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BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 102 47 063

BPatG 154
08.05



hat der 6. Senat (Technischer Beschwerdesenat) aufgrund der mundlichen Ver-
handlung vom 5. November 2009 unter Mitwirkung des Richters Dipl.-Ing.
Hildebrandt als Vorsitzendem und der Richter Guth, Dipl.-Ing. Ganzenmuller und

Dipl.-Ing. Klest

beschlossen:

Das Patent 102 47 063 wird mit folgenden Unterlagen beschrankt

aufrecht erhalten:

- Neue Patentanspriiche 1 bis 21 vom 5.11.2009, gemalf3
Hauptantrag,

- Beschreibung Seiten 9 bis 20 sowie Bezugszeichenliste Sei-
ten 21 und 22,

- Zeichnungen Figuren 1 bis 10,
jeweils eingereicht in der mundlichen Verhandlung.



Grinde

Gegen das Patent DE 102 47 063, dessen Erteilung am 15. April 2004 vero6ffent-

licht wurde, ist am 13. Juli 2004 Einspruch erhoben worden.

Der Einspruch stutzt sich auf den Widerrufsgrund fehlender Patentfahigkeit des

Patentgegenstandes.

Die Einsprechende stitzt ihre Einspruchsbegriindung auf folgende Druckschriften:

(E1) DE 19523232 Al,
(E2) DE 8304909 U1 und
(E3) EP 0590 342 Al.

Die neben E1 bis E3 im Erteilungsverfahren weiter ermittelten Entgegenhaltungen

(E4)
(ES)
(E6)
(E7)
(E8)

EP
DE
DE
DE
DE

0 281 013 B1,
85 20 560 U1,
94 20 124 U1,
94 20 123 U1 und
40 04 208 A1

werden von der Einsprechenden lediglich pauschal bzw. zu einzelnen Unteran-

sprichen aufgegriffen.



Ferner macht die Einsprechende drei offenkundige Vorbenutzungen geltend und
legt hierzu vor:

- Zur behaupteten Vorbenutzung ,Lille*:

Drei Fotos (Anlage SD5 in Farbe und SD3 als Schwarz-
Weil3-Kopien);

- Zur behaupteten Vorbenutzung ,,Chemnitz*:

Zwei Fotos (ohne nahere Bezeichnung);

- Zur behaupteten Vorbenutzung ,Essen*:
Sieben Fotos (Anlage SD7).

Aul3erdem reichte sie zu den behaupteten Umstanden bezuglich der ersten beiden
Vorbenutzungen jeweils eine Eidesstattliche Versicherung (Herr F...
bzw. Herr S...) ein und bietet Zeugenbeweis durch die benannten
Herren an. Zu der behaupteten Vorbenutzung "Essen” wird Zeugenbeweis durch
Herrn S1... angeboten.
Die Einsprechende beantragt,

das angegriffene Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin stellt den Antrag,

das angegriffene Patent mit folgenden Unterlagen beschrénkt auf-
recht zu erhalten:

- Neue Patentanspriiche 1 bis 21 vom 5.11.2009 gemanR
Hauptantrag,



- Beschreibung Seiten 9 bis 20 sowie Bezugszeichenliste Sei-
ten 21 und 22,

- Zeichnungen Fig. 1 bis 10,
jeweils eingereicht in der mundlichen Verhandlung,

sowie weiterhin zwei Hilfsantrage.

Bezuglich der gemald Hilfsantrdgen 1 und 2 weiter vorgelegten Patentanspriiche

sowie weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Gegenstand des Patents ist nach dem Wortlaut des geltenden Patentanspruchs 1

gemal Hauptantrag eine

Kammerfilleinrichtung (1) fir Schienengleise (2), umfassend:

- eine Mehrzahl eine Abdeckeinrichtung (4) aufweisende erste,
langgestreckte Formkdorper (3)

- und teilweise die Schienenkammer (6) ausfiullende zweite
Formkorper (5), wobei

- die ersten Formkorper (3) auf ihrer Unterseite (10) eine im
Wesentlichen durchgehende Ausnehmung (11) haben, um
Schienenful3befestigungs- (12) und Schienenverbindungs-
elemente (13) aufzunehmen,

- sich mit von der Schienenkammer (6) abgewandten, nach
unten weisenden ersten Schenkeln (14) auf einem Unter-
grund abstttzen und

- mit zweiten, die Abdeckeinrichtung (4) bildenden Schen-
keln (15) in den oberen Bereich der Schienenkammer (6)
hineinstehen oder an diese heranreichen, und

- die zweiten Formkorper (5) als gegeniber den ersten
Formkorpern (3) wesentlich kirzere, blockartige Formkorper



ausgebildet sind und die zweiten Schenkel (15) von unten
unterstutzen, sowie
- den unteren Bereich der Schienenkammer (6) abschnitts-

weise ausfillen,

dadurch gekennzeichnet, dass

- zwischen der Oberseite der zweiten Formkérper und der
Unterseite (10) des die Abdeckung (4) bildenden Schen-
kels (15) der ersten Formkdrper (3) eine einen Formschluss
bildende Verbindung vorgesehen ist, deren zum gegenseiti-
gen Eingriff vorgesehene Vorspringe und Ausnehmungen
auf der Oberseite der zweiten Formkorper (5) und an der
Unterseite der zweiten Schenkel (15) der ersten Formkor-
per (3) eine gegenseitige Schwenkbewegung zwischen den
ersten (3) und den zweiten Formkdrpern (5) zulassen, sowie
eine Positionierung der zweiten Formkdrper (5) unter den
ersten Formkorpern (3) ohne vorgegebenes Rastermald zu-
lassen, wobei

- die zweiten Formkorper (5) im Endmontagezustand wenigs-
tens im Bereich der Schienenful3befestigungs- (12) und/oder
Verbindungselemente (13) durch gegenseitige Beabstan-

dung zwischen sich einen Hohlraum bilden.

Hieran schlie3en sich riickbezogene Unteranspriiche 2 bis 21 an, zu deren Wort-

laut auf den Akteninhalt verwiesen wird.

Im Laufe des Einspruchsverfahrens ist die Einsprechende S... GmbH in die
e... GmbH umgewandelt worden. Gesamtrechtsnachfolgerin des verstor-
benen friheren Patentinhabers Herrn A... sind dessen Erben, die
die ,E..."bilden.



1. Das Bundespatentgericht ist fur die Entscheidung tber den vorliegenden Ein-
spruch nach § 147 Abs. 3 PatG in der bis zum 30. Juni 2006 geltenden Fassung
zustandig geworden und auch nach der ab 1. Juli 2006 in Kraft getretenen Fas-
sung des 8 147 Abs. 3 PatG gemald dem Grundsatz der perpetuatio fori zustandig
geblieben (vgl. hierzu BGH GRUR 2007, 859, 861 f. - Informationstbermittlungs-
verfahren I; BGH GRUR 2007, 862 f. - Informationsiubermittlungsverfahren II; BGH
GRUR 2009, 184 f - Ventilsteuerung).

2. Der form- und fristgerecht erhobene Einspruch ist substantiiert auf einen
Widerrufsgrund gemafd § 21 PatG gegrundet und daher zul&ssig. Er ist auch inso-

weit erfolgreich, als er zu einer Beschréankung des Patentgegenstandes fihrt.

3. Der geltende Patentanspruch 1 gemald Hauptantrag ist zul&assig, wie auch von
der Einsprechenden nicht bestritten wird. Sein Gegenstand geht nicht Uber den
Inhalt der urspriinglich eingereichten Anmeldung hinaus und héalt sich auch im

Rahmen des erteilten Patents.

4. Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 gemald Hauptantrag ist
patentfahig.

4.1 Der zweifellos gewerblich anwendbare Gegenstand des Patentanspruchs 1
ist gegenuber dem aufgezeigten Stand der Technik neu, wie auch von der Ein-
sprechenden nicht bestritten wird.

Dies ergibt sich hinsichtlich des angefiihrten druckschriftichen Standes der Tech-
nik bereits daraus, dass dort nirgends zweite Formkorper offenbart sind, welche
gemall dem letzten kennzeichnenden Merkmal des angegriffenen Patentan-
spruchs 1 im Endmontagezustand wenigstens im Bereich der Schienenful3befesti-
gungs- und/oder Verbindungselemente durch gegenseitige Beabstandung zwi-

schen sich einen Hohlraum bilden. Dies gilt insbesondere auch fiir die von Seiten



der Einsprechenden als dem Patentgegenstand nachstkommende Druckschrift
angesehene EP 0590 342 Al (E3). Dort sind entsprechende Befestigungs- bzw.
Verbindungselemente zwar ebenfalls zwischen unteren (zweiten) Formkdrpern
angeordnet, liegen jedoch in endseitigen Ausnehmungen dieser Formkorper, wel-
che ihrerseits nicht beabstandet sind sondern auf Stol3 aneinander anliegen (s.
Fig. 1 mit zugehdoriger Figurenbeschreibung).

Hinsichtlich der geltend gemachten Vorbenutzungen sind Einzelheiten zu der Art
der Aufnahme bzw. Abdeckung von Schienenful3befestigungs- und/oder Verbin-
dungselementen durch untere Formkdrper lediglich aus den zu der Baustelle Lille
vorgelegten Fotos (SD 5) zu erkennen. Die Anordnung von gegenseitig beabstan-
deten Formkdorpern, welche zwischen sich einen Hohlraum bilden, um die Befesti-
gungselemente aufzunehmen, als gegeben unterstellt, fehlt bei der dort erkennba-
ren Einrichtung aber jedenfalls das Merkmal der einen Formschluss bildenden
Verbindung zwischen oberen und unteren Formkorpern. Dies wurde von der Ein-
sprechenden - obwohl vom Senat befragt - auch nicht behauptet oder in das Wis-
sen der zu diesen Sachverhalten angebotenen Zeugen gestellt.

4.2 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruht auch auf einer erfinderi-

schen Tatigkeit.

4.2.1 Der Senat folgt der Einsprechenden darin, dass der dem Patentgegenstand
nachstkommende Stand der Technik durch die EP 0 590 342 Al (E3) reprasentiert
wird. Diese Druckschrift offenbart eine Gleisibergangseinrichtung mit Formkor-
pern, welche - insoweit vergleichbar mit dem Gegenstand des Streitpatents - den
Bereich zwischen den Schienen einer Gleisanlage (Schienenkammer) ausfillen
und so eine fur StralRenfahrzeuge befahrbare Oberflache schaffen. Von der Pa-
tentinhaberin unbestritten und auch durch die zweigeteilte Fassung des geltenden
Patentanspruchs 1 zum Ausdruck gebracht, weist die aus der EP 0590 342 Al
bekannte Einrichtung die Merkmale dessen Oberbegriffs auf. Insbesondere wird
hierbei ebenfalls zwischen eine Abdeckeinrichtung aufweisenden ersten Formkaor-

pern (dort Pos. 28) und teilweise die Schienenkammer ausfillenden zweiten



Formkorpern (18) unterschieden, wobei die ersten Formkdrper auf ihrer Unterseite
eine im wesentlichen durchgehende Ausnehmung haben, um Schienenful3befesti-
gungs- bzw. Schienenverbindungselemente aufzunehmen, sich mit von der
Schienenkammer abgewandten, nach unten weisenden ersten Schenkeln (28b)
auf einem Untergrund (Schwellen 14) abstitzen und mit zweiten, die Abdeckein-
richtung bildenden Schenkeln (28a) in den oberen Bereich der Schienenkammer
hineinstehen (s. dort Fig. 1).

Hiervon unterscheidet sich der Gegenstand des angegriffenen Patentanspruchs 1
durch seine kennzeichnenden Merkmale, welche als wesentliche Bestandteile der
patentierten Lehre in ihrem Zusammenwirken zur L6ésung der zugrundeliegenden
Aufgabe fuhren, namlich eine einfach zu verlegende und wieder entfernbare sowie
wechsellastbestandige Kammerfulleinrichtung zu schaffen.

So ist die einen Formschluss bildende, eine gegenseitige Schwenkbewegung zu-
lassende Verbindung zwischen der Oberseite der zweiten Formkdrper und der
Unterseite der ersten Formkorper im Streitpatent eine wesentliche Voraussetzung
fur das angestrebte einfache Wiederentfernen der Formkdrper zum Zwecke der
Revision, Wartung und ggf. Austausch der im montierten Zustand abgedeckten
Schienenelemente. Trotz dieser leichten Demontierbarkeit ist die Stabilitat des
Gefuges aus den ersten und zweiten Formkorpern durch den gegenseitigen Ein-
griff der Vorspringe auf der Oberseite der zweiten Formkorper und Ausnehmun-
gen an der Unterseite der zweiten Schenkel der ersten Formkorper gewahrleistet.
Weiter wird durch die Abstimmung der Formkdrper dahingehend, dass sie eine
Positionierung der zweiten Formkoérper unter den ersten Formkorpern ohne vorge-
gebenes Rastermald zulassen, erméglicht, die zweiten Formkérper zwischen den
aufzunehmenden Schienenbefestigungselementen u. . frei zu positionieren, ohne
die Formkorper an die raumlichen Gegebenheiten durch Zuschneiden anpassen
zu mussen. Dies ist als Funktionsangabe im letzten kennzeichnenden Merkmal
des Patentanspruchs naher ausgefiihrt, wonach die zweiten Formkorper im End-
montagezustand wenigstens im Bereich der Schienenful3befestigungs- und/oder
Verbindungselemente durch gegenseitige Beabstandung zwischen sich einen

Hohlraum bilden. Im Gegensatz zum aufgezeigten Stand der Technik werden die
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besagten Schienenelemente demnach nicht in Ausnehmungen innerhalb der
Formkoérper sondern in den Zwischenrdumen zwischen den beabstandet angeord-
neten Formkdrpern aufgenommen. Die dadurch bedingten Verschiebungen zwi-
schen ersten und zweiten Formkorpern fuhren tberdies in vorteilhafter Weise zu
Uberdeckungen der jeweiligen StoRfugen, was u. a. eine hohere Stabilitat des Ge-
samtverbundes zur Folge hat.

Auf eine derartige Ausgestaltung einer Kammerfilleinrichtung geht aus der EP
0 590 342 Al keinerlei Hinweis hervor. Wie oben zur Neuheit ausgefihrt, werden
dort die Befestigungs- bzw. Verbindungselemente in endseitigen Ausnehmungen
der unteren Formkdrper aufgenommen, welche ihrerseits nicht beabstandet sind
sondern auf Stol3 aneinander anliegen. Damit ist dort gerade kein freies, von ei-
nem Rastermald unabhangiges Positionieren der zweiten Formkorper moglich. Die
Figur 1 dieser Druckschrift, die zusammen mit der diesbeziglichen Figurenbe-
schreibung die einzige Offenbarungsquelle hinsichtlich der rdumlichen Ausgestal-
tung und Anordnung der Formkaorper darstellt, zeigt vielmehr im Rasterabstand der
Schwellen gleichmalig verlegte erste und zweite Formkérper, was keinerlei Anre-
gung dazu bietet, hiervon abzuweichen und durch kirzer bemessene untere
(zweite) Formkdorper diese in beliebigen Abstdnden anzuordnen, um zwischen sich
Hohlraume fir die Gleisbefestigungselemente zu schaffen.

Die diesbezuglichen Ausfuhrungen der Einsprechenden, bei der Einrichtung nach
der E3 unterlagen die oberen (ersten) Formkorper beim Montieren einer Stau-
chung in Langsrichtung, was zu einer entsprechenden Verkirzung und in Folge zu
einer Abweichung von dem durch die unteren Formkérper vorgegebenen Raster-
mal fihre, gehen schon deshalb fehl, weil das ,Einzwangen*” der Koérper zwischen
die Schienen allenfalls zu einer Stauchung in Querrichtung fihrte und gerade nicht
zu einer Verkirzung in Langsrichtung. Auch wére, eine wie auch immer verur-
sachte Stauchung der oberen Formkérper unterstellt, zwar eine gewisse ,Phasen-
verschiebung” der oberen gegenuber den unteren Formkoérpern zu beobachten,
was jedoch nichts mit einer rasterunabhangigen, freien Positionierung der unteren

Kdrper zu tun hétte.
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Im Ubrigen befasst sich die E3 mit dem Aufbau der Formkdrper an sich und deren
Materialien sowie einem Herstellungsverfahren fur diese Formteile.

Der weitere druckschriftliche Stand der Technik kommt dem Gegenstand des gel-
tenden Patentanspruchs 1 nicht néher, da auch dort, sofern uberhaupt, zweite
Formkorper im Sinne des Streitpatents vorhanden sind wie in der DE 195 23 232
Al (E1), der EP 0281 013 B1 (E4) und der DE 94 20 123 U1l (E7), die einzuhau-
senden Befestigungselemente u. dgl. stets in Ausnehmungen innerhalb der ent-
sprechend ausgeformten Formkorper aufgenommen sind. Im Ubrigen fehlt bei
samtlichen druckschriftlich vorbekannten Einrichtungen auch jeglicher Hinweis auf
eine einen Formschluss bildende Verbindung zwischen der Oberseite der zweiten
Formkorper und der Unterseite der ersten Formkaorper.

Keine der im Verfahren befindlichen Druckschriften konnte somit fur sich oder in
einer denkbaren Kombination untereinander den Gegenstand des Patentan-

spruchs 1 nahelegen.

4.2.2Von den durch die Einsprechende geltend gemachten Vorbenutzungen
kommt nach Auffassung des Senats die mit den Fotos SD 7 illustrierte Anlage in
Essen dem Patentgegenstand insoweit nahe, als dort, von der Patentinhaberin
unbestritten, eine Kammerfilleinrichtung fur Schienengleise zu erkennen ist, wel-
che augenscheinlich eine Mehrzahl von ersten, langgestreckten Formkorpern so-
wie darunter angeordnete zweite Formkorper aufweist (s. insbes. Fotos 5 und 6).
Ebenso ist - wie zwischen den Verfahrensbeteiligten auch nicht streitig - den Fotos
zu entnehmen, dass zwischen den oberen und den unteren Formkorpern eine ei-
nen Formschluss bildende Verbindung vorgesehen ist (s. ebenda). Weiter gehen
die aus den vorgelegten Fotos ohne weiteres erkennbaren bzw. von Seiten der
Patentinhaberin zugestandenen Ubereinstimmungen mit dem Patentgegenstand
jedoch nicht.

Umstritten war in der mundlichen Verhandlung u. a. die Frage, ob aus den Fotos
auch eindeutige Hinweise auf die Langenverhaltnisse der ersten relativ zu den
zweiten Formkdrpern hervorgehen. Diesbeziiglich behauptet die Einsprechenden-

seite, auf dem Foto 6 sei zu erkennen, dass die Stof3fuge, mit welcher der erste



-12 -

obere Formkdorper (links im Bild) an den nachsten angrenzt, keine Entsprechung
bei den unteren Formkdrpern habe (keine sichtbare Fuge), was auf unterschiedli-
che Langen der oberen und unteren Formkorper schlie3en lasse. Au3erdem gibt
sie an, die erkennbar kurzere Abmessung des ersten (linken) oberen Formkor-
pers, der an dieser Stelle mit dem korrespondierenden unteren Formkdérper in
gleicher Ebene abschliel3t, sei auf ein Abschneiden zumindest des oberen Kérpers
zuruckzufiihren, was wiederum einen Langenvergleich zwischen oberen und unte-
ren Formkoérpern erschwert.

Nach Auffassung des Senats kann dies aber letztlich dahinstehen. Denn nicht auf
den Bildern zu erkennen und auch auf ausdrickliches Befragen der Einsprechen-
den durch den Senat auch nicht in das Wissen des hierzu benannten Zeugen ge-
stellt sind die entscheidungserheblichen rdumlichen Verhéltnisse im unteren Be-
reich der Schienenkammer, insbesondere hinsichtlich der Anordnung der unteren
Formkorper relativ zu den Schienenful3befestigungs- und Verbindungselementen.
Selbst wenn man zugunsten der Einsprechenden alle von dieser behaupteten und
in das Wissen des Zeugen gestellten Umstande hinsichtlich der Vorbenutzung
.Essen” als zutreffend unterstellt, konnte damit auch von dieser keine Anregung
dazu ausgehen, eine Kammerfulleinrichtung so auszubilden, dass eine Positio-
nierung der zweiten Formkorper unter den ersten Formkdrpern ohne vorgegebe-
nes Rastermald zugelassen ist, wobei die zweiten Formkorper im Endmontagezu-
stand wenigstens im Bereich der SchienenfulRbefestigungs- und/oder Verbin-
dungselemente durch gegenseitige Beabstandung zwischen sich einen Hohlraum
bilden.

Da die geltend gemachte Vorbenutzung ,Essen” somit hinsichtlich der wesentli-
chen Merkmale des Patentanspruchs 1 nicht mehr offenbart als der oben unter
4.2.1 betrachtete druckschriftliche Stand der Technik, konnte der Senat von einer
Vernehmung des hierzu benannten prasenten Zeugen Schwind absehen.

Dies gilt analog auch fir die beiden weiteren behaupteten Benutzungen.

So soll nach Angaben der Einsprechenden die technische Ausfiihrung der Kam-
merfulleinrichtung auf der Baustelle ,Chemnitz* im Wesentlichen mit der Anord-

nung nach der EP 0590 342 Al (E3) uUbereinstimmen. Selbst wenn dies als zu-
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treffend unterstellt wird, konnte auch diese Benutzung aus den schon oben unter
4.2.1 zur Druckschrift E3 ausgefihrten Griinden den Gegenstand des geltenden
Patentanspruchs 1 nicht nahelegen.

Schliel3lich lassen auch die zu der geltend gemachten Vorbenutzung ,Lille* vor-
gelegten Fotos (SD5) erkennen, dass die entscheidenden Merkmale des Patent-
anspruchs 1 hinsichtlich der rastermal3freien Positionierung der zweiten Formkaor-
per gerade nicht vorliegen. Vielmehr zeigt das Foto 1 Formstiicke, die entweder
zufallig in die Abstande zwischen den Schienenful3befestigungselementen passen
(linker Gleisbereich) oder passend zurechtgeschnitten sind (mittlerer Gleisbe-
reich). Im Ubrigen sollen laut der zugehdrigen fiir wahr unterstellten Eidesstattli-
chen Versicherung des Zeugen Staudt und des Sachvortrags der Einsprechenden
hierbei die oberen und unteren Formkdrpern miteinander verklebt sein, was
ebenfalls vom Patentgegenstand wegfuhrt, bei welchem eine schwenkbare, also
|6sbare Verbindung zwischen den ersten und zweiten Kérpern vorgesehen ist.
Nach alledem sind die geltend gemachten Vorbenutzungen ebenso wie der druck-
schriftlich aufgezeigte Stand der Technik nicht geeignet, jeweils im Einzelnen oder

in Kombination den Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 nahezulegen.
Der Patentanspruch 1 ist somit bestandsfahig.
5. Mit dem sie tragenden Hauptanspruch haben auch die auf zweckmalige Aus-

gestaltungen dessen Gegenstandes gerichteten Unteranspriiche 2 bis 21 Be-

stand.
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6. Nachdem das Streitpatent bereits gemafd dem Hauptantrag aufrecht zu erhal-

ten war, erlbrigt sich ein Eingehen auf die Hilfsantrage.

Hildebrandt Guth Ganzenmiller Kiest
Cl



