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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 199 07 516.6-34

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
23. Oktober 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys.
Dr. Kellerer und der Richter Dipl.-Phys. Dr. Mayer, Knoll und Dipl.-Ing. Grof3

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Pri-
fungsstelle fur Klasse B 60 M des Deutschen Patent- und Marken-
amtes vom 18. Dezember 2000 aufgehoben. Die Sache wird auf der

Grundlage des in der miundlichen Verhandlung Uberreichten einzigen
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Patentanspruchs zur weiteren Prifung an das Deutsche Patent- und

Markenamt zurtickverwiesen.

Griinde.

Das Deutsche Patent- und Markenamt — Prufungsstelle fur Klasse B 60 M — hat
die am 22. Februar 1999 eingereichte Anmeldung durch Beschluss vom 18. De-
zember 2000 zurlickgewiesen mit der Begrindung, die Erfindung sei in den am
Anmeldetag eingegangenen Unterlagen nicht so offenbart, dass ein Fachmann sie

ausfuhren konne, ohne selbst erfinderisch tatig werden zu mussen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin vom
1. Marz 2001. Sie hat in der mundlichen Verhandlung einen neuen, einzigen Pa-
tentanspruch eingereicht und stellt den Antrag, den Beschluss der Prufungsstelle
fur Klasse B60 M des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. Dezem-
ber 2000 aufzuheben und die Sache auf der Grundlage der in der mundlichen Ver-
handlung Uberreichten Unterlagen (ein neuer Anspruch) zur weiteren Prifung an

das Deutsche Patent- und Markenamt zuriickzuverweisen.

Der geltende, einzige Patentanspruch lautet:

"Kettenwerks-Oberleitungsanlage, die mindestens eine Uberlappung in mehr-
feldriger Ausfihrung der befahrenen und abgehenden Kettenwerke im Nach-
spannbereich der Anlage enthalt,

dadurch gekennzeichnet,



dass die Uberlappung dreifeldrig (F6, F7, F8) und der Fahrdrahthochzug ein-
stufig ausgefuhrt sind,

dass nur am Ende der duReren Felder (F6 und F8) der Uberlappung in der
Nahe der Stltzpunkte (SP9 und SP12), an denen sich die Nachspanneinrich-

tungen (NS) befinden, Isolatoren (IS) angeordnet sind."

Der Anmeldung liegt die Aufgabe zugrunde, gegenuber dreifeldrigen und flnffeld-
rigen Nachspannungen eine Verbesserung zu erzielen, insbesondere mit dem
Ziel, den Fahrdrahthochzug abgehender Kettenwerke minimieren und die Gesamt-
lange eines Kettenwerks im Nachspannbereich verkleinern zu kdnnen (Seite 2,
letzter Absatz in Verbindung mit dem vorletzten Absatz der urspringlichen Be-

schreibung).

Als nachstkommenden Stand der Technik sieht die Anmelderin eine Kettenwerks-
Oberleitungsanlage mit dreifeldriger Nachspannung und Isolatoren im Ubergangs-
feld (insgesamt vier Isolatoren) an. Eine druckschriftliche Fundstelle hierflr konnt
die Anmelderin nicht angeben. Sie fuhrt aus, dass die Erfindung darauf beruhe,
bei einer solchen Nachspannung die beiden mittleren - im Ubergangsfeld angeord-
neten - Isolatoren wegzulassen. Das Weglassen von Isolatoren unter Einhaltung
von Isolations-Sicherheitsabstanden sei ausfuhrbar. Sie rdumt zwar ein, dass die
Funktion der in den Figuren 1 bis 4 dargestellten Stromverbinder (SV) und
Streckentrenner (ST) nicht eindeutig sei, dies die Offenbarung des Patentan-
spruchs jedoch nicht betrafe, da diese Teile von ihm nicht umfasst seien. Die Ket-
tenwerks-Oberleitungsanlage nach dem Patentanspruch sei daher so offenbart,
dass ein Fachmann sie ausfuihren kénne, ohne selbst erfinderisch tatig werden zu

mussen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.



Die Beschwerde ist zulassig und hat mit dem geanderten Patentbegehren insoweit
Erfolg, als der Beschluld der Prufungsstelle fur Klasse B 60 M des Deutschen
Patent- und Markenamts aufzuheben und zur weiteren Prufung an das Deutsche

Patent- und Markenamt zurtick zuverweisen war.

1. Zulassigkeit des geltenden Patentanspruchs

Der geltende Patentanspruch ist zulassig.

Die gegenliber dem urspriinglichen Patentanspruch vorgenommene Anderung,
,dass die Uberlappung dreifeldrig und der Fahrdrahthochzug einstufig ausgefiihrt
sind®, ist aus der urspringlichen Beschreibung, Seite 6, Zeile 4 bis 8 zu entneh-
men und das Merkmal, ,dass nur am Ende der aulReren Felder (F6 und F8) der
Uberlappung in der Nahe der Stiitzpunkte (SP9 und SP12), an denen sich Nach-
spanneinrichtungen (NS) befinden, Isolatoren (IS) angeordnet sind®, ist auf
Seite 6, Zeile 8 bis 11 beschrieben.

2. Offenbarung der Erfindung

Die Erfindung ist in den ursprunglichen Unterlagen ausreichend offenbart, so dass
ein Fachmann - hier ein Elektroingenieur mit Kenntnissen auf maschinenbauli-

chem Gebiet — sie ausfiihren kann.

Aus der Beschreibung (S1Z 16 bis 28 und S5Z5bis 16 iVm S 2 22-29) ent-
nimmt, der Fachmann dass beim Stand der Technik, bei dreifeldriger und bei flnf-
feldriger Nachspannung, sowohl im Ubergangsfeld bzw in den Ubergangsfeldern

als auch an den auReren Stutzpunkten in Nahe der Fahrdrahtabspannungen Isola-



toren angeordnet sind. Weiterhin ist in der urspringlichen Beschreibung erlautert,
dass von diesen Isolatoren nur die Isolatoren in den Ubergangsfeldern entfallen
sollen (S 3, Z 11 bis 14). Diese Anweisung ist vom Fachmann nacharbeitbar, da

sie eindeutig ist.

Dass er bei dem Weglassen der Isolatoren im Ubergangsbereich weiterhin darauf
zu achten hat, dass eine ausreichende Isolation zwischen Teilen, die unter Span-
nung stehen und Teilen, die geerdet sind, gewahrleistet ist, stellt fur ihn eine
Selbstverstandlichkeit dar, da er diese Forderungen auch beim Stand der Technik

schon einzuhalten hat.

Die Wirkungsweise bzw Funktion der in den urspringlichen und geltenden Figu-
ren 1 bis 4 dargestellten Stromverbinder (SV) und Streckentrenner (ST) ist zwar
unklar. Diese Teile sind im Anspruch jedoch nicht erwahnt und gefahrden die An-
fuhrbarkeit seines Gegenstandes somit nicht. Der Fachmann stot sich an ihnen

daher nicht.

Da aus der Akte des Deutschen Patent- und Markenamts, nicht ersichtlich ist,
dass bereits recherchiert und die Patentfahigkeit gegenltber dem Stand der Tech-
nik gepruft worden ist, halt der Senat es flir geboten, die Sache an das Deutsche
Patent- und Markenamt zuruckzuverweisen (PatG 1981 § 79 Abs 3 S 1), damit

das Prufungsverfahren fortgefuhrt werden kann.



Far den Fall, dass die Prufungsstelle im weiteren Prufungsverfahren eine Erteilung
in Erwagung ziehen sollte, waren die Zeichnung und die Beschreibung derart zu
korrigieren, dass die nicht in Zusammenhang mit dem Anspruch stehenden — in
ihrer Funktion bzw. Wirkungsweise unklaren - Teile (Stromverbinder, Strecken-

trenner) dort nicht mehr dargestellt bzw. erwahnt sind.

Dr. Kellerer Dr. Mayer Knoll Dipl.-Ing. Grof3
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