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betreffend das deutsche Patent 101 24 624

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bun-
despatentgerichts auf Grund der mindlichen Verhandlung vom 13. Marz 2014
unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Rauch, der Richterin Pischel sowie
der Richter Dipl.-Ing. Hildebrandt, Dipl.-Ing. Kiiest und Dr.-Ing. Groldmann

fur Recht erkannt:

1. Das deutsche Patent 101 24 624 wird im Umfang seines Pa-

tentanspruchs 5 fir nichtig erklart.

2. Die weitergehenden Klagen werden abgewiesen.

3. Die Kosten des Rechtsstreits tragen die Klagerinnen.

4. Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung in

Hohe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages

vorlaufig vollstreckbar.



Tatbestand

Die Klagen richten sich gegen das deutsche Patent 101 24 624, das auf eine An-
meldung vom 21. Mai 2001 zuriickgeht und die innere Prioritdt der Anmeldung
DE 101 12 979.3 vom 17. Marz 2001 in Anspruch nimmt. Das Patent ist bezeich-
net mit ,Zungenvorrichtung und/oder Herzstuck fur eine Weiche“ und umfasst funf
Anspriche. Anspruch 1 bezieht sich auf eine Zungenvorrichtung fur eine Weiche,
der nebengeordnete Anspruch 2 auf ein Herzstlck fir eine Weiche, die Anspri-
che 3 bis 5 sind als Unteranspriiche sowohl auf Anspruch 1 als auch auf An-

spruch 2 riickbezogen.

Die Patentanspriiche 1, 2 und 5 lauten in der erteilten Fassung wie folgt:

1. Zungenvorrichtung fiur eine Weiche, insbesondere fur
StralRenbahngleise, aus einem aus einem Vollblock hergestellten,
im Wesentlichen trogférmigen Zungenbett,

dadurch gekennzeichnet,

dass der obere Teil (1) der Zungenvorrichtung mit dem Zungen-
bett (4) aus einem Stahl hochfester Gite und der untere Teil (2)
der Zungenvorrichtung aus Baustahl besteht, wobei der obere Teil

und der untere Teil miteinander verbunden sind.

2. Herzstick fur eine Weiche, insbesondere fur Stra3enbahn-
gleise, dadurch gekennzeichnet,

dass das aus einem Vollblock hergestellte Herzstiick (7) einen
oberen Teil (1) aus einem Stahl hochfester Giite und einen unte-
ren Teil (2) aus Baustahl hat, wobei der obere Teil und der untere

Teil miteinander verbunden sind.

5.  Zungenvorrichtung und/oder Herzstiick nach einem der An-
spruche 1 bis 4,

dadurch gekennzeichnet,



dass der obere Teil (1) eine Grundharte bis zum 1.400 N/mm2
aufweist.

Wegen des Wortlauts der Unteranspriiche 3 und 4 wird auf die Streitpatentschrift
DE 101 24 624 C2 Bezug genommen.

Die Klagerinnen machen den Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfahigkeit
(8 22 Abs. 1, § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG) geltend. Im Hinblick auf Patentanspruch 5
beruft sich die Klagerin zu 2) zudem auf den Nichtigkeitsgrund der unzureichen-
den Offenbarung (8 22 Abs. 1, § 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG).

Die Klagerinnen berufen sich auf folgende Dokumente:

K4 Offenlegungsschrift DE 40 11 523 Al

K7 Patentschrift GB 674,988

K8 =TK4  Patentschrift DE 1 222 957

K9 Auslegeschrift DE 1 048 938

K10 Patentschrift US 976,056

K12 Patentschrift US 705,056

K13 Patentschrift GB 3074 A

K14 Patentschrift US 1,564,340

TK5 Dubbel, Taschenbuch fir den Maschinenbau, Teil I,
13. Aufl., S. 556 bis 558

TK6 Dubbel, Taschenbuch fir den Maschinenbau, Teil |,
13. Aufl., S. 654 bis 658

TK7 Abhandlung zum Stichwort ,Harte“ in Wikipedia (Internet-
Enzyklopadie)

Nach Meinung der Klagerin zu 1) wird der Gegenstand des Anspruchs 1 durch die
Schrift K7, aber auch durch K12 bis K14, neuheitsschadlich vorweggenommen
oder dem Fachmann zumindest nahegelegt. Letzteres sei auch durch eine Kombi-
nation der Schriften K4 und K8 der Fall. Ergdnzend werden die Schriften K9 und



K10 angefuhrt. Durch K10 sei es dem Fachmann nahe gelegt, die aus K7 be-

kannte Konstruktion auf eine Zungenvorrichtung zu tbertragen.

Der Gegenstand des Anspruchs 2 ist der Klagerin zu 1) zufolge ebenfalls durch
K7, dariber hinaus auch durch K8 neuheitsschadlich getroffen. Auf3erdem sei K10

auch hier relevant.

Die Merkmale der Unteranspriiche seien aus den Schriften K7, K8 bzw. K9 be-

kannt.

Die Klagerin zu 2) ist ebenfalls der Meinung, dass der Gegenstand des erteilten
Anspruchs 2 durch die Entgegenhaltung K8 neuheitsschadlich vorweggenommen
sei. Dies gelte auch fur den Gegenstand des Unteranspruchs 3. Das in An-
spruch 4 zusatzlich enthaltene Merkmal stelle - wie aus TK6 zu ersehen sei - eine
dem Fachmann gelaufige MaRnahme dar. Die in Anspruch 5 enthaltene Angabe,
wonach die Grundharte des Materials bis zu 1400 N/mm? betragen kénne, be-
zeichnet die Klagerin zu 2) - unter Hinweis auf TK7 - als unverstandlich und zur
Spezifikation der Materialeigenschaften unbrauchbar.

Die Klagerin zu 1) beantragt,
das angegriffene Patent insgesamt fur nichtig zu erklaren.

Die Klagerin zu 2) beantragt,
das angegriffene Patent im Umfang seines Patentanspruchs 2
sowie der unmittelbar oder mittelbar auf den Anspruch 2 zurtck-

bezogenen Patentanspriiche 3 bis 5 teilweise fiur nichtig zu erkla-

ren.



Die Beklagte beantragt,

die Klagen insgesamt,
hilfsweise nach Maf3gabe der mit Schriftsatz vom 10. Januar 2014
(Blatt 129 ff. der Akte) eingereichten, in der Reihenfolge ihrer

Nummerierung gestellten Hilfsantrage 1 und 2 abzuweisen.

Gemald Hilfsantrag 1 soll der Wortlaut des erteilten Patentanspruchs 1 unveran-
dert bleiben. Dem Wortlaut des erteilten Patentanspruchs 2 soll folgender Text
angefugt werden: ,....,und mit dem Herzstuck (7) Regelschienen (8) verbunden
sind“. Die Unteranspriiche 3 bis 5 sollen sich bei unverandertem Wortlaut auf die

geadnderte Fassung des Anspruchs 2 rickbeziehen.

Gemal} Hilfsantrag 2 soll Patentanspruch 2 entfallen. Aus den Anspriichen 3 bis 5
sollen Anspriche 2 bis 4 werden, wobei der Rickbezug auf den erteilten An-

spruch 2 jeweils ebenfalls entfallen soll.

Der Senat hat den Parteien mit Schriftsatzen vom 18. November 2013 (im Verfah-
ren 7 Ni 4/14) bzw. vom 31. Januar 2014 (im Verfahren 7 Ni 22/14) frihe gerichtli-

che Hinweise gemal § 83 Abs. 1 PatG zukommen lassen.

Durch Beschluss vom 3. Februar 2014 hat der Senat die beiden Verfahren zur

gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung verbunden.

Wegen der Einzelheiten wird auf das Protokoll der miindlichen Verhandlung sowie
auf den gesamten Akteninhalt, insbesondere auf die Schriftsatze der Parteien mit

samtlichen Anlagen, Bezug genommen.



Entscheidungsgrinde

Die Klagen sind zul&ssig, jedoch nur teilweise erfolgreich. Der Senat hat letztlich
nicht die Uberzeugung gewinnen konnen, dass der geltend gemachte Nichtig-
keitsgrund der mangelnden Patentfahigkeit (8 22 Abs. 1, § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG)
gegeben ist. Jedoch liegt der von der Klagerin zu 2) hinsichtlich Patentanspruch 5
geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der mangelnden Ausfuhrbarkeit (8 21 Abs. 1
Nr. 2 PatG) vor. Somit haben die Anspriche 1 bis 4 des Streitpatents in der er-
teilten Fassung Bestand, wahrend Anspruch 5 weder in seiner erteilten Fassung
noch in einer der mit Hilfsantrag 1 bzw. 2 der Beklagten verteidigten Fassungen

(d. h. als Anspruch 4 gemalR Hilfsantrag 2) aufrecht erhalten werden kann.

1. Das Streitpatent betrifft nach seiner Beschreibung (Streitpatentschrift, Abs. 1
bis 4) eine Zungenvorrichtung und/oder ein Herzstlick flr eine Weiche, insbeson-
dere fur StraBenbahngleise. Solche Zungenvorrichtungen bzw. Herzsticke fur
Weichen wirden - wie aus der Offenlegungsschrift DE 40 11 523 Al (K4) bekannt
sei - aus einzelnen Teilen zusammengebaut, vorzugsweise geschweil3t, oder aber
aus einem Vollblock herausgefrast. Bei der Zungenvorrichtung missten dann an-
schlieRend die Verschlei3flachen, also dort, wo ein Kontakt zwischen Rad und
Schiene bestehe, und der Gleitbereich der Zunge im Zungenbett gehértet werden.
Dieses Verfahren sei jedoch sehr zeitaufwendig und kostspielig. Durch die War-
mebehandlung beim Harten entstiinden Spannungen und Verzug. Die Teile der
Zungenvorrichtung mussten dann aufwendig manuell gerichtet werden. Darlber
hinaus sei es bekannt, eine Zungenvorrichtung oder ein Herzsttick fur eine Weiche
aus einem Vollblock aus einem Stahl hochfester Gute herzustellen. Bei diesem
Verfahren sei ein nachtragliches Harten nicht notwendig. Nachteilig sei jedoch,
dass der hochfeste Stahl sehr teuer sei. Dazu komme, dass die Vollblocke in der
bendtigten Gute und Starke auf dem Markt nur mit Mihe beschafft werden kénn-

ten.



Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, die Materialkosten fur eine Zun-
genvorrichtung bzw. fur ein Herzstiick fur eine Weiche, hergestellt aus einem Voll-

block, zu reduzieren (Streitpatentschrift, Abs. 5).

2. Zur Losung dieser Aufgabe schlagt das Streitpatent in Anspruch 1 eine
Zungenvorrichtung und in Absatz 2 ein Herzstuck fur eine Weiche mit folgenden

Merkmalen vor:

Anspruch 1

la) Zungenvorrichtung fur eine Weiche,
1b) aus einem aus einem Vollblock hergestellten, im Wesentli-

chen trogférmigen Zungenbett,

- Oberbegriff -

1c) der obere Teil (1) der Zungenvorrichtung mit dem Zungen-
bett (4) besteht aus einem Stahl hochfester Giite,

1d) der untere Teil (2) der Zungenvorrichtung besteht aus Bau-
stahl,

le) der obere Teil und der untere Teil sind miteinander verbun-
den.

- Kennzeichen -

Anspruch 2

2a) Herzstick fur eine Weiche,

2b) das Herzstlick ist aus einem Vollblock hergestellt,

2c) das Herzstiuck hat einen oberen Teil aus einem Stahl
hochfester Gute,

2d) das Herzstlck hat einen unteren Teil aus Baustahl,



2e) der obere Teil und der untere Teil sind miteinander verbun-
den.

3. Die vorliegende Erfindung befasst sich somit mit der Konstruktion von Wei-
chen im Rahmen des Gleisbaus. Zustandiger Fachmann hierfur ist ein Maschi-
nenbau-Ingenieur (FH) mit besonderer Erfahrung im Gleisbau, welcher auch tber
einschlagige Kenntnisse in Werkstoffkunde verfigt bzw. einen dort kundigen
Fachmann zu Rate zieht. Dieser Fachmann wird bei der Auslegung von Patentan-

spruch 1 und 2 von folgendem Verstandnis ausgehen:

a) Die in Anspruch 1 beanspruchte Zungenvorrichtung soll einerseits gemaf
Merkmal 1b) aus einem aus einem Vollblock hergestellten, im Wesentlichen
trogférmigen Zungenbett gebildet sein; andererseits soll sie aus zwei miteinander
verbundenen (Merkmal 1e) Teilen bestehen, einem oberen Teil mit dem Zungen-
bett (Merkmal 1c) und einem unteren Teil (Merkmal 1d). Diese Formulierung er-
scheint zunachst widersprichlich, weil das Merkmal 1b) so formuliert ist, als ob die
Zungenvorrichtung insgesamt aus dem trogférmigen Zungenbett gebildet sein soll,
was aber auf Grund der weiteren Merkmale 1b) und 1c) gerade nicht der Fall ist.
Dieser Widerspruch wird vom Fachmann in der Weise aufgelost werden, dass die
Formulierung ,aus einem ... Zungenbett i. S. v. ,mit einem ... Zungenbett® inter-

pretiert wird.

aa) Der Fachmann entnimmt dem Wortlaut des Anspruchs 1, dass sich das Teil-
merkmal ,einem aus einem Vollblock hergestellten® lediglich auf das geman
Merkmal 1b) néher ausgestaltete Zungenbett bezieht, das wiederum gemaf
Merkmal 1c) den oberen Teil der gesamten Zungenvorrichtung bilden soll. Dies
bedeutet im Umkehrschluss, dass der in Merkmal 1d) erwéhnte untere Teil der
Zungenvorrichtung an der in Merkmal 1b) festgelegten Ausgestaltung nicht teil hat,

insbesondere nicht zwingend aus einem Vollblock hergestellt sein muss.

Zwar werden in den Figuren 1 und 2 des Streitpatents sowohl der obere als auch

der untere Teil der Zungenvorrichtung als Vollblock dargestellt, und auch die Pa-
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tentbeschreibung legt eine solche Ausgestaltung nahe (vgl. etwa die Formulierun-
gen in Abs. 5 ..., hergestellt aus einem Vollblock,...“ und in Abs. 6: ,Zur Verringe-

rung der Kosten einer aus einem Vollblock hergestellten Zungenvorrichtung...).

Jedoch hat sich die Auslegung des Patents in erster Linie am Wortlaut der Pa-
tentanspriche zu orientieren; Beschreibung und Zeichnungen sind zwar bei der
Auslegung heranzuziehen, jedoch fuhren sie nicht zu einer Einengung oder Er-
weiterung desjenigen, was der Anspruch bei sinnvollem Verstandnis lehrt (BGH
GRUR 2004, 1023, 1024 - Bodenseitige Vereinzelungsvorrichtung; GRUR 2007,
309 - Schussfadentransport).

Im vorliegenden Fall lassen sich der Beschreibung keine Hinweise entnehmen,
wonach eine engere als die wortlautgeméafe Auslegung des Patentanspruchs 1
zur Verwirklichung des mit der Erfindung angestrebten Erfolgs geboten sei. Es
geht dem Streitpatent darum, die Vorteile der aus der Schrift K4 bekannten Kon-
struktion insoweit beizubehalten, als die Verschlei3flachen der Zungenvorrichtung,
d. h. vor allem die Teile, die in Kontakt mit den Radern der Schienenfahrzeuge
geraten, gemall Merkmal 1c) weiterhin aus einem Vollblock aus einem Stahl
hochfester Gute hergestellt sein sollen (vgl. Beschr. Abs. 3, 4). Dagegen soll von
der im Stand der Technik bekannten Konstruktion insofern abgewichen werden,
als zur Kostenverringerung der untere, keinen so starken Belastungen ausge-
setzte Bereich der Zungenvorrichtung lediglich aus Baustahl bestehen soll (Merk-
mal 1d). In der Patentschrift wird nicht darauf abgestellt, dass auch in Bezug auf
diesen unteren Teil zwingend an der Vollblock-Ausgestaltung festgehalten werden
soll. Da der untere Teil seine in der Abstlitzung des oberen Teils bestehende Auf-
gabe auch dann in ausreichendem Malie erfiillen kann, wenn er nicht als Voll-
block, sondern z. B. als aufgesténderte Profilkonstruktion ausgebildet ist, wird der
Fachmann bei der Lektlre der Streitpatentschrift die dort nicht ausdricklich er-
wahnte Ausgestaltung des unteren Teils der Zungenvorrichtung als Vollblock auch
nicht ohne Weiteres ,mitlesen®.
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bb) Zu einer anderen Auslegung kommt der Fachmann auch nicht durch einen
Vergleich mit dem Wortlaut des Anspruchs 2. Dort ist in Merkmal 2b) eindeutig
festgelegt, dass das beanspruchte Herzstiick fur eine Weiche insgesamt aus ei-
nem Vollblock hergestellt sein muss, wobei dieser Vollblock gemafd den Merkma-

len 2c) und 2d) ebenfalls aus zwei Teilen bestehen soll.

Dieser Umstand zwingt nicht zu einer Vereinheitlichung der Auslegung in dem
Sinne, dass auch bei der Zungenvorrichtung beide Teile als Vollblock ausgebildet
sein mussen. Gerade die unterschiedliche Formulierung der beiden nebengeord-
neten Anspriuche spricht dafur, die jeweiligen Merkmale auch unterschiedlich zu
interpretieren. Im Ubrigen mag es aus fachmannischer Sicht durchaus Griinde
geben, den Unterbau beim Herzstiick - anders als bei der Zungenvorrichtung - als
Vollblock (d. h. besonders stabil) zu konstruieren. Im Vergleich zum Zungenbett,
das nur durch die Bewegung der Zunge und bei Rillenschienen auch durch das
Befahren mit dem Radkranz beansprucht wird, ist das Herzstlick einer noch héhe-
ren Belastung ausgesetzt. Zum einen erhdlt es einen Schlag durch das daruber
rollende Rad, nachdem dieses die Herzsticklicke, den Spalt vor dem Herzstick,
Uberquert hat, und auRerdem wird es bei der Kurvenfahrt vom Radkranz ange-

laufen.

Aus diesen Grinden ist es technisch durchaus von Vorteil, wenn der obere stark
belastete und daher aus einem Stahl hochfester Gite gebildete Teil zusammen
mit dem unteren Teil als Vollblock ausgebildet ist.

b) Bei Patentanspruch 2 kdonnte ein Widerspruch darin gesehen werden, dass
das Herzstick einerseits aus einem Vollblock hergestellt ist (Merkmal 2b), ande-
rerseits aber aus zwei Teilen besteht (Merkmale 2c, 2d). Der Fachmann erkennt
aber, dass der Begriff ,Vollblock® nicht i. S. v. ,Einstlickigkeit® zu interpretieren ist,
dass vielmehr das Herzstlick aus zwei miteinander verbundenen (Merkmal 2e)
Teilen besteht, die zusammen einen Vollblock darstellen, dessen Querschnitt

keine ,Locher* aufweist.
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Patentanspruch 1 erweist sich in seiner erteilten Fassung als bestandsfahig.

1. Der Gegenstand dieses Anspruchs ist durch den vorliegenden Stand der
Technik nicht neuheitsschédlich vorweg genommen.

a) Die Entgegenhaltungen K7 und K8 betreffen jeweils ein Herzstiick fir eine
Weiche, nicht jedoch eine Zungenvorrichtung, weshalb jeweils bereits das Merk-
mal 1a) nicht verwirklicht ist. Dass sich das Patent K7 nach seiner Bezeichnung
.improvements in Rail Track Elements” allgemein auf Gleiselemente bezieht, an-
dert daran nichts, weil es sich - wie aus Seite 1 Zeilen 10 bis 14 seiner Beschrei-
bung hervorgeht - speziell mit Herzstlcken (,frogs“) und Rillenschienen (,grooved
rails“) befasst, wahrend auf Zungenvorrichtungen in der gesamten Druckschrift

nicht eingegangen wird.

b) Auch aus den Entgegenhaltungen K10, K12, K13 und K14 gehen keine
Gegenstande hervor, die samtliche in Anspruch 1 des Streitpatents genannten
Merkmale aufweisen. In keiner dieser Druckschriften findet sich namlich eine kon-
krete Angabe Uber Material und Beschaffenheit des unteren Teils, so dass dort

jeweils zumindest das auf Baustahl gerichtete Merkmal 1d) fehlt.

2. Der Senat ist (abweichend von seiner in dem frihen gerichtlichen Hinweis
vom 18. November 2013 vertretenen Auffassung) letztlich nicht zu der Uberzeu-
gung gelangt, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung dem
Fachmann durch den am Prioritatstag vorliegenden Stand der Technik nahe ge-

legt war.

a) Als nachstkommenden Stand der Technik sieht der Senat (auch insoweit
abweichend von seinem frihen gerichtlichen Hinweis) die in der Streitpatentschrift
angefuhrte DE 40 11 523 Al (K4) an, weil diese Druckschrift als einzige der im
Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen das dem zentralen Erfindungsgedan-
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ken des Streitpatents zu Grunde liegende Prinzip der Vollblockbauweise zeigt.
Genauer gesagt offenbart diese Druckschrift eine insgesamt aus einem Vollblock
hergestellte Zungenvorrichtung fir eine Weiche mit einem trogférmigen Zungen-
bett nach den Merkmalen 1a) und 1b) des angegriffenen Patentanspruchs 1 in
dem eingangs unter 1.3.a) erlauterten Sinne (vgl. K4 Anspruch 6 i.V.m. An-
spruch 1; Figuren 2 bis 5).

b) Zungenvorrichtungen flr Weichen sind grundsatzlich aus den Entgegenhaltun-
gen K9, K10, K12, K13 und K14 bekannt. Entgegen dem ersten Anschein, der sich
moglicherweise aus den dortigen Zeichnungen gewinnen lasst, erweisen sich
diese Druckschriften bei differenzierter Betrachtung ihres Gesamtinhalts jedoch
als nicht geeignet, dem Fachmann - ausgehend von der Zungenvorrichtung nach
der K4 - die streitpatentgemal3e Erfindung nahe zu legen. Die dort offenbarten
Konstruktionen folgen namlich einem jeweils grundsatzlich von der Vollblockaus-

fuhrung des Streitpatents abweichenden Prinzip.

So zeigt die Druckschrift K9 zwar eine Zungenvorrichtung, welche aus einem die
Fahrschiene und die Weichenzunge aufweisenden oberen Teil und einem diese
Teile tragenden unteren Teil besteht. Auch sind hierflr unterschiedliche Materia-
lien angegeben, namlich ein verschleil3fester Stahl fir die oberen Komponenten
und ein Baustahl fur den unteren Block. Dabei ist jedoch das Zungenbett gerade
nicht - wie in dem diesbeziiglichen Merkmal 1c) des angegriffenen Patentan-
spruch 1 angegeben - Bestandteil des oberen, aus hochfestem Stahl bestehenden
Teils, sondern des unteren, aus Baustahl bestehenden Teils (siehe Figuren 3 und

4, wonach die Zunge 6 auf Block 1 bzw. 8 aufliegt).

AulRerdem sind bei der Konstruktion nach der K9 die Fahrschienen als separate
Komponenten auf den unteren Block aufgeschweifl3t und nicht aus einem Vollblock
herausgearbeitet, wie es das Merkmal 1b) fordert. Um zum Gegenstand des
Streitpatents nach Anspruch 1 zu gelangen, hatte der Fachmann folglich das Kon-
struktionsprinzip der K9 - das Aufschweil3en von Einzelkomponenten auf einen

Block - verlassen und Fahrschiene und Zungenbett aus einem Vollblock heraus-
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frdsen mussen. In einem weiteren Schritt hatte er das Zungenbett, welches nach
der K9 von dem unteren Block gebildet wird, in den oberen Teil einbeziehen mis-
sen. Fur diese Schritte vermittelt die K9 jedoch keine Anregungen. Vielmehr be-
schreibt sie eine in sich schlissige Ldsung fir eine kostengtinstige Weichenkon-
struktion, welche sich durch einfaches Aufschwei3en standardisierter Einzelkom-
ponenten auf einen tragenden Block aus gunstigem Material ergibt.

Die Druckschrift K10 offenbart einen zwischen zwei Schienen (,rails 1, 2, 3%) mit-
tels Schraubbolzen (,bolts 8, 13“) zusammengehaltenen Verbund aus einer obe-
ren, das Zungenbett umfassenden Platte (,hardened plate 5%) und einem unteren
Abstltzblock (,chock to support the plate 4, 11%). Platte und Abstltzblock sind
hierbei nicht als Block miteinander verbunden (siehe auch Figuren 5 und 6); viel-
mehr soll die gehartete Platte nach Lésen der Schraubbolzen ausdricklich aus-
wechselbar (,easily removed®) sein. Der Fachmann wird durch diese Entgegen-
haltung somit eher dazu angeregt, als Zungenbett eine nach Lésen der Halte-
schrauben herausnehmbare Platte einzusetzen, um diese bei fortgeschrittenem
Verschleil3 in einfacher Weise gegen ein neuwertiges Ersatzteil austauschen zu
kénnen. Dazu sind nach der Lehre der K10 zwingend zwei seitliche Schienen so-
wie mehrere den Verbund aus Platte und Abstitzblock zusammenhaltende
Schraubbolzen erforderlich. Von der streitpatentgeméafRen Lésung nach dem an-
gegriffenen Patentanspruch 1, ndmlich einen aus einem Vollblock aus hochfestem
Stahl bestehenden oberen Teil mit einem aus Baustahl bestehenden unteren Tell
ohne weitere Hilfskonstruktionen zu einer festen Blockkonstruktion zu verbinden,
fuhrt der Inhalt der K10 somit gerade weg. Zudem fehlt in dieser Schrift eine kon-

krete Angabe zum Material des unteren Teils.

Eine ahnliche Konstruktion zeigt auch die Druckschrift K12. Dort wird ein — ledig-
lich bereichsweise - das Zungenbett bildender Teil (,member D) aus hartem Ma-
terial (,extra hard material“) mit Hilfe von Keilen (,keys G“) und Schraubbolzen
(,bolts c*) zwischen einer seitlichen Schiene (,rail B) und einem im Querschnitt
etwa L-formigen Profil (,side flange C“) klemmend gehalten. Dabei bildet der Teil
D kein Uber die Lange durchgehendes, also aus einem Vollblock bestehendes
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Zungenbett; vielmehr beschrankt sich dieses auf den in Figur 2 im Querschnitt
dargestellten Bereich (Schnitt 2—2 gemal Fig. 1), wahrend aul3erhalb dieses Be-
reichs, wie in Figur 3 gezeigt, die Zunge dort lediglich auf einzelnen Stegen gleitet.
Damit weist die K12 aber ebenfalls in eine ganzlich andere Richtung als es das

Streitpatent gemald dem angegriffenen Patentanspruch 1 lehrt.

Auch bei der Konstruktion nach der K13 bildet eine separate Platte aus hartem
Stahl (,separately formed plate E of hard steel®) lediglich in einem relativ kurzen
Abschnitt der Weiche ein Zungenbett (siehe Querschnitt 3—3 in Figur 1, dargestellt
in Figur 3), wahrend die Zunge im ubrigen Bereich beweglich auf Stegen aufliegt
(siehe Figur 4). Dabei umschliel3t der untere Teil (,body D“) die Platte unten und
seitlich etwa trogférmig, was den Fachmann eher dazu hingefihrt hatte, einen
(Teil-) Block in die Ausnehmung eines trogformigen Blocks einzulassen. Um zu
der streitpatentmaRigen Erfindung zu gelangen, hatte der Fachmann somit die
Konstruktion nach der K13 unter Abkehr von diesem ,Einbettungsprinzip“ auch
noch dahingehend abandern muissen, das dort auf den Anfangsbereich der Wei-
che beschrankte Zungenbett auf die gesamte Lange der Weiche zu erweitern. Im
Ubrigen lasst sich auch diese Druckschrift nicht zu einem konkreten Material des

unteren Blocks aus.

Bei der Weichenanordnung nach der K14 beschrankt sich das Zungenbett eben-
falls auf lediglich zwei kurze Abschnitte der Weichenlange, bildet also keinen Voll-
block i. S. d. Merkmals 1b) des erteilten Patentanspruchs 1 (siehe Schnitte 4-4
und 7—7 gemal Figur 1 und den zugehdrigen Figuren 4 und 7). Zwar entnimmt der
Fachmann auch dieser Druckschrift das Prinzip, fur die hoch belasteten Kompo-
nenten einer Weiche einen harten Stahl (,high manganese steel®) und fur die Tra-
gekonstruktion ein weniger hartes Material einzusetzen; es findet sich dort jedoch
weder ein Hinweis auf die Verbindung dieser Teile zu einem Vollblock noch auf
einen Baustahl als Material fir den unteren Teil. Auch diese Entgegenhaltung
konnte daher den Fachmann nicht in naheliegender Weise zum Gegenstand des

Streitpatents nach dessen erteiltem Patentanspruch 1 fuhren.
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Auch der nebengeordnete Patentanspruch 2 erweist sich in der erteilten Fassung

als bestandsfahig.

1. Das mit diesem Anspruch beanspruchte Herzstuck fur eine Weiche ist durch
den vorliegenden Stand der Technik ebenfalls nicht neuheitsschadlich vorweg ge-

nommen.

So befassen sich die Entgegenhaltungen K9, K10, K 12 und K13 nicht mit dem
Herzstlick einer Weiche, wahrend in den explizit auf ein solches Herzstiick ge-
richteten Druckschriften K7 und K8 das Herzstick nicht aus einem Vollblock
i. S. d. Merkmals 2b hergestellt ist.

Dies gilt auch fur die Weichenkonstruktion nach der Druckschrift K14, in welcher
zwar auch ein Herzstlck (,frog®) als Anwendungsbereich mit erwahnt ist, konkrete

Angaben zu diesem Herzstiick jedoch ganzlich fehlen.

2. Auch im Hinblick auf den erteilten Patentanspruch 2 ist der Senat letztlich
(ebenfalls abweichend von der in den friihen gerichtlichen Hinweisen dargelegten
vorlaufigen Auffassung) nicht zu der Uberzeugung gelangt, dass dessen Gegen-
stand dem Fachmann durch den am Prioritatstag vorliegenden Stand der Technik

nahe gelegt war.

Die Entgegenhaltung K4 stellt auch fir den Gegenstand des Anspruchs 2 den
nachstkommenden Stand der Technik dar. In dieser Schrift ist namlich nicht nur
eine Zungenvorrichtung beschrieben, sondern eine komplette Weiche aus einem
nicht unterteilten Vollblock aus einheitlichem Stahl, aus dessen Oberflache die
Komponenten sowohl der Zungenvorrichtung als auch des Herzstlicks herausge-
arbeitet sind. Eine Anregung dahingehend, ein solches Herzstiick gemald der

Lehre des Anspruchs 2 in einen oberen und einen unteren Teil aufzuteilen und fur
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die Teile unterschiedliche Stahlqualitdten einzusetzen, geht aus der K4 jedoch

nicht hervor.

Auch die beiden explizit auf das Herzstiick einer Weiche gerichteten Entgegen-
haltungen K7 und K8 geben dem Fachmann keine Veranlassung, ein aus einem
Vollblock hergestelltes Herzstiick (Merkmal 2a des erteilten Patentanspruchs 2)
gemalR dessen Merkmalen 2c) und 2d) in einen oberen Teil aus einem Stahl

hochfester Glte und einen unteren Teil aus Baustahl aufzuteilen.

So vermittelt die K7 die Lehre, eine Platte aus hochfestem Stahl (,a wear plate
made from hard steel“) auf eine Tragekonstruktion aus weichem Stahl (,supporting
structure ... of mild steel”) aufzusetzen (siehe dort u. a. Anspruch 1). Diese Unter-
konstruktion ist jedoch, wie im gesamten Offenbarungsgehalt dieser Druckschrift
beschrieben, aus mehreren Einzelkomponenten zusammengesetzt (,ein oder
mehrere Doppel-T-Trager®) und leitet den Fachmann daher gerade nicht dazu an,
insgesamt fur das Herzstick lediglich zwei Teile vorzusehen, welche aufeinander

liegend und miteinander verbunden einen Vollblock bilden.

Auch die Herzstlickkonstruktion nach der K8 ist in dhnlicher Weise wie bei K7 als
mehrteiliger - jedenfalls keinen Vollblock bildender - Untersatz mit aufgelagertem
Verschlei3block ausgebildet und gibt dem Fachmann keine Anregung, unter Bei-
behaltung der aus K4 bekannten Vollblockbauweise das Herzstick i. S. d. Merk-

male 2b) bis 2e) als zweiteiligen Vollblock auszubilden.

Die Druckschrift K14 schlie3lich bezieht sich ausweislich der dortigen Beschrei-
bung (siehe Seite 1, Absatz 2) zwar auch auf ein Herzstuck (,frog“), geht im weite-
ren aber auf ein solches nicht mehr ein, insbesondere nicht auf eine blockartige
Ausbildung desselben. Im Ubrigen fiihrt diese Druckschrift ebenso wie die Entge-
genhaltungen K7 und K8 aufgrund der dort offenbarten ,aufgestanderten® Kon-
struktion von dem Vollblockprinzip des angegriffenen Patentanspruchs 2 eher

weg.
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Die Ubrigen Entgegenhaltungen liegen schon deshalb noch weiter vom Gegen-
stand des erteilten Patentanspruchs 2 ab, weil sie sich mit der Zungenvorrichtung
und nicht mit dem Herzstlck einer Weiche befassen. Sie geben dem Fachmann
jedenfalls keine Veranlassung dazu, ggf. einzelne ihrer Merkmale herauszugreifen
und auf ein als Vollblock ausgefiuihrtes Herzstick — etwa nach der K4 - zu Ubertra-
gen. Dies k&dme vielmehr einer unzulassigen ex-post-Betrachtung in Kenntnis der

Erfindung gleich.

3. Somit haben sich die nebengeordneten Anspriiche 1 und 2 des Streitpatents
in dessen erteilter Fassung als bestandsfahig erwiesen, und mit ihnen die darauf
rickbezogenen Unteranspriche 3 und 4. Auf die von der Beklagten gestellten

Hilfsantrage kommt es demnach insoweit nicht an.

V.

Patentanspruch 5 ist dagegen nicht bestandsfahig, weil sein zusatzliches Merk-
mal, wonach der obere Teil der Zungenvorrichtung bzw. des Herzstlcks ,eine
Grundharte bis zum 1.400 N/mm? aufweist®, fiir den Fachmann nicht ausfiihrbar

ist.

In der Fassung des Hilfsantrags 1 der Beklagten soll Patentanspruch 5 seinem
Wortlaut nach unverandert bleiben; gemanR Hilfsantrag 2 soll er in Anspruch 4 um-
nummeriert und nur noch auf den erteilten Anspruch 1 riickbezogen sein. Da da-
mit in beiden Fallen keine sachlichen Anderungen in Bezug auf das genannte zu-
satzliche Merkmal des erteilten Anspruchs 5 verbunden sind, wird der Vorwurf der

mangelnden Ausflhrbarkeit durch die beiden Hilfsantrage nicht ausgeraumt.

Unbeschadet einer rein redaktionellen Richtigstellung des offensichtlichen
Schreibfehlers ,bis zum* in korrekt ,bis zu“ (auch gestitzt durch die entsprechende
Beschreibungsstelle Abs. [0010] der Streitpatentschrift) ergibt das gerigte Merk-

mal schon deswegen keine sinnvolle Anweisung fur den Fachmann, weil das be-
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treffende Merkmal sowohl in der Bezugsgrofe ,,Grundharte” als auch in der ange-
gebenen Dimension ,N/mm?* nicht eindeutig ist. Zur konkreten Bestimmung einer
Harte bzw. einer Festigkeit bei Stahlen ist namlich die Angabe der zugrunde lie-
genden Prufmethode (vgl. hierzu den Wikipedia-Artikel ,Harte®, Anlage TK7) sowie
ggf. eine davon abgeleitete Konkordanz zwischen Festigkeits- und Hartewert er-
forderlich, was in dem bemaé&ngelten Anspruch wie auch in der Ubrigen Streitpa-
tentschrift fehlt.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i.V.m. § 91 Abs. 1, § 92
Abs. 2 Nr.1 ZPO. Durch die Nichtigerklarung des Patentanspruchs 5 wird der
Schutzumfang des Streitpatents nicht vermindert, weshalb sie keinen Anlass fur
eine Aufteilung der Kosten liefert. Die Entscheidung tber die vorlaufige Vollstreck-
barkeit beruht auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 ZPO.

VI.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelas-
senen Rechtsanwaltin oder Patentanwaltin oder von einem in der Bundesrepublik
Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unterzeichnet und
innerhalb eines Monats beim Bundesgerichtshof, Herrenstral3e 45a, 76133 Karls-
ruhe eingereicht werden. Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung des in voll-
standiger Form abgefassten Urteils, spatestens aber mit dem Ablauf von fiinf Mo-

naten nach der Verkindung. Die Berufungsfrist kann nicht verlangert werden.
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Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung
gerichtet wird, sowie die Erklarung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung
eingelegt werde. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte

Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Rauch Pischel Hildebrandt Kiest Gro3mann

pro



