Fassung
zustandig geworden, weil der Einspruch im in dieser Vorschrift genannten Zeit-
raum beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen ist. Gegen die Zu-
standigkeit des Bundespatentgerichts fir das Einspruchsverfahren nach dieser
Vorschrift bestehen weder unter dem Aspekt der Rechtsweggarantie (Art. 19
Abs. 4 GG) noch unter dem Gesichtspunkt des Gleichheitssatzes (Art. 3 Abs. 1
GG) verfassungsrechtliche Bedenken (vgl. BGH X ZB 9/06 v. 17. April 2007 - In-

formationsubermittlungsverfahren 1).

Das Bundespatentgericht ist auch nach der ab 1. Juli 2006 in Kraft getretenen
Fassung des 8§ 147 Abs. 3 PatG gemald dem Grundsatz der perpetuatio fori, der
u.a. in 8 261 Abs. 3 Nr. 2 ZPO seine gesetzliche Auspragung gefunden hat, zu-
standig geblieben (vgl. hierzu auch 23 W (pat) 327/04; 23 W (pat) 313/03;
19 W (pat) 344/04; BGH X ZB 6/05 v. 27. Juni 2007 Seite 6 - Informationsuber-

mittlungsverfahren II).

2. Der form- und fristgerecht erhobene Einspruch ist substantiiert auf Widerrufs-
grinde gem. § 21 PatG gegrindet und daher zulassig.

Dies gilt auch fir das Kriterium der Schriftftorm, welche von der Patentinhaberin
angezweifelt wurde, da das in der Akte befindliche Original des Einspruchsschrift-
satzes ordnungsgemald vom Vertreter der Einsprechenden unterzeichnet ist.



Der Einspruch ist auch erfolgreich, da er zum Widerruf des angegriffenen Patents
fuhrt.

3. Die geltenden Patentanspriiche nach Haupt- und Hilfsantrdgen sind zulassig.

3.1 Die Fassung des Patentanspruchs 1 gemafR Hauptantrag weicht durch die
Einfligung ,an sich* zwischen den Wortern ,Vignolschiene* und ,hergestellt* vom
ursprunglichen Anspruchswortlaut ab.

Soweit die Einsprechende hierzu geltend macht, diese laut Patentinhaberin eine
Klarstellung bezweckende Ergédnzung konne zu einer unzulassigen Erweiterung
I.S. §21 (4) 4. PatG gefuhrt haben und Uberdies auch eine ,Aufweichung” des
ursprunglich verfahrensmafligen Charakters des Patentanspruchs hin zu einem
Verwendungsanspruch bewirken, kann dem der Senat nicht folgen.

Zum einen ist - zumindest im Kontext mit den Erlauterungen in der Beschreibung -
in beiden Anspruchsfassungen eindeutig klar, was mit dem kennzeichnenden
Merkmal gemeint ist, namlich die Anweisung, die Backenschiene der in Rede ste-
henden Weiche unter Anpassung an die Erfordernisse der mit ihr zusammenwir-
kenden Zungenschiene aus (dem Profil) einer Vignolschiene herzustellen, so dass
die erfolgte Anderung sachlich ohne Auswirkung auf die beanspruchte Lehre
bleibt. Insbesondere liegt damit keine unzulassige Anderung i. S. einer Erweite-
rung des Patentgegenstandes oder der Schaffung eines aliud vor.

Zum anderen ist es hinsichtlich der Anspruchskategorie unerheblich, ob der Zu-
satz ,an sich“ mdglicherweise eher eine Verwendung impliziert. Im Vordergrund
steht durch den gegenstandlich formulierten Oberbegriff jedenfalls die gegen-
standlich ausgebildete Weiche, wobei der ggf. eine verfahrens- oder verwen-
dungsmalige Anweisung umfassende Begriff ,hergestellt” fir den Fachmann eine
raumlich-gegenstandliche Entsprechung bei der fertigen Backenschiene erkennen

|asst.



3.2 Die Fassung des Patentanspruchs 1 gemaf Hilfsantrag 1 ist - bei ansonsten
identischem Merkmalsumfang - durch Weglassung der in Rede stehenden Einfu-
gung ,an sich* wieder auf die Ursprungsfassung zuriickgefuhrt. Dies sieht der Se-
nat als zulassig an, da, wie oben zum Hauptantrag ausgefuhrt, weder eine Erwei-
terung beseitigt noch wiederum ein aliud geschaffen wurde sondern lediglich eine
den Begriff ,hergestellt” verdeutlichende Angabe weggelassen wurde, welche zum
Verstandnis der beanspruchten Lehre nicht zwingend erforderlich ist (vgl. Schulte,
PatG, 7. Aufl., § 21 Rn. 114).

3.3 Entsprechendes gilt fur die Zulassigkeit des Patentanspruchs 1 gemali
Hilfsantrag 2, soweit es den mit dem Hilfsantrag 1 Gibereinstimmenden Merkmals-
umfang betrifft.

Im Ubrigen beruht der Patentanspruch 1 gemaf Hilfsantrag 2 unbestritten auf ei-
ner einschrdnkenden Zusammenfassung der erteilten Patentanspriche 1 bis 4,
deren Gegenstande auch ursprungsoffenbart sind.

4. Der Gegenstand des Patentanspruch 1 ist weder nach Hauptantrag noch

nach Hilfsantrag 1 oder 2 patentfahig.

4.1 Zum Hauptantrag

Der zweifellos gewerblich anwendbare Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach
Hauptantrag ist gegenuber dem aufgezeigten Stand der Technik zwar neu, da
keine der hierzu vorgelegten Entgegenhaltungen dessen sémtliche Merkmale
aufweist. Er beruht jedoch nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Die DE 487 877 C zeigt ausweislich des dortigen Patentanspruchs 1 und gestitzt
durch Beschreibung (vgl. insbes. Seite 1, Spalte 1, erster Absatz) und Zeichnung
eine Rillenschienen-Weichenvorrichtung fur Rillenschienengleise nach dem Ober-
begriff des angegriffenen Patentanspruchs 1, namlich mit wenigstens einer
Backenschiene und wenigstens einer Zungenschiene. Dabei weist die Backen-

schiene, wie in Fig. 5 und 6 dargestellt, ein Vignol-Profil auf, welches im Bereich



der Anlage der Weichenzunge entsprechend ausgeformt ist. Zur Herstellung die-
ses Vignol-Profils vermittelt die DE 487 877 C die Lehre, hierfir ein spezielles
Ausgangsprofil zu verwenden, aus dessen Querschnitt ,durch Ausarbeiten von
Laschenkammern od. dgl. auf der einen oder anderen Seite sowohl das Profil ei-
ner normalen Rillenschiene als auch das einer gleich hohen Vignolschiene gebil-
det werden kann®. Der Fachmann, hier ein Konstrukteur mit langjéahriger Erfahrung
Im Weichenbau, erh&lt somit aus dieser Druckschrift bereits den Hinweis auf die
Mdoglichkeit, die Backenschiene einer Rillenschienen-Weichenvorrichtung aus ei-
nem Ausgangsprofil herzustellen, welches durch geeignetes Bearbeiten zu unter-
schiedlichen Querschnittsformen geformt werden kann, so dass zum Fertigen ei-
ner Weiche nicht mehrere spezielle Schienenprofile beschafft werden mussen.
Vom Offenbarungsgehalt der DE 487 877 C unterscheidet sich der Gegenstand
des erteilten Patentanspruchs 1 daher lediglich in dem Merkmal, dass als Aus-
gangsprofil zur Herstellung der Weiche eine Vignolschiene (an sich) Verwendung
findet.

Wenn sich der Fachmann, ausgehend von der Lehre der DE 487 877 C, im ein-
schlagigen Stand der Technik nach einer weiteren Rationalisierungsmdglichkeit
I. S. einer kostengunstigen Materialbeschaffung umsieht, so findet er in der DE
38 05 963 A1l eine Weiche beschrieben, bei welcher die Backenschiene aus einer
Vignolschiene besteht (vgl. dort u. a. Spalte 1, erster Absatz). Diese ist, wie in Fig.
1 und 2 dargestellt, in ihrem Querschnitt durch Wegnehmen von Material so ge-
formt, dass die in diesem Bereich zur Anlage kommende Weichenzunge sich in
der gewlnschten Weise an die Backenschiene anschmiegen kann. Dies vermittelt
dem Fachmann unmittelbar die Anregung, die Backenschiene einer Weiche aus
einer Vignolschiene herzustellen. Es lag fur ihn deshalb nahe, diese MalRnahme
bei einer Rillenschienen-Weichenvorrichtung, wie sie aus der DE 487 877 C be-
kannt ist, anzuwenden, zumal dort bereits die Herstellung einer Backenschiene

aus einem universellen Ausgangsprofil beschrieben ist.

Der Patentanspruch 1 gemalf Hauptantrag ist somit nicht bestandsfahig.



4.2 Zu Hilfsantrag 1

Wie oben zur Frage der Zulassigkeit ausgefihrt, unterscheidet sich der Gegen-
stand des Patentanspruchs 1 gemafR Hilfsantrag 1 sachlich nicht von dem nach
dem Hauptantrag. Die Beurteilung der Patentfahigkeit fuhrt daher zu demselben
Ergebnis wie zum Hauptantrag begriindet. Auch der Gegenstand des Patentan-
spruchs 1 gemal3 Hilfsantrag 1 beruht demnach nicht auf einer erfinderischen Ta-
tigkeit.

Der Patentanspruch 1 gemal} Hilfsantrag 1 ist daher nicht gewahrbar.

4.3 Zu Hilfsantrag 2

Gemal} Hilfsantrag 2 umfasst der Patentanspruch 1 zuséatzlich zu den Merkmalen
nach Hilfsantrag 1 noch die Angaben,

- dass am Backenschienenkopf zungenschienenseitig eine Einlassung und eine
Unterschlagung fur die Zungenschiene vorgesehen sind,

- dass die Einlassung grof3er 3 mm ist und

- dass eine Neigung der Unterschlagung von etwa 1 : 3 vorgesehen ist.

Auch diese Merkmale sind nach Auffassung des Senats nicht geeignet, eine erfin-
derische Tatigkeit zu begrinden. So sind zungenschienenseitige Einlassungen
und Unterschlagungen fachnotorische Mittel im Weichenbau, um ein sicheres An-
liegen der Weichenzunge an die Backenschiene zu gewahrleisten. Im Ubrigen
zeigt auch die zum Hauptantrag abgehandelte DE 487 877 C in den Fig. 5 und 6
jeweils eine Backenschiene mit Einlassung (wo die rechte Flanke des Schienen-
kopfs ersichtlich gegeniiber dem urspringlich symmetrischen Profil abgeschnitten

ist) und Unterschlagung (Abschragung der rechten Flanke des Schienenkopfs).
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Die konkreten Angaben fir die Einlassung ,gréRer 3 mm*“ und die Neigung der
Unterschlagung ,etwa 1 : 3" stellen reine Bemessungsangaben dar, die der Fach-
mann in Anpassung an die jeweils gegebenen Umstdnde im Rahmen seines
Fachwissens trifft, ohne hierzu erfinderisch tétig zu werden. Jedenfalls sind diese
Wertebereiche an keiner Stelle der Streitpatentschrift als besonders vorteilhaft und
damit ggf. die Erfindung entscheidend tragend hervorgehoben. Vielmehr durften
sie sich im Bereich des Ublichen im Weichenbau bewegen, wie sich zumindest
tendenziell auch den Ausfuhrungsbeispielen in den Entgegenhaltungen DE
487 877 C (Fig. 5 und 6) und DE 38 05 963 Al (Fig. 1) entnehmen lasst.

Der Patentanspruch 1 gemal} Hilfsantrag 2 ist daher ebenfalls nicht gewahrbar.
5. Schon von der Antragslage her haben mit dem jeweils nicht bestandsfahigen

bzw. gewéhrbaren Hauptanspruch auch die jeweiligen Unteranspriche keinen

Bestand.

Dr. Lischke Guth Hildebrandt Ganzenmuller
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