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BESCHLUSS

In der Einspruchssache
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08.05



betreffend das Patent 198 27 271

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
19. Marz 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Bertl sowie
der Richter Gutermuth, Dr.-Ing. Kaminski und Dipl.-Ing. Grofl3

beschlossen:

Das Patent 198 27 271 wird mit folgenden Unterlagen beschrankt

aufrechterhalten:

Patentanspriiche 1 bis 10 gemaR Eingabe vom 25. Oktober 2005,
wobei im Patentanspruch 10 der offensichtliche Schreibfehler
,hach einem der Anspriiche 6 bis 10 berichtigt wird in ,nach ei-
nem der Anspriche 6 bis 9,

Beschreibung und Zeichnungen gemal Patentschrift.

Grinde

Fur die am 19. Juni 1998 im Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene
Patentanmeldung ist die Erteilung des nachgesuchten Patents am 26. Au-

gust 2004 verdffentlicht worden. Es betrifft ein

On-line Erfassungssystem mit Auswerteteil fir rad- und gleisbezogene Daten fir

Hochgeschwindigkeitszlge.



Gegen das Patent hat die K... GmbH mit Eingabe vom 26. November 2004,
eingegangen am gleichen Tag, Einspruch erhoben, mit der Begriindung, dass der
Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 gegenidber dem in der Aalteren
Anmeldung DE 198 26 422 C2 beschriebenen nicht neu sei, sowie dass die
Gegenstande der Patentanspriiche 4, 6 und 11 jeweils unzuldssige Erweiterungen

enthielten.

Die Einsprechende stellte mit Eingabe vom 26. November 2004 den Antrag,

1. das Patent in vollem Umfang zu widerrufen,
2. hilfsweise einen Termin zur mundlichen Verhandlung anzube-

raumen.

Die Patentinhaber stellen mit Eingabe vom 25. Oktober 2005 sinngemald den An-

trag,

das Patent mit folgenden Unterlagen beschréankt aufrecht zu erhal-

ten:

Patentanspriiche 1 bis 10 geméal3 Eingabe vom 25. Oktober 2005,

Beschreibung und Zeichnungen gemal Patentschrift.

Die Einsprechende hat mit Eingabe vom 18. Januar 2006 den Antrag auf Anberau-
mung einer mundlichen Verhandlung fur den Fall zurickgenommen, dass das Pa-

tent in antragsgemal’ beschranktem Umfang aufrecht erhalten werde.

Der in Anlehnung an die Merkmalsanalyse der Einsprechenden mit Gliederungs-
ziffern 1.1 bis 1.4 versehene geltende Patentanspruch 1 lautet:



,L.1 Vorrichtung zur online Erfassung und Auswertung von rad-
und gleisbezogenen Daten flr Hochgeschwindigkeitsziige
zur Erh6hung der Zugsicherheit und Reduzierung von Gleis-
pruffahrten,

1.2 wobei Sensoren am Drehgestell oder Fahrgestell Gber der
Laufflache der Schiene angeordnet sind und

1.3 den Abstand zur Laufflache wahrend der Zugfahrt messen,
und

1.4 wobei eine induktive, interferometrische (Laser), mechani-
sche, kapazitive oder ultraschallgestitzte Abstandsmessung
vorgesehen ist.”

Dem Patentgegenstand liegt die Aufgabe zugrunde, die Zugsicherheit wahrend
der Fahrt zu erhéhen und eine Reduzierung von Priffahrten am Gleissystem zu
erreichen (Abs. 0006 der Streit-PS).

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die durch 8§ 147 Abs. 3 Nr. 1 PatG fir das vorliegende Einspruchsverfahren (Ein-
spruch eingelegt am 15. November 2004, eingegangen am 16. November 2004)
begrindete Zustandigkeit des Senats wird durch die in der Zwischenzeit erfolgte
Aufhebung dieser Vorschrift nicht berthrt (vgl. auch BGH Beschluss vom 27. Ju-
ni 2007 (X ZB 6/05) - Informationsubermittlungsverfahren II).

Der Einspruch ist zulassig, konnte jedoch keinen Uber die gemal} Hauptantrag be-
antragte Beschrankung hinausgehenden Erfolg haben.



Eine ,Teilricknahme” des Einspruchs beschréankt, anders als eine von vornherein
beschrankte Einlegung des Einspruchs, den Streitgegenstand nicht (8 61 Abs. 1
Satz 2 PatG). Ob der Schriftsatz der Einsprechenden vom 18. Januar 2006 eine

Teilricknahme ausdriicken sollte, kann daher dahinstehen.

Gegenstand des Verfahrens ist das erteilte Patent.

1. Fachmann

Nach Uberzeugung des Senats ist der hier zustandige Fachmann ein FH-Elektro-
ingenieur mit Kenntnissen in der Uberwachung und Priifung von Schienenstrecken
und Schienenfahrzeugen, dem insbesondere die Ermittlung und Verarbeitung von

auf diesem Gebiet anfallenden Messwerten gelaufig ist.

2. Zulassigkeit der Patentanspriche

Der Patentanspruch 1 ist zulassig, da er aus dem erteilten Patentanspruch 1
(Merkmale 1.1 bis 1.3) - der aus den ursprunglichen Patentansprichen 1 und 9 in
Verbindung mit der Beschreibung Seite 1, letzter Absatz, letzter Satz und Seite 3,
Absatze 1 bis 3 hervorgeht - und aus dem erteilten Patentanspruch 5 (Merk-
mal 1.4) - der mit dem urspringlichen Patentanspruch 4 Ubereinstimmt - gebildet

ist.

Die geltenden Patentanspriiche 2 und 3 entsprechen den erteilten Patentanspri-
chen 2 und 3, die auf Seite 3, Absatze 2 und 5 der urspringlichen Unterlagen of-
fenbart sind.

Der Patentanspruch 4 entspricht dem erteilten Patentanspruch 7, der aus Sei-
te 10, vorletzter Absatz der urspringlichen Unterlagen zu entnehmen ist.

Der Patentanspruch 5 entspricht dem erteilten Patentanspruch 8, der aus Seite 5,

Absatz 1 der urspriinglichen Unterlagen hervorgeht.



Der Patentanspruch 6 entspricht dem erteilten Patentanspruch 9 und geht aus den
urspringlichen Unterlagen Seite 6, Absatz 7 hervor.

Der Patentanspruch 7 entspricht dem erteilten Patentanspruch 10, der auf Seite 5,
Absatz 6 in Verbindung mit Seite 11, Absatz 2 offenbart ist.

Der Patentanspruch 8 entspricht dem erteilten Patentanspruch 13 und ist den ur-
sprunglichen Unterlagen Seite 11, Absatz 3 zu entnehmen.

Der Patentanspruch 9 entspricht dem erteilten Patentanspruch 14 und ergibt sich
aus Seite 12, Absatz 4 der urspringlichen Unterlagen.

Der Patentanspruch 10 entspricht dem erteilten Patentanspruch 15, der sich aus

Seite 5, Absatz 6 der urspringlichen Unterlagen ergibt.

3. Zum Widerrufsgrund nach 8§ 21 (1) Nr. 4

Die Patentinhaber haben mit Eingabe vom 25. Oktober 2005 die erteilten, abhan-
gigen Patentanspriiche 4, 6 und 11 gestrichen. Damit sind die von der Einspre-
chenden als unzulassig erweitert angesehenen Gegenstande der erteilten Patent-

anspriche 4, 6 und 11 vom Patent nicht mehr umfasst.

4. Neuheit

Die Vorrichtung des Patentanspruchs 1 ist neu.

Aus der alteren Anmeldung DE 198 26 422 C2 ist bekannt eine

»L1.1 Vorrichtung zur online Erfassung (Abs. 0001: ...wahrend der
Fahrt kontinuierlich...Gberpruft) und Auswertung von rad-
und gleisbezogenen Daten (Abs. 0014 und 0026) fur Hoch-
geschwindigkeitsziige (Abs. 0002 Z. 1 und 2) zur Erhéhung
der Zugsicherheit (Sp.1 Z. 3, 4. Sicherheitsiiberwachungs-
vorrichtung) und Reduzierung von Gleispriffahrten (nach-

dem die Vorrichtung bereits auf einem betriebsmafig ver-



wendeten Schienenfahrzeug angeordnet ist, sind eigene
Pruffahrten nicht mehr notig),

1.2 wobei Sensoren (8) am Drehgestell (2) tber der Laufflache
der Schiene (1) angeordnet sind (Fig. 1 i. V. m. Abs. 0026)
und

1.3 den Abstand zur Laufflache wahrend der Zugfahrt messen
(Abs. 0014 und 0026).

Im Gegensatz zum Merkmal 1.4 des Patentanspruchs 1 ist hier eine radargestiitz-

te Abstandsmessung vorgesehen (Abs. 0014 und 0026)

Die DE 195 44 217 Al beschreibt eine Ultraschallprifvorrichtung, bei der eine Ult-
raschallmessung zwischen am Umfang eines Prifrades 1 verteilten und auf der
Laufflache nacheinander aufliegenden (Sp. 3 Z. 63 bis 66) Prufkopfelementen 7
und der Laufflache 3 durchgefihrt wird (Fig. 1 i. V. m. Sp. 8 Z. 7 bis 12). Mittels ei-
ner Lasers 15 wird die Stellung des Prifrades 1 gemessen (Fig. 1 i. V. m. Sp. 3
Z.6bis14i. V. m. Sp. 4 Z. 40 bis 47).

Eine Abstandsmessung durch am Drehgestell oder Fahrgestell Gber der Lauffla-
che der Schiene angeordnete Sensoren, derart, dass die Sensoren den Abstand
zur Laufflache wahrend der Zugfahrt messen (Merkmale 1.2 und 1.3) ist in der
Druckschrift jedoch nicht angesprochen. Es ist auch keine induktive, interferomet-
rische (Laser), mechanische, kapazitive oder ultraschallgestiitzte Abstandsmes-

sung vorgesehen (Merkmal 1.4).

Die weiteren noch im Verfahren befindlichen und von der Einsprechenden nicht
aufgegriffenen Druckschriften bringen gegentiber dem abgehandelten Stand der
Technik keine neuen Gesichtspunkte, so dass auf sie nicht eingegangen werden

Mmuss.



5. Erfinderische Tatigkeit

Die Vorrichtung des Patentanspruchs 1 beruht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Die DE 198 26 422 C2 ist als altere Anmeldung gemaf 8§ 3 (2) PatG zur Beurtei-

lung der erfinderischen Téatigkeit nicht heranzuziehen.

Ausgehend von der DE 195 44 217 A1 kann der Fachmann nicht ohne erfinde-
risch tatig werden zu missen, zu einer Vorrichtung gelangen, die insbesondere
nach den Merkmalen 1.2 bis 1.4 ausgebildet ist, da die Druckschrift ihm schon kei-
ne Anregung gibt, von dem in ihr beschriebenen Prinzip der Ultraschallprifung auf
Storstellen zwischen am Umfang eines Prifrades 1 angeordneten Prufkopfele-

menten 7 und Laufflaiche 3 abzugehen.

6. Rechtsbestand

Mit dem Patentanspruch 1 nach Hauptantrag haben auch die hierauf direkt oder

indirekt riickbezogenen Patentanspriiche 2 bis 10 Bestand.

7. Schriftliches Verfahren

Eine mindliche Verhandlung brauchte nicht durchgefiihrt zu werden, da die Pa-
tentinhaber eine solche nicht beantragt haben und die Einsprechende ihren Antrag
auf Anberaumung einer mundlichen Verhandlung fur den Fall, dass antragsgemalf
entschieden werde, zuriickgenommen hat.

Bertl Gutermuth Dr. Kaminski Grof}

Be



