BUNDESPATENTGERICHT

9 W (pat) 23/13 Verkiindet am
23. Méarz 2016

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2005 057 542

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die miundliche Verhandlung vom 23. Marz 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dipl.-Ing. Hilber sowie der Richter Paetzold, Dipl.-Ing. Sandkdmper und
Dr.-Ing. Baumgart

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

BPatG 154
05.11



Grinde

Die Beschwerdefuhrerin ist Anmelderin der am 1. Dezember 2005 beim Deut-
schen Patent- und Markenamt eingegangenen, dort mit dem Aktenzeichen
10 2005 057 542.0 gefuihrten Patentanmeldung mit der Bezeichnung

~Einbau elektrischer GrolRkomponenten in Doppelstock-Triebzigen®.

Mit dem das Erstelldatum 15. Marz 2013 tragenden Beschluss der Prifungsstelle
fur Klasse B 61 C des Deutschen Patent- und Markenamtes — der mit dem
22. Marz 2013 aufgrund Niederlegung im Abholfach der Anmelderin als zugestellt
gilt — wurde die Anmeldung gemalf 8 48 PatG zuriickgewiesen.

Laut der Beschlussbegriindung ergibt sich der Gegenstand des mit Schriftsatz
vom 12. November 2008 eingereichten Patentanspruchs 1 — zu dessen (fehlen-
der) Patentfahigkeit die Priufungsstelle zuvor mit einem Folgebescheid vom
20. Juli 2010 ausgefuhrt hat — in naheliegender Weise aus dem Stand der Tech-
nik.

Auf die hierzu beriicksichtigten Patentdokumente, u. a. die

D2 DE 4314405 Al und
D6 DE 2642531 Al,

wurde von der Prifungsstelle bereits mit dem qualifizierten Prifungsbescheid vom
11. Juli 2008 hingewiesen.



Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 19. April 2013 per Fax vorab einge-
gangene Beschwerde der Anmelderin vom selben Tag, mit der diese der Begrin-

dung des Zuruckweisungsbeschlusses vollumfanglich entgegen tritt.

In der mundlichen Verhandlung am 23. Marz 2016 hat die Anmelderin und Be-

schwerdefiihrerin den Antrag gestellt,

den Beschluss der Prifungsstelle fir Klasse B 61 C des Deut-

schen Patent- und Markenamts vom 15. Méarz 2013 aufzuheben

und das Patent unter Zugrundelegung folgender Unterlagen zu

erteilen:

- Patentanspriche 1 bis 5 gemald Schriftsatz vom 12. Novem-
ber 2008,

- neue Beschreibungsseiten 1 bis 3, Gberreicht in der mindlichen
Verhandlung am 23. Marz 2016,

- Figur 1 gemalR Schriftsatz vom 13. Januar 2006, eingegangen
am 16. Januar 2006,

— Hauptantrag —

hilfsweise, das Patent unter Zugrundelegung folgender Unterlagen

ZU erteilen:

- Anspriche 1 bis 4 gemal} Schriftsatz vom 19. April 2013,
- neue Beschreibungsseiten 1 bis 3, Gberreicht in der mindlichen
Verhandlung am 23. Marz 2016,

- Figur gemal Hauptantrag.

— Hilfsantrag —



Der Anspruch 1 gemaf Hauptantrag hat folgenden Wortlaut:

1. ,Doppelstock-Triebzug mit darin eingebauter elektrischer GrolRkomponente,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Grol3komponente (1) in einer von der Seitenwand (2) des Triebzugs

her zuganglichen Umhausung (3) des Wagenkastens angeordnet ist.”

Hieran schlieBen sich direkt oder indirekt rickbezogene Unteranspriche 2 bis 5

an.
Der geltende Anspruch 1 gemal Hilfsantrag hat folgenden Wortlaut:

1", .Doppelstock-Triebzug mit darin eingebauter elektrischer GroRkomponente,
dadurch gekennzeichnet,

dass die Grofl3komponente (1) in einer von der Seitenwand (2) des Triebzugs
her zuganglichen Umhausung (3) des Wagenkastens angeordnet ist,

die als tragende Baugruppe in den Wagenkasten-Rohbau des Triebzuges

integriert ist.”

Hieran schlieRen sich direkt oder indirekt rickbezogene Unteranspriiche 2 bis 4

an.

Wegen des Wortlauts der Unteranspriche, der geltenden Beschreibungsseiten so-
wie zu weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen. Die Anmeldungs-
unterlagen in der urspringlich eingereichten Fassung wurden in Gestalt der
DE 10 2005 057 542 Al - folgend OS kurzbezeichnet — verdffentlicht.

1. Die Beschwerde ist form- und fristgerecht eingelegt worden und auch im

Ubrigen zulassig. In der Sache hat sie jedoch keinen Erfolg.



2. Lt. der Beschreibungseinleitung Abs. 0002 der OS ist es bei als Triebzug
ausgefuhrten Schienenfahrzeugen gangige Praxis elektrische GroR3komponenten
— wie Traktionswechselrichter oder Gerate der Klimaanlage — unterflur, auf dem

Dach oder in Maschinenraumen einzubauen.

Anmeldungsgemal? soll eine derartige Grol3komponente in einer von der Seiten-
wand des Triebzugs her zuganglichen Umhausung des Wagenkastens angeord-
net sein (Absatz 0004).

Als madgliche Ausfuhrungsform der ,als Gerateraum dienenden® Umhausung wird
beispielhaft vorgeschlagen, dass diese ,einen Boden, Seitenwande und eine
Ruckwand® aufweist, in einer Anordnung, bei der die Umhausung fir eine Zugang-
lichkeit ,von der der Seitenwand des Triebzugs her” durch ,seitenwandseitig ange-
ordnete, abnehmbare Geratetiren zu 06ffnen bzw. zu verschlieRen® sein soll
(Abs. 0011 i. V. m. Abs. 0010).

Im Speziellen ist noch vorgeschlagen, die Umhausung als tragende Baugruppe in
den Wagenkasten-Rohbau des Triebzugs zu integrieren (Abs. 0008); der einzigen,
offensichtlich den Seitenwandbereich eines Wagenkastens unter Weglassung der
aulReren Seitenwand zeigenden Figur der OS entnimmt der Fachmann — vorlie-
gend ein Diplom-Ingenieur Maschinenbau, befasst mit der Konzeption der Anord-
nung von elektrischen Komponenten in Triebztigen — hierzu an senkrechte Pfeiler
und waagerechte Streben angrenzende oder diese aufweisende Wande, die

selbst als Brandschutzwand ausgeftihrt sein kénnen (Abs. 0012).

3. Im Rahmen dieser Offenbarung wird mit dem Anspruch 1 gemaf Hauptan-
trag zufolge Schutz begehrt fur

M1 - einen Doppelstock-Triebzug mit darin eingebauter elektrischer

GroRkomponente.



Ein Doppelstock-Triebzug muss neben Raumen fur die Fahrgéste auch einen Fuh-
rerstand aufweisen, und die Antriebs- (wie die beispielhaft benannten Wechsel-
richter bei elektrischem Fahrantrieb) bzw. Versorgungskomponenten (wie die
benannte Klimaanlage) missen notwendigerweise daran (entsprechend der be-
nannten Beispiele Unterflur/auf dem Dach) und/oder — hierauf ist der Einbauort
durch Merkmal M1 vorbestimmt — darin (entsprechend dem benannten Beispiel

Maschinenraum) angeordnet sein.

Die GroRe der ,GrolBkomponente® ist nicht naher definiert; jedoch ist es offensicht-
liche Folge, dass die fur die Anordnung der Gro3komponente zu reservierenden
Bereiche den zur Unterbringung der Fahrgéaste vorgesehenen Nutzraum innerhalb
des fur Doppelstock-Triebziigen vorgegebenen Lichtraumprofils bzw. des Wagen-

kasten einschranken (nach unten, nach oben oder in der Flache).

Der Einbauort und eine weitere Komponente des Triebzugs werden durch das

weitere im Anspruch 1 angefiihrte Merkmal zwar néher bestimmt bzw. bezeichnet:

M2 - Die GroRkomponente (1) ist in einer von der Seitenwand (2) des
Triebzugs her zuganglichen Umhausung (3) des Wagenkastens

angeordnet.

Denn die ,Umhausung” ist insoweit Bestandteil ,des” Wagenkastens und kann we-
gen der zu unterstellenden Abgrenzung zum Fahrgastraum daher nicht aus-
schlie3lich von diesem bzw. dessen Seitenwanden allein gebildet sein. Allerdings
muss zumindest eine Seitenwand des Triebzugs — der Figur folgend also eine den
Wagenkasten in der Breite seitlich begrenzende Wand — auch eine Seitenwand
der Umhausung ausbilden, weil diese gemafR der Weiterbildung nach Anspruch 5
oder Abs. 0011 der OS durch ,seitenwandseitig angeordnete, abnehmbare Ge-
ratetiren zu 6ffnen® sein konnte. In ihrer Gestalt und relativen GrofRe — insbeson-
dere hinsichtlich der Lage der Ubrigen Wande einschlief3lich der weiteren Seiten-

wéande — gegenuber der nicht spezifizierten GroRkomponente und konstruktiven



Ausfuhrung ist die Umhausung durch das Merkmal M2 dartber hinaus nicht ndher
definiert, die Umhausung kann auch zur Aufnahme weiterer Komponenten ausge-
legt sein, die durch den von der Umhausung eingeschlossenen Raum Uber deren
Ubrige Wéande von anderen Bereichen des Wagenkastens bzw. die durch weitere

Wwande des Triebzugs abgetrennt sind.

Uber den Sachgehalt des Anspruchs 1 gemaR Hauptantrag hinaus wird der Auf-
bau der Umhausung durch das demgegeniber erganzte Merkmal des An-

spruchs 1 gemal Hilfsantrag zumindest indirekt naher bestimmt:

M2.1"" - Die Umhausung ist als tragende Baugruppe in den Wagenkasten-

Rohbau des Triebzuges integriert:

Da der Fachmann den der Begrenzung dienenden Wandbestandteilen wie der
Ruckwand 6, der Bodenwand 4, den beiden Seitenwanden 5 (Abs. 0011) und der
ja eine abnehmbare Geratetlr aufweisenden, weiteren Seitenwand eine tragende
Funktion nur in Verbindung mit weiteren mechanischen Komponenten wie den in
der Figur gezeigten Pfeilern und Streben beimisst (s. 0. unter Punkt 2), wodurch
dazwischen liegende, sonst freie Durchgange zum Zwecke der Abtrennung ge-
genuber dem Fahrgastraum geschlossen vorliegen, folgt fur das Verstandnis die-
ses Merkmals, dass diese Elemente gleichsam Bestandteile einer selbsttragend
ausgefuhrten Wagenkasten-Rohbaustruktur sind, indem diesen in der Gesamtheit
eine anteilig tragende Stutzwirkung zur Erzielung einer notwendigen Stabilitat des
Wagenkastens zukommt — dies im Unterschied zu einer zwar fur sich selbsttra-
gend ausgefihrten Umhausung, die im eingebauten Zustand an der Kraftauf-
nahme und —leitung in der Rohbaustruktur keinen Anteil hatte.

4. Die geltenden Patentanspriiche nach Haupt- und Hilfsantrag sind zulassig,
u. a. sind deren Gegenstande hinreichend i. S. des 8 34 (3) 3. definiert und auch
in den ursprunglichen Unterlagen so deutlich und vollstandig offenbart, dass ein

Fachmann sie im Sinne des § 34 (4) ausfuhren kann.



5. Bereits der zwar unzweifelhaft gewerblich anwendbare Gegenstand des
Anspruchs 1 gemalf} Hilfsantrag ist nicht patentfahig, da dieser nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit gemal § 4 PatG beruht. Nahere Ausfihrungen auch zur
Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 gemald Hauptantrag ertibrigen sich
jedoch, weil der Anspruch 1 gemaR Hauptantrag denselben Doppelstock-Triebzug
in allgemeiner gehaltener Anspruchsfassung zum Gegenstand hat, weshalb nach-

folgende Aussagen diesem Anspruch gegentber sinngemaf gelten.

Die nachstkommende, weil den Aufbau eines Doppelstock-Triebzugs mit darin un-
tergebrachten Traktionsumrichter und Gleichrichter — die bei elektrisch angetriebe-
nen Fahrzeugen elektrische GroRkomponenten darstellen — entsprechend Merk-
mal M1 offenbarende Druckschrift D2 schlagt vor, diese Stromversorgungseinhei-
ten am Wagenende im Bereich der Drehgestelle in einem ,als mit der Zwischen-
decke” korrespondierenden (,niedrig gehaltenen) Ausristungsraum im Unterstock
anzuordnen, vgl. Spalte 3, Zeilen 18 bis 29 i. V. mit den Figuren in D2. Hierbei bil-
den demnach nicht nur die Zwischendecke, die Seitenwande des Triebzugs sowie
die Stirnwand des Triebzugs (vgl. Spalte 3, Zeile 4) — wie in D2 ausdrtcklich be-
nannt — Wande einer Umhausung aus; der Fachmann unterstellt dort auch im Be-
reich der vom Unterstock zum Oberstock fihrenden Treppen (vgl. Pos. 9,9 in den
Figuren) eine weitere Trennwand — oder diesen Treppen eine entsprechende
Funktion—, weil ein Stromversorgungseinrichtungen aufweisender ,Ausristungs-

raum® nicht offen ohne Abtrennung in den Fahrgastraum munden darf.

Dieses Verstandnis folgt auch im Ubrigen aus der D2, in der Doppelstock-Trieb-
zlge, bei denen elektrische Ausristungen und Antriebsaggregate ,im Seitenwand-
bereich“ eines nur einstockigen Endbereichs der Wagen ,vorgesehen® sind, als

bekannt vorausgesetzt werden, vgl. Spalte 1, Zeilen 14 bis 28.

Der Fachmann unterstellt einem Doppelstock-Triebzug wie in D2 angesprochen

unmittelbar einen inneren tragenden Aufbau sowie die Notwendigkeit einer Zu-



ganglichkeit fur Montage-/Wartungsarbeiten an den Stromversorgungseinheiten

wie in D6 vorgeschlagen:

Denn diese Druckschrift bietet ein Vorbild fur einen mdglichen Aufbau eines zur
Realisierung des in D2 hinsichtlich der Anordnung von Stromversorgungseinheiten
weitergebildeten Doppelstock-Triebzugs geeigneten Wagenkasten-Rohbaus, bei
dem die Bodenpartie, die Dachpartie und diese kraftschliissig verbindende Wand-
partien eine Tragkonstruktion ausbilden, vgl. Anspriche 1 und 3 der D6 i. V. m. Fi-
gur 1 dort, wobei Bodenpartie und Dachpartie Uber eine ,Wandpartie ... kraft-
schlussig® verbunden sind, und der so ausgebildete ,Fahrzeugkasten® (vgl. Wort-
laut Anspruch 1 der D6) zudem beidseitig Durchtritts- oder Bediendffnungen auf-
weist (Anspruch 2), woflir Seitenwande ,als Ganzes oder in einzelnen Partien ab-
nehmbar oder tlrenartig aufklappbar® sein kdnnen (vgl. Seite 8, dritter Absatz).
Eine derart ausgefuihrte Tragkonstruktion ermoglicht gemafl dem Vorschlag der
D6, Seite 4, dritter und vierter Absatz, den Einbau von Bestandteilen der Trak-
tionsausristung ,von der Seite her, ohne Beeintrachtigung der Stabilitat des Fahr-

zeugkastens®.

Da bei D2 die untere Wand des Ausristungsraums als Bestandteil des Fahrzeug-
kastens dort notwendigerweise tragend zur abstitzenden Weiterleitung der Ge-
wichtskrafte aus der auch dort zu unterstellenden Tragstruktur zum Drehgestell hin
ausgefuhrt sein muss, und auch die Zwischendecke fir sich tragend ausgefiihrt
und somit an der Tragkonstruktion — d. h. gegentber dem Boden des Unter-
stocks — abgestutzt sein muss, sowie die Stirnwand und auch die abtrennenden
Treppe als tragende Bestandteile des Rohbaus des Triebzugs in diesem gleich-
sam integriert vorliegen, bildet der auch bei der D2 zwingend tragende Bestand-
teile des Wagenkasten-Rohbaus aufweisende Ausristungsraum eine Umhausung
entsprechend dem gebotenen Verstandnis des Merkmals M2.1", demnach not-
wendigerweise vorhandene, vom Fachmann der D6 folgend erganzte Pfeiler bzw.
Streben zusammen mit die Freiflachen dazwischen abdeckenden Wanden eine

Umhausung i. S. dieses Merkmals ausbilden.
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Soweit ein notwendiger Zugang von oben oder unten gerade nicht oder nicht ohne
weiteres madglich ist, wird der Fachmann diesen fur den Ausristungsraum beim
Doppelstock-Triebzug der D2 von der Seitenwand her schaffen; die Umsetzung
des in D6 a. a. O. angesprochenen Vorbilds bei einem Wagenkasten-Rohbau, den
der Fachmann so oder &hnlich auch bei D2 unterstellt, fuhrt somit unmittelbar zu
einer Anordnung mit einer Funktionalitdt gemafl Merkmal M2, bei der die Grol3-

komponente von der Seitenwand her zuganglich ist.

Entgegen der von der Beschwerdefihrerin vertretenen Auffassung unterscheidet
sich die durch die Merkmale M2 und M2.1™ mittelbar definierte Umhausung somit
nicht von dem ,Ausristungsraum® der D2, dem der Fachmann eine Beschaffenheit
mit Krafte leitenden Pfeilern und Streben unterstellt, die diesen als tragende, in
den mit solchen Elementen gleichermal3en aufgebauten Wagenkasten des Trieb-
zugs integrierte Baugruppe qualifiziert, bei dem von daher u. a. auch die zur Trep-
pe gehdrige Trennwand und die Zwischendecke zum Wagenkasten-Rohbau ge-

horen.

Und aus der Tatsache, dass in D2 keine einen Zugang zu den Stromversorgungs-
einrichtungen ermdglichende MalRRnahmen angesprochen sind, kann nicht ge-
schlossen werden, dass der Fachmann nicht auf das ihm vom Stand der Technik

vorgegebenen Vorbild aufgrund praktischer Erwagungen zurtuckgreift.

Daher ist der Anspruch 1 gemal} Hilfsantrag 1 nicht gewahrbar, und aus den vor-
genannten Grinden beinhaltet auch der Anspruch 1 gemaf Hauptantrag nichts
Patentfahiges; die Unteranspriche teilen jeweils das Schicksal der Hauptanspri-
che.

Bei dieser Sach- und Aktenlage war die Beschwerde zurtickzuweisen.
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Rechtsbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht dem am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht
zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn sie auf einen der nachfolgenden Griinde
gestutzt wird, namlich dass

1. das beschlie3ende Gericht nicht vorschriftsmaiiig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fuhrung des Verfahrens ausdriicklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mundlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmachtigten schriftlich
einzulegen.

Hilber Paetzold Sandkamper Dr. Baumgart

Ko



