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betreffend das europaische Patent 1 171 336
(DE 500 07 909)

hat der 1.Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der
mindlichen Verhandlung vom 26. September 2017 durch die Prasidentin Schmidt,
die Richter Dipl.-Ing. Sandkamper und Dr.-Ing. Baumgart sowie die Richterin

Grote-Bittner und den Richter Dipl.-Phys. Univ. Dr.-Ing. Geier

fur Recht erkannt:

l. Das europdaische Patent1 171 336 wird mit Wirkung fur das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland fir nichtig

erklart.

Il. Die Kosten des Rechtsstreits tragt die Beklagte.

1. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Hohe von 120 % des

zu vollstreckenden Betrags vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Mit ihrer Klage begehrt die Klagerin, die vor ihrer Umfirmierung am
29. Januar 2016 als V... S.A. firmierte, die Nichtigerklarung des euro-

paischen Patents 1171 336 mit Wirkung fir das Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland. Die Beklagte ist Inhaberin des u.a. fur die Bundesrepublik
Deutschland erteilten europaischen Patents 1171 336 mit der Bezeichnung
~Schienenfahrzeug®. Die Beklagte, die vor ihrer Umfirmierung B...

GmbH hiel3, ist ausweislich des Handelsgerichtsauszugs W... durch

Ubernahme des Vermdgens Gesamtrechtsnachfolgerin der im Register des Euro-
paischen Patentamts als Patentinhaberin gefuhrten B...

GmbH & Co. KG. Das europdaische Patent mit dem Verdoffentlichungstag



22. September 2004 ist aus der internationalen Anmeldung PCT/AT2000/000103
(internationale Veréffentlichungsnummer WO 2000/064721) hervorgegangen, die
am 25. April 2000 unter Inanspruchnahme der Prioritdt AT 71699 vom 22. April
1999 angemeldet worden ist. Es wird beim Deutschen Patent- und Markenamt
unter dem Aktenzeichen 500 07 909 gefuhrt und umfasst zwei Anspriiche, die
samtlich von der Klage angegriffen sind.

Das Streitpatent umfasst in seiner erteilten Fassung zwei Anspriche, die wie folgt

lauten:

1. ,Schienenfahrzeug in Niederflurbauart wobei die Unterschiede im Niveau
des Bodens im Bereich oberhalb der Fahrwerke (1) und dem Niveau im
Bereich der Einstiege (18) durch in Fahrzeuglangsrichtung verlaufende Ram-
pen (19, 197) ausgeglichen sind, dadurch gekennzeichnet, dal3
a) die Fahrwerke (1), eingeschlossen die angetriebenen Fahrwerke, mit
durchgehenden Radsatzwellen (11) und kleinrddrig, mit Raddurch-
messer von etwa 470 bis 560 mm, ausgebildet sind,
b) ausgehend von den Tur6ffnungen (18) gegebenenfalls Rampen (20)
angeordnet sind, die gegen die Fahrzeuglangsachse (29) ansteigen,

bevorzugt vor der Fahrzeuglangsachse (29) endend, ausgefuhrt sind.”

2. ,Schienenfahrzeug nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dal3

a) der Boden des Fahrzeugkastens oberhalb jedes Fahrzeuges (1) und
bevorzugt im Bereich zwischen den Radsatzwellen (11) des jeweiligen
Fahrwerkes (1) eine Ebene mit einer Hohe lGber Schienenoberkante (2)
von ca. 450 mm bzw. von 100 mm uber der Standardfu3bodenhthe
bildet,

b) an die quer zur Fahrzeuglangsachse (29) verlaufende Rander der
Ebene (22) je eine Rampe (19) mit einem Gefalle von ca. 6 % an-
schlief3t,

c) eine der vom Rand der Ebene (22) ausgehenden Rampe (19) sich bis

zum Boden (26) eines zwei benachbarte Wagenkasten (23, 24) verbin-



denden Gelenkteiles (25) erstreckt, der an die Rampe (19) anschliel3end
bevorzugt einen horizontalen Bodenteil (26) mit kreisformiger Beran-
dung (27) aufweist, und

d) an die kreisformige Berandung (27) des Gelenkteiles (25) eine weitere,
sich bevorzugt tber die Breite des Wagenkastens erstreckende und die
kreisbogenférmige Berandung (23) des Gelenkteiles (25) tangierenden
Rampe (197) mit einem Gefalle in Fahrzeuglangsrichtung von etwa 6 %
anschlie3t und diese Rampe (19°) sich bis in den Bereich jener Ram-
pe (20) erstreckt, die von der Turoffnung (18) ausgehend, gegen die
Fahrzeuglangsachse ansteigend ausgebildet ist.”

Die Beklagte verteidigt das Streitpatent in gednderter Fassung gemaf einem in
der mundlichen Verhandlung gestellten Hauptantrag mit einem gegenuber der
erteilten Fassung durch folgende Merkmalsangabe im Kennzeichenteil erganzten
Anspruch 1

»-+-, WODEI
b) zwischen zwei auf Fahrwerken (1) abgestitzten Wagenkésten (23) ein fahr-

werksloser Wagenkasten (24) vorgesehen ist, b} “

und einem sich hieran anschlieRenden, gegenuber der erteilten Fassung unver-

anderten Anspruch 2, als Textfassung tibergeben in der mundlichen Verhandlung.

Die Anspriiche 1 unterscheiden sich in ihren weiter hilfsweise verteidigten Fassun-
gen gemal den in der mundlichen Verhandlung gestellten Hilfsantréagen 1 bis 6 (s.
Anlage zum Protokoll GA Bl. 575ff)von dem erteilten Anspruch 1 wie folgt:

Erganzung des Anspruchs 1 gemal} Hilfsantrag 1:
nee-, WODEI

b) der Boden des Fahrzeugkastens oberhalb jedes Fahrwerkes (1) eine Ebene
bildet,



c) an die quer zur Fahrzeuglangsachse (29) verlaufenden Rander der Ebe-
ne (22) je eine Rampe (19) anschlief3t und

d) eine der vom Rand der Ebene (22) ausgehenden Rampen (19) sich bis zum
Boden (26) eines zwei benachbarte Wagenkasten (23, 24) verbindenden Ge-
lenkteiles (25) erstreckt, b} *

Erganzung des Anspruchs 1 gemal} Hilfsantrag 2:

»-+-, WODEI
b) zwischen zwei auf Fahrwerken (1) abgestitzten Wagenkésten (23) ein fahr-

werkloser Wagenkasten (24) vorgesehen ist.”

und weiteren zusatzlichen Merkmalen wie beim Anspruch 1 gemald Hilfsantrag 1
mit angepassten, lexikografisch aufsteigenden Aufzahlungszeichen.

Erganzung des Anspruchs 1 gemal} Hilfsantrag 3:

nee-, WODEI

b) der Boden des Fahrzeugkastens oberhalb jedes Fahrwerkers (1) eine Ebene
bildet, die eine H6he Uber Schienenoberkante (2) von ca. 450 mm und/oder von
100 mm uber der Standardful3bodenhdhe aufweist,

c) an die quer zur Fahrzeuglangsachse (29) verlaufenden Rander der Ebe-
ne (22) je eine Rampe (19) anschlief3t und

d) eine der vom Rand der Ebene (22) ausgehenden Rampen (19) sich bis zum
Boden (26) eines zwei benachbarten Wagenkasten (23, 24) verbindenden
Gelenkteiles (25) erstreckt, b} “

Erganzung des Anspruch 1 gemaf_Hilfsantrag 4:
Die zusatzlichen Angaben nach Anspruch 1 gemald Hauptantrag und gemalf Hilfs-

antrag 3 zusammenfassend mit angepassten, lexikografisch aufsteigenden Auf-

zahlungszeichen.



Erganzung des Anspruchs 1_gemal Hilfsantrag 5:

»-+-, WObei

b) der Boden des Fahrzeugkastens oberhalb jedes Fahrwerkers (1) eine
Ebene bildet, die eine H6he Uber Schienenoberkante (2) von ca. 450 mm
und/oder von 100 mm Uber der Standardfu3bodenhthe aufweist,

c) an die quer zur Fahrzeuglangsachse (29) verlaufenden Rander der
Ebene (22) je eine Rampe (19) anschliel3t,

d) eine der vom Rand der Ebene (22) ausgehenden Rampen (19) sich bis
zum Boden (26) eines zwei benachbarten Wagenkasten (23, 24) verbin-
denden Gelenkteiles (25) erstreckt,

e) der Gelenkteil (25) an die Rampe (19) anschliel3end einen horizontalen
Bodenteil (26) mit kreisformiger Berandung (27) aufweist, und

f) an die kreisférmige Berandung (27) des Gelenkteils (25) eine weitere, die
kreisbogenférmige Berandung (23) des Gelenkteiles (25) tangierenden
Rampe (19°) anschlie3t, ausgehend von den Tur6ffnungen Rampen (20)
angeordnet sind, die gegen die Fahrzeuglangsachse (29) ansteigend,
bevorzugt vor der Fahrzeuglangsachse (29) endend, ausgefihrt sind.”

Erganzung des Anspruchs 1 gemal3 Hilfsantrag 6:

Die zusatzlichen Angaben nach Anspruch 1 gemald Hauptantrag und gemalf Hilfs-
antrag 5 zusammenfassend mit angepassten, lexikografisch aufsteigenden Auf-

zahlungszeichen.

Der Anspruch 1 in der Fassung vom 11. November 2015 (GA BI. 221) gemal3 dem
in der mundlichen Verhandlung gestellten Hilfsantrag 7 hat folgenden Wortlaut:

1. ,Schienenfahrzeug in Niederflurbauart, wobei die Unterschiede im Niveau
des Bodens im Bereich oberhalb der Fahrwerke (1) und dem Niveau im
Bereich der Einstiege (18) durch in Fahrzeuglangsrichtung verlaufende Ram-

pen (19, 197) ausgeglichen sind, dadurch gekennzeichnet, dalR



a) die Fahrwerke (1), eingeschlossen die angetriebenen Fahrwerke, mit
durchgehenden Radsatzwellen (11) und kleinradrig, mit Raddurchmesser
von etwa 470 bis 560 mm, ausgebildet sind,

b) der Boden des Fahrzeugkastens oberhalb jedes Fahrwerkers (1) eine
Ebene mit einer Hohe Uber Schienenoberkante (2) von ca. 450 mm bzw.
von 100 mm uber der Standardful3bodenhdhe bildet,

c) an die quer zur Fahrzeuglangsachse (29) verlaufenden Rander der
Ebene (22) je eine Rampe (19) mit einem Gefélle von 6 % anschliel3t,

d) eine der vom Rand der Ebene (22) ausgehenden Rampen (19) sich bis
zum Boden (26) eines zwei benachbarten Wagenkasten (23, 24) verbinden-
den Gelenkteiles (25) erstreckt,

e) der Gelenkteil (25) an die Rampe (19) anschliel3end einen horizontalen
Bodenteil (26) mit kreisformiger Berandung (27) aufweist, und

f) an die kreisférmige Berandung (27) des Gelenkteils (25) eine weitere, die
kreisbogenférmige Berandung (23) des Gelenkteiles (25) tangierende
Rampe (197) mit einem Gefalle in Fahrzeuglangsrichtung von etwa 6 % an-
schlie3t und diese Rampe (19°) sich bis in den Bereich einer Rampe (20)
erstreckt, die von der Tur6ffnung (18) ausgehend, gegen die Fahrzeug-

langsachse ansteigend ausgebildet ist.”

Wegen des Wortlauts der geanderten Fassungen des Anspruchs 2 nach den Hilfs-
antrdgen 2 bis 6 wird auf die in der mindlichen Verhandlung vom 26. Septem-
ber 2017 Uberreichten Textfassungen (GA BI. 575ff) bzw. die mit Schriftsatz vom
11. November 2015 eingereichte Fassung fur den Hilfsantrag 7 (GA BI. 221)

Bezug genommen.

Die Klagerin, die Verspatung der von der Beklagten in der mindlichen Verhand-
lung eingereichten Haupt- und Hilfsantrage rtgt, greift das erteilte Streitpatent und
alle von der Beklagten eingereichten gednderten Fassungen in vollem Umfang an
und macht die Nichtigkeitsgrinde der fehlenden Patentfahigkeit (Art. Il 8 6 Abs. 1
Nr. 1 IntPatUbkG) und der unzureichenden Offenbarung (Art. Il § 6 Abs. 1 Nr. 2

IntPatUbkG) geltend. Dabei meint sie, wie von ihr in der miindlichen Verhandlung



ausgefuhrt, dass die Beklagte wegen des zusatzlichen Merkmals in Anspruch 1
der Fassung des Streitpatents nach Hauptantrag und nach Hilfsantragen 2, 4 und
6, demnach beim beanspruchten Schienenfahrzeug zwischen zwei auf Fahrwer-
ken abgestiutzten Wagenkasten ein fahrwerkloser Wagenkasten vorgesehen sein
soll, die Prioritat der 6sterreichischen Voranmeldung vom 22. April 1999 nicht be-

anspruchen konne.

Zur Stutzung ihres Vorbringens der fehlenden Patentfahigkeit verweist die Kla-

gerin auf folgende Entgegenhaltungen:

NK4 Anton Schiruk, Bombardier-Wien, Niederflurfahrzeuge in Wien in
z-nahverkehrs-praxis“ Nr. 1/1993, S. 5ff

NK5 Dipl.- Ing. Peter Lehotzky, Wien, Niederflur-U-Bahn-Wagen fur Wien in
.DER NAHVERKEHR" 3/91, S. 32ff

NK6 Offenlegungsschrift DE 37 04 127 Al

NK7 US 1189120

NK8 UIC Code 510-2 OR ,Wheels and wheelsets” der International Union of
Railways (UIC), 2. Ausgabe, Januar 1978

NK9 Prospekt StraRenbahnwagen Rostock Niederflur-Gelenktriebwagen 6N
GTW DE mit Drehstrom-Antriebstechnik, ABB Daimler Benz Transportation,
DETRA/LRV/10.96/0001-MA

NK10 Dipl.- Ing. Karl-Heinz Holub, Darmstadt, Dipl.- Ing. Johannes Auerbacher,
Salzgitter, Dipl.- Ing. Frank Gartner, Mannheim, Neuer Niederflur-Stral3en-
bahnwagen ST13 fur Darmstadt in ,DER NAHVERKEHR" 7-8/98, S. 41ff

NK11 Barrierefreies Bauen, Teil 2 Offentlich zugéangliche Gebaude und Arbeits-
statten, Planungsgrundlagen, Leitfaden fur Architekten, Fachingenieure,
Bauherrn zur DIN 18 024 Teil 2, Ausgabe November 1996

NK12 Offenlegungsschrift WO 00/64721 A2

NK13 EP 0533 028 Al



NK14 Artikel ,Combino, die modulierbare Niederflurstral3enbahn der Siemens
Verkehrstechnik®, Zeitschrift ,Verkehr und Technik, Heft 9 aus 1996,
S. 387ff

NK15 Eisenbahnrechtliche Genehmigung des &sterreichischen Bundesmini-
steriums fur Wirtschaft und Verkehr vom 11. Januar 1999, GZ 396.105/1-
[I/C/151/99, zum Zweirichtungsgelenktriebwagen der Type , T mit den
Nummern 2669 bis 2678.

Die Klagerin vertritt die Auffassung, dass das Streitpatent in der Fassung des
neuen Hauptantrags von der Beklagten nicht erfolgreich verteidigt werden kdnne,
weil die Lehre des geanderten Anspruchs 1 unzureichend offenbart sei und weil
dessen Gegenstand hinsichtlich des gegentber der erteilten Fassung erganzten
Merkmals tber den Inhalt der urspringlichen Anmeldung hinausgehe, denn ein
fahrwerkloser Wagenkasten sei in der Streitpatentschrift als nicht zur Erfindung
gehorend offenbart. Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemall neuem Hauptantrag
sei auch nicht patentfahig, wobei dies auch dann gelte, wenn das zusatzlich auf-
genommene Merkmal bei der Prifung der Patentfahigkeit nicht herangezogen
werde. Das Schienenfahrzeug nach Anspruch 1 sei ausweislich der Entgegenhal-
tungen NK4 und NK5 nicht neu. Es beruhe jedenfalls im Hinblick auf die Zusam-
menschau der Druckschriften NK6, NK7 und NK8 sowie der Dokumente NK13 und
NK14 nicht auf erfinderischer Tatigkeit.

Auch der Gegenstand des Streitpatents nach den Ansprichen 1 in deren Fassun-
gen nach den Hilfsantragen 1 bis 7 sei unzureichend offenbart, unzuléassig erwei-
tert und nicht patentfahig, insbesondere nicht erfinderisch. Das beanspruchte
Schienenfahrzeug sei auch in seiner Ausbildung gemafR Anspruch 2 in der Fas-

sung nach Hauptantrag und Hilfsantragen nicht patentfahig.

Der Senat hat den Parteien einen qualifizierten Hinweis gemald § 83 PatG vom
9. Februar 2017 mit einer Frist zur Stellungnahme binnen zwei Monaten und einer
abschlieBenden Stellungnahme binnen eines weiteren Monats erteilt. Die Beklagte

hat hierauf in ihrem Schriftsatz vom 12. April 2017, Seite 3, angekindigt, eine in
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ihren seinerzeit fir einen Haupt- und weitere Hilfsantrdge eingereichten Textfas-
sungen fur die Anspriche 1 gestrichene Merkmalgruppe wieder in den Anspruch 1
aufzunehmen, sofern der Senat bei seiner vorlaufigen Auffassung bleiben sollte,
dass das Entfallen dieser Merkmalsgruppe eine unzulassige Erweiterung gegen-
Uber der Anmeldung bzw. eine Schutzbereichserweiterung gegentber dem Streit-
patent in seiner erteilten Fassung bedinge.

Die Klagerin beantragt,

das europaische Patent 1 171 336 mit Wirkung fir das Hoheitsgebiet der

Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang fir nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage mit der MalRgabe abzuweisen, dass das Streitpatent die Fas-
sung des Hauptantrags, eingereicht in der mindlichen Verhandlung,
hilfsweise die Fassung eines der Hilfsantrage 1-6, ebenfalls eingereicht in
der mundlichen Verhandlung,

weiter hilfsweise die Fassung des Hilfsantrags 7, eingereicht mit Schrift-

satz vom 11. November 2015, erhalt.

Sie tritt den Ausflhrungen der Klagerin in allen Punkten entgegen. Alle neuge-
fassten Anspriiche seien zulassig und deren Gegenstande zudem patentfahig.
Entgegen der Auffassung der Klagerin sei in der Streitpatentschrift ausweislich der
Figur 7 und dem Bezugszeichen 24 ein fahrwerkloser Wagenkasten als zur Erfin-
dung gehorend offenbart. Der Gegenstand des Streitpatents in der Fassung nach
Hauptantrag sei auRerdem neu — wobei die Prioritat der ésterreichischen Voran-
meldung vom 22. April 1999 beansprucht werden kdénne — und beruhe auch auf
einer erfinderischen Tétigkeit. Dies gelte ebenso fur den Gegenstand des Streit-
patents in der Fassung der Hilfsantrage. Denn keiner der Entgegenhaltungen sei
zu entnehmen, dass der Mittelwagen ein fahrwerkloser Wagenkasten sein kénne

(Hauptantrag, Hilfsantrage 2, 4 und 6). Vielmehr basierten diese, insbesondere die
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Schienenfahrzeuge gemald den Entgegenhaltung NK4, NK5, auf einem fun-
damental anderen Fahrzeugkonzept, bei dem der Mittelwagen Uber seine beiden
Fahrwerke entscheidend zur Abstiitzung der beiden Endwagen beitrage. Im Ubri-
gen sei den klagerseits vorgelegten Dokumenten kein Hinweis darauf zu entneh-
men, dass zu beiden Seiten der Ebenen oberhalb der Drehgestelle eine Rampe
vorgesehen sein sollte (u. a. Hilfsantrag 1) und sich eine dieser Rampen bis zum
Boden eines der Gelenkteile erstrecken kdénnte. So gebe beispielsweise die Ent-
gegenhaltung NK7 keinen konkreten Hinweis, in welcher Weise die Niveauunter-
schiede des Ful3bodens zwischen dem zentralen Einstieg und dem Bereich ober-
halb der Fahrwerke ausgeglichen werden.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Parteien wird auf die zwi-
schen den Parteien gewechselten Schriftsatze nebst Anlagen und den weiteren
Inhalt der Akte Bezug genommen.

Entscheidungsgrinde

Die Klage, mit der die Nichtigkeitsgriinde der fehlenden Patentfahigkeit und der
unzureichenden Offenbarung nach Artikel 1l § 6 Absatz 1 Nr. 1, Nr. 2 IntPatUG,
Artikel 138 Absatz 1 lit. a), b) EPU i. V. m. Artikel 54 Absatz 1, 2 und Artikel 56
EPU geltend gemacht werden, ist zulassig.

Die Klage erweist sich insoweit bereits als begriindet, als das Streitpatent, nach-
dem es jedenfalls auch in einer zulassigerweise eingeschrankten Fassung vertei-
digt wird, in dem Umfang, in dem es nicht mehr verteidigt wird, ohne weitere
Sachprufung fur nichtig zu erklaren ist (st. Rspr., vgl. etwa BGH GRUR 2007, 404,
Rdn. 15 — Carvedilol 11). Aber auch im Ubrigen ist das Streitpatent sowohl in der
nach Hauptantrag und Hilfsantragen verteidigten Fassung als auch zudem in der
erteilten Fassung jedenfalls wegen mangelnder Patentfahigkeit fur nichtig zu erkla-

ren.
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Die in der mundlichen Verhandlung eingereichten neuen Haupt- und Hilfsantrage

waren entgegen der Auffassung der Klagerin nicht als verspatet zurtickzuweisen.

Zwar fallt die Verteidigung mit einer geanderten Fassung des Patents ausdrtcklich
unter die Préklusionsvorschrift des § 83 Abs. 4 Satz 1 PatG, wenn sie von der
Beklagten erst nach Ablauf der nach § 83 Abs. 2 Satz 1 PatG gesetzten Frist vor-
gebracht wird, wobei die Beklagte hier gednderte Antrage konkreten Inhalts inner-
halb der gesetzten Frist angekindigt, wenn auch nicht in Anspruchssatzen formu-
liert vorgelegt hatte. Eine Zurickweisung als verspatet kommt hier jedenfalls nicht
in Betracht, weil die gednderten Antrage der Beklagten ohne weiteres in die
mindliche Verhandlung einbezogen werden konnten und eine Vertagung damit

nicht in Betracht kam.

1. Gegenstand des mit der Nichtigkeitsklage vollumfanglich angegriffenen
Streitpatents mit der Bezeichnung ,Schienenfahrzeug” ist ein Schienenfahrzeug in
Niederflurbauart, dessen Fahrwerke — eingeschlossen die angetriebenen Fahr-
werke — mit durchgehenden Radsatzwellen ausgebildet sind.

Ein bekannter technischer Losungsansatz fiur Schienenfahrzeuge in Niederflur-
bauart, auf den in der Beschreibungseinleitung abgestellt ist, beruht auf der An-
wendung von Fahrwerken mit Losradern — insoweit ohne durchgehende Radsatz-
wellen, die bei konventionell ausgefiihrten Fahrwerken die beiden Rader gemein-
sam tragen und hierdurch entsprechend dem Radius der Rader und der Radsatz-
welle die notwendige H6he des Ful3bodens, der oberhalb der Radsatzwelle mit
ausreichendem Abstand angeordnet sein muss, zwangslaufig vorgegeben ist (vgl.
Abs. [0003]).
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Obwohl die Losradtechnik groR3radrige Fahrwerke erméglicht und dennoch sehr
niedere Ful3bodenhdhen bei 100%iger Niederflurausfiihrung erzielt werden kon-
nen, sollen diese im Dauerbetrieb schlechtere Eigenschaften aufweisen als Dreh-
gestelle konventioneller Bauweise (vgl. Abs. [0004] und [0005] i.V.m.
Abs. [0001]).

In der Patentschrift (Abs. [0006]) ist als Ziel der Erfindung angegeben, eine techni-
sche Ldsung zu finden, die trotz der Anforderung von 100 % Niederflur die Ver-
wendung von konventionellen Radsatzfahrwerken erlaubt. Diese Fahrwerke mus-
sen aber auch angetrieben werden, um durchgehende Niederflurigkeit fur alle ge-
winschten Fahrzeugkonfigurationen von ca. 18 — 50 m Lange zu erfillen. Erreicht
werden soll dies bei einem Schienenfahrzeug in Niederflurbauart mit den Merk-

malen des Anspruchs 1.

2. Der Senat geht von folgender Merkmalsgliederung der erteilten Anspriiche 1

und 2 aus:

Anspruch 1

M1 Schienenfahrzeug in Niederflurbauart,

M2 wobei die Unterschiede im Niveau des Bodens im Bereich oberhalb der
Fahrwerke (1) und dem Niveau im Bereich der Einstiege (18) durch
Rampen (19, 19°) ausgeglichen sind,

M2.1 die Rampen (19,19°) verlaufen in Fahrzeuglangsrichtung,

dadurch gekennzeichnet, dass

M3 die Fahrwerke (1), eingeschlossen die angetriebenen Fahrwerke, sind
mit durchgehenden Radsatzwellen (11) ausgebildet,
M3.1 die Fahrwerke sind kleinradrig ausgebildet, mit einem Raddurchmesser

von etwa 470 bis 560 mm,
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M4 ausgehend von den Turoffnungen (18) sind gegebenenfalls Ram-
pen (20) angeordnet,

M4.1 die Rampen (20) sind gegen die Fahrzeuglangsachse (29) ansteigend
ausgefihrt,

M4.2 die Rampen (20) enden bevorzugt vor der Fahrzeuglangsachse (29).

Anspruch 2

Schienenfahrzeug nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet dass

M5

M5.1

M5.2

M6

M6.1

M6.2

M7

M8

M8.1

M8.2

der Boden des Fahrzeugkastens oberhalb jedes Fahrwerks (1) bildet
eine Ebene

— bevorzugt im Bereich zwischen den Radsatzwellen (11) des jeweili-
gen Fahrwerks (1) —

(eine Ebene) mit einer Hohe Uber Schienenoberkante (2) von ca.
450 mm bzw. von 100 mm uber der Standardfuf3bodenhéhe,

an die quer zur Fahrzeugldngsachse (29) verlaufenden R&nder der
Ebene (22) schliel3t je eine Rampe (19) an,

die (sich anschliel3ende) Rampe (19) hat ein Gefélle von ca. 6 %,

eine der vom Rand der Ebene (22) ausgehenden Rampen erstreckt
sich bis zum Boden (26) eines zwei benachbarte Wagenkasten (23, 24)
verbindenden Gelenkteils (25),

der an die Rampe (19) anschlieRende Gelenkteil weist bevorzugt einen
horizontalen Bodenteil (26) mit kreisformiger Berandung (27) auf, und
an die kreisférmige Berandung (27) des Gelenkteils (25) schlief3t sich
eine weitere, die kreisbogenformige Berandung (23) des Gelenk-
teils (25) tangierende Rampe (19°) an

die (tangierende und sich anschlieRende) Rampe (19°) hat ein Gefélle
in Fahrzeuglangsrichtung von etwa 6 %

die (tangierende und sich anschlieRende) Rampe (19°) erstreckt sich

bevorzugt Gber die Breite des Wagenkastens
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M8.3 diese Rampe (19°) erstreckt sich bis in den Bereich jener Rampe (20),
die von der Turoffnung (18) ausgehend, gegen die Fahrzeuglangs-

achse ansteigend ausgebildet ist.

2a. In der jeweiligen Fassung des Anspruchs 1 gemald Haupt- und Hilfsantrdgen
sind Merkmale der Gegenstande der erteilten Anspriiche 1 und 2 in unterschiedli-

cher Kombination enthalten.

Im Anspruch 1 nach Hauptantrag sowie den Hilfsantragen 2, 4 und 6 sind jeweils
noch folgende Teilmerkmale einer erganzten Merkmalsgruppe (M1.1) angefihrt:

Ml.1la zwischen zwei auf Fahrwerken (1) abgestitzten Wagenkasten (23) ist
ein Wagenkasten (24) vorgesehen,;
M1.1b der (weitere) Wagenkasten (24) ist fahrwerklos.

Bei der Textfassung des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 ist im umfassten Merk-

mal M5.2 die Konjunktion ,bzw.” durch die Wortfolge ,und/oder” ersetzt.

Bei der Textfassung des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 5 ist im umfassten Merk-
mal M4 das Wort ,gegebenenfalls* gestrichen, im Merkmal M5.2 die Konjunktion
.bzw.” durch die Wortfolge ,und/oder* ersetzt und im Merkmal M7 das Wort

.bevorzugt* entfallen.

3. Als Fachmann beschaftigte sich auf dem Gebiet des Streitpatents zum
Anmeldezeitpunkt ein Maschinenbauingenieur mit mehrjahriger Erfahrung in der
Entwicklung und Konstruktion von Schienenfahrzeugen, speziell zur Personenbe-

férderung.

4. Die Patentanspriche sind unter Heranziehung der Beschreibung und der
Zeichnung auszulegen. Aufgrund der nach Art. 69 Abs. 1 EPU mafgeblich am

technischen Sinn- und Gesamtzusammenhang der Patentschrift zu orientierenden
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Betrachtung und Auslegung der Patentanspriiche durch den angesprochenen
Fachmann entsprechend der Bedeutung der Merkmale in der beanspruchten
Kombination im Hinblick auf das Leistungsergebnis der Erfindung legt der Senat
der Lehre nach dem erteilten Anspruch 1 bzw. der Weiterbildung nach Anspruch 2

gemal Streitpatent folgendes Verstandnis zugrunde:

Mit dem Merkmal M1 ist das Schienenfahrzeug und die Bauart i. V. mit den Ubri-
gen Merkmalen dahingehend naher definiert, dass es sich um ein mit einem An-
trieb ausgestattetes Fahrzeug zur Personenbeférderung (,Niederflur®, ,Einstiege*,
“Taréffnungen”) handelt, wobei auch im Zusammenhang mit Merkmal M2 ein

Wagenkasten als Bestandteil des Schienenfahrzeugs mitzulesen ist.

Die ,Niederflurbauart* (Merkmal M1) zielt daher nicht nur auf eine —im Anspruch 1
allerdings nicht quantitativ definierte — begrenzte Hohe im Bereich des Ganges fur
die Passagiere oberhalb der Fahrwerke und zudem eine demgegenuber gerin-
gere, ebenfalls nicht absolut definierte Hohe im Bereich der Einstiege ab, sondern
auch auf eine Uberbriickung der Hohenunterschiede ausschlieRlich durch Ram-
pen — deren Neigung ebenso wenig beziffert ist — und Ebenen bis zum Niveau der
Ebene oberhalb der Fahrwerke. Denn der Fachmann wird der Zusammenstellung
von langsverlaufenden Rampen ,gegebenenfalls* mit quer verlaufenden Rampen
(M4.1) — eine seitliche Anordnung der Turdffnungen mitlesend — den Zweck unter-
stellen, dass diese ,zumindest subjektiv als 100% niederflurig und eben gewertet
wird“, mithin Stufen ausgeschlossen sind, vgl. Absatz [0012] i. V. m. Absatz
[0006].
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Figur 4 aus Streitpatent Ausschnitt Figur 7 aus Streitpatent
(Gangniveau Uber Schienenoberkante mit erganzten Pfeilen verdeutlicht)

Offensichtlich hangt die Notwendigkeit einer zusatzlichen Anordnung quer verlau-
fender Rampen nicht nur von deren Neigung, sondern auch der zur Verfugung
stehenden Distanz zwischen der (niedrigen) Einstiegskante und dem Rand der
(h6chstgelegenen) Ebene oberhalb des in Langsrichtung nachstgelegenen Fahr-
werks ab, je nach relativer Lage der Tur6ffnungen gegenuber den Fahrwerken.
Bei einer groReren zum Ausgleich durch Rampen zur Verfigung stehenden
Erstreckung des Gangs in Langsrichtung (langerer Wagenkasten mit wenigen
Taroéffnungen) kénnen die Rampen gemall Merkmal M2.1 ausreichen, bei kurzen
Wegen kann der Niveauausgleich gemall Merkmal M4 durch zuséatzliche Rampen
in Querrichtung gemall Merkmal M4.1 erzielt werden, wobei der Fachmann einen
Ubergang zwischen den Rampen mitliest bzw. der Figur 7 unmittelbar entnimmt.
Die Merkmale M4.1 und M4.2 betreffen in Verbindung mit der das Wort ,gegebe-
nenfalls“ enthaltenden Fassung des Merkmals 4 insoweit fakultative Mal3hahmen.
Durch den Anspruch 1 ist allerdings die durch Rampen und Ebenen zu uber-
briickende Entfernung zwischen einer Turdffnung und dem Fahrwerk weder
quantitativ noch qualitativ definiert, zudem muss der benannte Einstieg bzw. eine
bestimmte Zusammenstellung von Rampen nicht zwingend dem néchstgelegenen
Fahrwerk im selben Wagenkasten zugeordnet sein. So betreffen die Merkmale M6
bis M8 die Anordnung von Rampen bei Wagenkasten, die tber ein Gelenkteil ver-

bunden sind.
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Merkmal M3 fordert fir das gesamte Schienenfahrzeug, d. h. fir jedes daran an-
geordnete Fahrwerk — ob als Lauffahrwerk oder angetrieben ausgefuhrt — nicht nur
die gemeinsame Anordnung gegeniberliegender Rader jeweils auf einer durchge-
henden Radsatzwelle, sondern i. V. m. Merkmal M3.1 auch gleiche Raddurch-
messer fur samtliche Fahrwerke. Soweit ein Schienenfahrzeug aus mehreren,
Uber Gelenkteile verbundenen Wagenkasten besteht — vgl. Abs. [0013], Zeilen 47
bis 50 bzw. Merkmal M6.2 -, soll demnach fur die Gesamtheit der fur ein aus ver-
bundenen Wagenkasten, d. h. Wagenteilen bestehendes Schienenfahrzeug die
gleichartige Ausbildung von Fahrwerken hinsichtlich der Merkmale M3 und M3.1
vorgeschrieben sein. Uber die relative Lage eines jeden Fahrwerks oder die An-
zahl der Fahrwerke bzw. Radsatzwellen in Bezug auf die Langsachse eines Wa-
genkastens, d. h. Uber die Verteilung der Fahrgestelle in Bezug auf ein oder die
darauf ruhenden Wagenteile bzw. des in seiner Zusammenstellung nicht naher

definierten Schienenfahrzeug ist in den Ansprichen nichts ausgesagt.

Die Merkmalsgruppe M5 betrifft die ebene Ausbildung des Bodens eines Ganges
zwischen den Radern, dessen Hohe Uber der Schienenoberkante primar vom hal-
ben Raddurchmesser plus dem — im Anspruch nicht definierten — halben Wellen-
durchmesser abhangt, wobei der Fachmann dartber hinaus beilaufig unterstellt,
dass die Forderung einer Flurhhe von max. 450 mm (Merkmal M5.2) unter
zusatzlicher Bericksichtigung aller mdglichen Relativbewegungen der Wel-
len/Fahrwerke, notwendige Freiraume fir Wellenkomponenten und Toleranzen
und der Dicke des Bodens uber die allein spezifizierte Grol3e der Rader hinaus
aufgestellt ist, weil der Gangboden insoweit mit ausreichendem Abstand gegen-

Uber den Radsatzwellen angeordnet sein muss.

Der zur Erzielung dieser Vorgabe notwendige Aufbau der angetriebenen und nicht
angetriebenen Fahrwerke ist Uber den vorgegebenen Raddurchmesserbereich
hinaus nicht néher definiert, vielmehr Uberlasst das Patent die Festlegung des
Durchmessers der Radsatzwellen, den Aufbau des Fahrwerks mit den notwendi-
gen Antriebskomponenten bzw. dessen strukturelle Verbindung mit dem Wagen-

kasten und die Ausbildung des Bodens im Bereich der Fahrwerke dem konstrukti-
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ven Ermessen des Fachmanns, vgl. Abséatze [0017] bis [0019]. Die Figuren 2 bis 6
zeigen zumindest entsprechend ,kleinradrig* ausgefuhrte Fahrwerke mit den we-
sentlichen Komponenten und ,mit entsprechender Antriebstechnik* (vgl.
Abs. [0010]), denen das Patent die Erfullung der Kriterien ,Sicherstellung der
Antreibbarkeit* — d. h. der Ubertragung der Antriebskrafte auf die Schiene im
Adhasionsbetrieb — und Sicherheit gegen Bauteilversagen (Auslegung auf ,Achs-
last bis 10t“) und eine Nacharbeitbarkeit verschlissener Rader mit tblichen Vor-
richtungen (,Uberdrehbarkeit auf Unterflur-Drehbanken®) zuschreibt, vgl. Ab-
satz [0008].

Jedenfalls unterstellt das Patent bei Anwendung solch ,kleinradriger* Radsatz-
Fahrwerke und einer Anordnung der ,Rampen in der beschriebenen Weise" die
Realisierbarkeit einer Hohe von 450 mm im Ful3bodenbereich oberhalb der Fahr-
werke, 350 mm FulRbodenhdhe ,in einem Ausmal von 70% der Gesamtflache*
und 290 mm an der Einstiegskante der Tur6ffnung, jeweils Gber der Schienen-
oberkante, vgl. Abs. [0010]. In Anbetracht der Aussagen in den Abséatzen [0004]
(Einstiegshdhe unter 290 mm ,zu nieder”), [0002] (,70% Niederflur®) und [0001]
(,Einzelstufenhéhe von 350 mm an der Einstiegskante®) wird die Angabe zur ge-
forderten absoluten Hohe der Ebene im Bereich der Fahrwerke nach der Beziffe-
rung im Merkmal M5.2 durch eine insoweit gleichbedeutende relative Angabe
(,L100 mm Uber der Standardfu3bodenhéhe®) lediglich erganzt. Dieses Verstandnis
unterlegt der Fachmann den Konjunktionen ,bzw.* sowie ,und® in den vorliegend

zu betrachtenden Fassungen des Merkmals M5.2 im Kontext unterschiedslos.

Die Bezeichnung ,kleinradrig” findet ihre Definition im Merkmal 3.1 selbst, wobei
der das Patent studierende Fachmann die Bereichsangabe auf den minimalen,
nach eventueller Nachbearbeitung einer verschlissenen Laufradflache noch nutz-
baren Durchmesser bezieht, die Angabe zum maximalen Durchmesser dagegen
auf den unverschlissenen Neuzustand liest, u. a. aufgrund der Aussage im Ab-
satz [0008], wonach sich ,bei Beriicksichtigung des Ublichen Verschleiimalies
von 40 mm im Radius ein Durchmesser von 550 mm fir das Neurad ergibt®. Denn

nur fr ein Neurad mit einem Durchmesser 550 mm unterstellt das Patent die Er-



-20 -

zielbarkeit einer Flurhdhe von 450 mm oberhalb der Fahrwerke (Abs. [0009]) und
mit weiteren Rampen geringer Neigung eine Ful3bodenhthe von 290 mm an der
Einstiegskante Uber der Schienenoberkante (Abs. [0010]). Im Merkmal M3.1 ist
zwar der hiervon abweichende Wert von 560 mm angegeben, im Absatz [0017] ist
dieser Wert jedoch eindeutig und tUbereinstimmend dem ,neuwertigen“ Rad zuge-
ordnet. Genau diese unabhéngig vom Verschleil3- bzw. Nachbearbeitungszustand
der Rader zu realisierende geringste (Einstiegs-) Hohe von 290 mm ist indes
malfdgeblich fur ein Schienenfahrzeug in ,Niederflurbauart* im Sinne des Merk-
mals M1 nach den Angaben im Absatz [0004], das trotz Rampen ,zumindest
subjektiv als 100% niederflurig und eben gewertet wird“ (vgl. Absatz [0012]), was
mit (noch) groReren Neuradern — soweit hier der oberen Bereichsangabe nach
dem Vortrag der Beklagten ebenfalls die Bedeutung eines verschlissenen Rades

beigemessen werden wirde — nicht erzielbar sein soll.

Soweit die Beklagte die Bereichsangabe allein auf den verschlissenen Zustand,
also den Mindestraddurchmesser bei maximaler Verschlei3grenze bezogen ver-
standen wissen will — demnach bei Bertcksichtigung eines Verschleiimal3es von
40 mm im Radius Rader mit einem Durchmesser von max. 640 mm im Neuzu-
stand als ,kleinradrig” i. S. des Merkmals M3.1 gelten sollen, weil diese kleiner als
.Normalrader” mit einem Mindestraddurchmesser von 840 mm sind, widerspricht

diese Auffassung dem durch das Patent vermittelten Sinngehalt.

Erst die Angaben zur weiteren Ausgestaltung gemaf Anspruch 2 in der erteilten
Fassung weisen das ,Schienenfahrzeug” (Merkmal M1) als eines mit zwei be-
nachbarten Wagenkéasten aus, die tUber ein Gelenkteil 25 verbunden sein sollen,
wobei dann die Tur6ffnung (M8.1) dem benachbarten Wagenkasten zugeordnet
ist. Diese Ausgestaltungen nach den Merkmalen M5 bis M8.1 betreffen insoweit
zwar Malinahmen wie bei dem in den Figuren 7 und 8 gezeigten Ausfihrungsbei-
spiel, bei dem mindestens drei Wagenkasten miteinander gekuppelt sind und alle-
samt durch einen Mittelgang verbundene Turdéffnungen mit demselben niedrigen
Einstiegsniveau aufweisen. Mithin betreffen diese Merkmale jedoch nur die An-

ordnung von Rampen und Ebenen fur einen Teilabschnitt eines Schienenfahr-
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zeugs zwischen einer dem Gelenkteil nachstgelegenen Tur6ffnung in einem Wa-
genkasten und dem sich in Langsrichtung am anderen Wagenkasten dem Ge-
lenkteil abgewandt angeordneten Fahrgestell. Die Anordnung maoglicher weiterer
Fahrgestelle und Turéffnungen nach Anzahl und Lage in den sich anschlie3enden
Abschnitten der Wagenkésten einschlief3lich des mit dem Gelenkteil verbundenen
Wagenkastens bleibt unbestimmt.

Die explizit bzw. implizit vorgegebenen Hohen im Bereich der Fahrwerke bzw.
Einstiege (s. 0.) und die angegebenen Gefalle (Merkmale M6.1 und M8.1) lassen
im Ubrigen keine eindeutigen Folgerungen hinsichtlich der Abstande in Langs-
richtung zu, u. a. weil die Langserstreckung des Bodens oberhalb des Fahrwerks

nicht begrenzt ist.

Mithin erschopft sich die Lehre nach dem Anspruch 1 ohne die Merkmale M4.1
und M4.2 in dem Vorschlag, den trotz ,kleinradriger* Ausfihrung des Fahrwerks
noch bestehenden Hohenunterschied zwischen dem héher gelegenen Boden tber
dem Fahrwerk und einem niedrig gelegenen Einstieg durch langsverlaufende
Rampen auszugleichen, mit dem hierbei allein aus der verringerten maximalen
Hohe im Gangbereich folgenden und der Fahrwerksausfiilhrung zuzuschreiben-
dem Erfolg einer ,subjektiv als 100% niederflurig” zu wertenden ,Niederflurigkeit®,
vgl. Abs. [0006] i. V. m. Abs. [0012].

Die Merkmale des Anspruchs 2 sind auf einen Anwendungsfall hin konzipiert, bei
dem ein Hohenunterschied zwischen dem hoéher gelegenen Boden lber einem
Fahrwerk und einem niedrig gelegenen Einstieg in einem weiteren Wagenkasten
eines mehrere Wagenkasten umfassenden Schienenfahrzeugs Uber ein Gelenkteil

hinweg im Bereich des Verbindungsgangs auszugleichen ist.

4a. Zum Anspruch 1 in der Fassung gemaf Hauptantrag, Hilfsantrag 2, 4 und 6
mit der jeweils erganzten Merkmalsgruppe M1.1
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Das Teilmerkmal M1.1a definiert das Schienenfahrzeug (Merkmal M1) dahinge-
hend nédher, dass es in einer Zusammenstellung zumindest 3 Wagenkasten um-
fassen soll. Ein derartiges Schienenfahrzeug ist in den bereits in den urspringli-
chen Unterlagen — veroffentlicht in Gestalt der NK12 — enthaltenen Figuren 7 und
8 in einer Fahrzeugkonfiguration gezeigt, bei der allerdings ein Gelenkteil mit sei-
nem horizontalen Bodenteil entsprechend Merkmal M6.2 einen Durchgang zwi-
schen den Wagenkasten ermoglicht, wie beispielhaft zudem im Absatz [0022] des
Streitpatents — gleichlautend in der NK12 — beschrieben. Dieser Beschreibungsteil
bezieht sich von daher wie der erteilte — unstreitig ursprunglich offenbarte — An-
spruch 2 mit den dort gemeinsam angefiihrten Merkmalen lediglich auf ergan-
zende Malinahmen zur Erzielung einer ,zumindest subjektiv empfundenen® (vgl.
a. a. O.) Niederflurigkeit in einem Teilabschnitt eines Schienenfahrzeugs zwischen
einem Fahrwerk in dem einen und einer Tur6éffnung in dem anderen Wagenkasten
unter Einbeziehung eines Gelenkteils zwischen zwei Wagenkasten — insoweit der
Zielsetzung gemalf Abs. [0006] des Streitpatents (dto. NK12) entsprechend, ,eine
durchgehende Niederflurigkeit fur alle gewlnschten Fahrzeugkonfigurationen® zu

erzielen.

Ausfuhrungen zu einem fahrwerklosen* Wagenkasten laut dem Negativmerk-
mal M1.1b — dieses Wort ist in den urspringlichen Beschreibungsunterlagen nicht
enthalten — oder zu MalRnahmen, die mit einem solchermalRen ausgefiihrten
Wagenkasten auch nur irgendwie in Zusammenhang stehen kdnnten, sind der
ursprunglichen Beschreibung nicht zu entnehmen. Auch kommt dem allein durch
das Merkmal M3.1 definierten Fahrwerk oder dem durch die Rampen einschliel3-
lich eines Gelenkteils definierten Teilabschnitt (s. 0.) bzw. den hierfir angegebe-
nen Merkmale keine andere oder besondere Bedeutung aufgrund der ergénzten

Merkmalsgruppe M1.1 zu.

Vielmehr vermittelt die urspringliche Anmeldung dem Fachmann eine universell
und unabhangig von der Verteilung der Fahrwerke auf einzelne Wagenkasten an-

wendbare Lehre ohne erkennbare Relevanz einer ,fahrwerklosen* Ausfiihrung.
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Eine Relevanz folgt insoweit auch nicht aus der Figur 8, obwohl der Fachmann
dieser Darstellung einer Fahrzeugkonfiguration, die links- und rechtsseitig des mit-
tigen Wagenkasten eine gespiegelte und ansonsten identische Anordnung von
langs- und querverlaufenden Rampen in einer Zusammenstellung mit Ebenen im
Bereich eines Fahrwerks, eines Gelenkteils und einer (mittigen) Tur entsprechend
den Merkmalen M5 bis einschliel3lich M8.1 der einen Teilabschnitt des Schienen-
fahrzeugs betreffenden Weiterbildung nach dem erteilten Anspruch 2 zeigt, das

Fehlen eines Fahrwerks am mittleren Wagenkasten unterstellt.

Jedoch bestimmt sich aus der in der Anmeldung allein beschriebenen moglichen
Ausbildung dieses Teilabschnitts, die fur den sich anschlieenden (weiteren) Wa-
genkasten einen Ausgleich des Hohenunterschieds zwischen dem Einstieg und
dem Gelenkteil durch Rampen vorschreibt, nicht zwangslaufig der Aufbau des
Wagenkastens im Anschluss daran.

1. Zum Hauptantrag

Der Anspruch 1 gemal Hauptantrag umfasst die Merkmale M1 bis M4.2 ein-
schliel3lich der Merkmalsgruppe M1.1.

Bereits das Teilmerkmal M1.1a ist in den urspringlichen Anmeldungsunterlagen
— vorliegend veroffentlicht in Gestalt der NK12 — entgegen der Forderung des
Art. 83 EPU nicht ausreichend deutlich als zur Erfindung gehérend offenbart.

Da der Anspruch 1 gemalR Hauptantrag keinen Durchgang vorschreibt, hat das
Merkmal M1.1a keine Bedeutung fir den durch die Gbrigen Merkmale definierten
Gegenstand des Anspruchs 1, der auf die vorliegend problematisierte Realisierung
einer Niederflurigkeit bei Wagenkasten konzipiert ist, bei denen die Fahrwerke

einen Niveauausgleich bereits in dem betroffenen Wagenkasten erfordern. Diese
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Anordnung mag eine mogliche Ausgestaltung eines Schienenfahrzeugs in einer
nicht ndher bestimmten Konfiguration mit einem zweiten Wagenkasten betreffen,
die jedoch weder fur sich noch zusammen mit den weiteren Merkmalen den ange-
strebten Erfolg der Erzielung einer ,subjektiv‘ gewerteten Niederflurigkeit (vgl.
Seite 3, Zeile 8 in der NK12) im H6henausgleichsbereich zwischen dem niedrigen
Einstieg und dem hohen Boden uber den Fahrwerken in einem ersten Wagen-
kasten auch nur irgendwie fordert. Insoweit wird auch auf die vorstehenden Aus-
fuhrungen im Abschnitt Il.4a verwiesen. Mithin ermangelt es diesem Teilmerkmal
der deutlichen Offenbarung — aus den ursprunglichen Unterlagen war nicht er-
kennbar, dass der Anmelder fur einen Gegenstand mit den Merkmalen des An-

spruchs 1 gemald Hauptantrag Schutz begehrte.

Auch das Teilmerkmal M1.1b ist den urspringlichen Unterlagen entgegen der
Forderung des Art 83 EPU nicht ausreichend deutlich als zur Erfindung gehérend
offenbart, da diesem ebenfalls keine Bedeutung fir den Gegenstand nach An-
spruch 1 beizumessen ist, weil ein Wagen ohne Fahrwerk keinen Niveauausgleich

gegeniiber dem Boden oberhalb eines Fahrwerks erforderlich macht.

Mithin geht der Gegenstand des Anspruchs 1 gemald Hauptantrag aufgrund der
erganzten Merkmalsgruppe M1.1 tber den Inhalt der urspringlichen Anmeldung
hinaus und beruht somit auf einer unzulassigen Erweiterung. Allerdings bedingt
diese Merkmalsergdnzung eine Beschrankung, weil das gemall Merkmal M1 be-
anspruchte Schienenfahrzeug in Niederflurbauart nunmehr als ein solches defi-
niert ist, dass zwingend zumindest zwei mit Fahrwerken versehene Wagenkasten

mit einem Wagenkasten ohne Fahrwerk dazwischen aufweisen muss.

Im Fall der unzuldssigen Beschrankung und Nichtverteidigung des Streitpatents in
seiner erteilten Fassung ist bisher die strittige Frage, ob bei der weiteren Prifung
das Patent in seiner erteilten Fassung zugrunde zu legen ist (vgl. zum Meinungs-
stand: Busse, PatG, 8. Aufl., 8 82, Rdn. 82ff, wobei diese Frage stets die Falle
betraf, in denen das Streitpatent ausschlief3lich durch unzuldssige Beschrankun-

gen enthaltende Haupt- und Hilfsantrage verteidigt wurde), vom Bundesgerichts-
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hof noch nicht entschieden worden [im Urteil vom 16.12.2008, Az.: X ZR 47/04,
aul3erte sich der BGH nur beilaufig (,auf den... zuriickzugreifen sein konnte...")].

Ungeachtet der Frage der Zulassigkeit der Anderung der Patentanspriiche des
Streitpatents gemald Hauptantrag und der Frage der Rechtsfolge bei einer Vertei-
digung des Streitpatents mit unzulassig geanderten Patentanspriichen ist das
Streitpatent sowohl in der nach Hauptantrag verteidigten Fassung wie der erteilten

Fassung auch mangels Patentfahigkeit fr nichtig zu erklaren.

la. Der Gegenstand nach dem Anspruch 1 geméalR Hauptantrag mag auch ohne
Berlcksichtigung der gegenuber der erteilten Fassung erganzten Merkmalsgruppe
M1.1 neu im Sinne des § 3 PatG bzw. Art. 54 EPU gegeniiber dem Stand der
Technik nach den zu dessen Dokumentation vorgelegten Dokumenten sein. Ein
entsprechend diesem Teil des Merkmals M4 ,Turoffnungen® aufweisendes Schie-
nenfahrzeug in einer zusatzlich noch die Merkmale M1, M2, M2.1, M3 und M3.1
aufweisenden Ausflihrung beruht jedoch nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit im
Sinne des Art. 56 EPU.

In der Druckschrift NK5 sind fiir eine Stral3enbahn konzeptionelle und konstruktive
Malinahmen zur Erzielung eines ,Niederflurfahrzeugs* angegeben, jedenfalls wer-
den diese dort ,als bedeutender Schritt in Richtung einer 100%-Niederflurldsung*
angesehen, vgl. Seite 36, linke Spalte, dritter Absatz von unten sowie Seite 46,
Abschnitt ,SchluBbemerkung” im Hinblick auf das fur sich bereits aus der NK5

hervorgehende Merkmal M1.

So sind fur dieses Schienenfahrzeug Fahrwerke mit durchgehenden Radsatzwel-
len vorgeschlagen und gezeigt (vgl. Seite 39, Abschnitt ,Drehgestelle” i. V. m.
Abb. 9 und ,Einzelachs-Fahrwerk® Abb. 10), die trotz der insoweit ,klassischen
Losung der Laufwerksausbildung® (vgl. ,SchluBbemerkung” a. a. O.) bei einem
Raddurchmesser von 590mm im Neuzustand gegentber 530 mm im abgenutzten
Zustand (vgl. Seite 36, Abschnitt ,Hauptdaten des Fahrzeugs®) eine Bodenhtdhe

im Bereich der angetriebenen Fahrwerke von 525 mm ermdglichen, vgl. Seite 37,
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mittlere Spalte, zweiter Absatz). Mithin sind diese Fahrwerke jedenfalls entspre-

chend Merkmal M3 ausgebildet.

Aufgrund der Darstellung in Abb. 6, die deutlich die der Beschreibung entnehm-
bare Anordnung der Triebdrehgestelle gegentiber dem zugeordneten Einstiegsbe-
reich in den Wagenkéasten am Kopf bzw. Ende des aus mehreren Wagenkasten
bestehenden Schienenfahrzeugs zeigt, und der zugehdérigen Aussage Seite 37,
mittlere Spalte oben, demnach die FuBbodenhdhe ,lber eine kaum merkbare An-
rampung“ vom Einstieg bis zum Bereich der Fahrgestelle ansteigt, schliel3t der
Fachmann unmittelbar, dass zur Realisierung eines ,Niederflurkonzepts® wie
a. a. O. angesprochen auch dort das Niveau ausgehend von den Turdffnungen
(Teil des Merkmals M4) ausgleichende und in Langsrichtung verlaufende Rampen
entsprechend den Merkmalen M2 und M2.1 vorgesehen sind und die der Fach-
mann aufgrund dieses Hinweises auch der ausreichend deutlichen Abb. 6 ent-

nimmt.

Der Definition des Streitpatents folgend wird der Fachmann Rader mit dem in NK5
angegebenen Durchmesser aufgrund der teilweisen Uberschneidung mit dem im
Merkmal M3.1 angegebenen Bereich bereits als ,kleinradrig* gegeniber ,Normal-
radern” ansehen, die nach den Aussagen in der NK5 keine Laufwerksprobleme
bedingen (,Laufwerksproblematik®, vgl. Seite 36, linke Spalte, dritter Absatz von
unten), wahrend laut der die technischen Daten eines &hnlichen Schienenfahr-
zeugs ausweisenden Druckschrift NK10 Laufréder mit einem deutlich kleineren
Durchmesser von 410 mm im Neuzustand als ,kleinradrig” gegentber Triebradern
mit einem Durchmesser von 590 mm angesprochen sind, vgl. Seite 42, rechte
Spalte, Zeile 9 i. V. m. der Tabelle ,Technische Daten* Seite 44.

Der in NK5 aufgezeigten Entwicklung in Richtung auf eine 100% Niederflurlésung
(vgl. Seite 46, ,SchluBbemerkung®) folgend, war der Fachmann bestrebt, die dort
bereits mit kleinen Radern erzielte geringe mittlere Fu3bodenhthe weiter zu ver-

ringern.
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Tatsachlich stand dem Fachmann ein weiter Durchmesserbereich mit grof3eren
oder noch kleineren R&dern zur Anwendung innerhalb der technischen
Anwendungsgrenzen wie der zuldssigen Beanspruchung zur Verfligung,
insbesondere bestand auch kein Vorurteil gegen die Verwendung ,kleinradriger”
Fahrwerke, weil diese gemal dem UIC-Merkblatt (,Union internationale des
chemins de fer”, UIC-Kodex zu zugelassenen Fahrzeugkomponenten) NK8 selbst
mit noch kleinerem Durchmesser als durch Merkmal M3.1 nach unten beschrankt
als praktisch tauglich fur einen allgemeinen Gebrauch fur Schienenfahrzeuge
— somit auch fur Antriebszwecke i. V. m. angetriebenen Fahrwerken — herausge-
stellt sind, vgl. Abschnitt 1.1 i. V. m. der Tabelle Seite 7, je nach Achslast (vgl.
Tabelle Seite 12).

Mit der unmittelbaren Erkenntnis aufgrund des Hinweises zu ,kleinradrigen* Fahr-
werken im Stand der Technik, dass bei gleichen Fahrwerken die realisierbare
Bodenhdhe Uber den Radsatzwellen primar vom Raddurchmesser abhangt, hatte
der Fachmann ausreichende Erfolgserwartung, mit einem noch kleineren maxima-
len Durchmesser — vorliegend 15 mm im Radius bezogen auf die mafigebliche
obere Bereichsgrenze beim Vergleich des Merkmals M3.1 mit der Bezifferung in

NK5 — im Ergebnis auch eine geringere Bodenhdhe zu erzielen.

Die Beschreitung dieses sich aufdrangenden Weges lag auch deshalb nahe, weil
technische Grenzen wie die offensichtlich aus der notwendigen Anordnung der
Antriebseinheiten folgenden Einschrankungen, die den Fachmann an angetriebe-
nen Fahrwerken groRere Rader anwenden lassen, wéahrend dieser bei reinen
Laufradfahrgestellen kleinere Rader vorsehen kann, vgl. hierzu NK10 a. a. O., mit
dem Aufkommen von Fahrgestellkonzeptionen, wie sie aus der Druckschrift NK6

hervorgehen, zum Anmeldezeitpunkt nicht mehr bestanden.

So ist in dem Patentdokument NK6 der insgesamt niedrige Aufbau von angetrie-
benen Fahrwerken mit durchgehenden Radsatzwellen vor dem ausdrtcklich ge-
nannten Hintergrund beschrieben, dass es bei — mehrgliedrigen — Schienenfahr-

zeugen winschenswert ist, ,die Einstiege nur geringfiigig tber dem Stral3enniveau
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zu haben und das ganze Fahrzeug ohne Stufen durchschreiten zu kdénnen*, vgl.
die Zusammenfassung Feldnummer 54 i. V. m. Anspruch 1 und Spalte 3, Zei-
len 32 bis 36. Der eine niedrige Ganghthe oberhalb der Fahrwerke zur Erzielung
einer Niederflurigkeit anstrebende Fachmann war somit auch veranlasst, kleine
Réader in Kombination mit deren Einsatz ermdglichenden Triebfahrgestellen anzu-
wenden, denn der gewinschte Erfolg resultiert vorhersehbar aus der Addition der
fur sich bekannten Wirkung von kleinen Radern und niedrige Ganghdhen ermdg-

lichenden Fahrwerken.

Mithin konnte der Fachmann die Konzeption eines Schienenfahrzeugs mit den
Merkmalen des Anspruchs 1 ohne erfinderische Tatigkeit vorschlagen, somit ist
der Gegenstand des Patents im Umfang des erteilten Anspruchs 1 nicht patent-

fahig.

1b. Auch wenn die zusatzliche Merkmalsgruppe M1.1 bei der Beantwortung der
Frage der Patentfahigkeit des Gegenstands des Streitpatents in seiner Fassung
nach Hauptantrag herangezogen werden wirde, fuhrt dies zu keinem anderen

Ergebnis.

Wahrend die sich fur eine Anwendung kleinradriger Fahrwerke entsprechend
Merkmal M3.1 aufdrangende NK6 deren Aufbau im Hinblick auf eine ohne weite-
res Ubertragbare Fahrzeugkonfiguration hin beschreibt, bei der ,jeder Wagenkas-
ten 1 durch ein Triebdrehgestell 3 getragen wird, welches mittig unter dem Wa-
genkasten 1 angeordnet ist, bietet die Druckschrift NK14 betreffend den modula-
ren Aufbau einer ,Niederflurstral3enbahn® ein Vorbild fir ein — vergleichbar mit der
Bereichsangabe des Merkmals M3.1 — &hnlich der NK5 mit ,kleinradrig” ausge-
fuhrten, angetriebenen Fahrgestellen mit einem maximalen Raddurchmesser von
600 mm im Neuzustand, die bei einer Anordnung jeweils unter dem Wagenkasten
der ,Kopfmodule* zwischengekoppelte ,Mittelmodule ohne Fahrwerk mittragen,
vgl. hierzu die Uberschrift Seite 387 i. V. m. Bild 6, Seite 392 und den technischen
Daten Seite 393. Mag die NK14 auch die vorteilhafte Anwendung von Triebfahr-

werken ohne durchgehende Radsatzwellen in solcherart tatsachlich realisierten
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StralRenbahnen mit extrem geringer Ful3Bbodenhdhe lber der Schienenoberkante
im Bereich der Fahrwerke herausstellen, vgl. hierzu die Bilder 11 bis 13 Seite 395
i. V. m. den technischen Daten Seite 393, ist die modulare Zusammenstellung
eines Schienenfahrzeug mit einem fahrwerklosen Wagenkasten zwischen zwei
notwendigerweise mit Fahrgestellen versehenen Wagenké&sten hiervon unabhan-
gig. Nach dem Vorbild dieses Dokuments wird der Fachmann im praktischen
Bedarfsfall diese ,gewlnschte” (vgl. Abs. 0006 in der Streitpatentschrift) und ihm
mit der NK14 prasente Fahrzeugkonfiguration unter Abwagung der ihm bekannten
Vor- und Nachteile auch fur eine Ausristung mit Fahrwerken entsprechend dem
Merkmal M3 in einfacher konstruktiver Abwandlung im Hinblick auf das Merkmal
M3.1 hin (s. 0.) vorschlagen, hierbei in Kauf nehmend, dass anders als bei Trieb-
fahrgestellen ohne durchgehende Radsatzwellen nur eine ,subjektiv empfundene”
Niederflurigkeit (vgl. Streitpatent a. a. O.) Uber Rampen nach dem Vorbild der NK5

erzielbar ist.

Da sich der Gegenstand dieses Anspruchs 1 somit in keinem Fall als patentféahig
erweist, bedurfte es letztlich keines Eingehens auf die hinsichtlich der geltenden
Anspruchsfassung noch aufgebrachte Frage ausreichender Offenbarung fir eine
Ausfuhrung der beanspruchten Lehre durch den Fachmann im Sinne des Art. 2
§ 6 Abs. 1 Nr. 2 IntPatUG.

2. Zum Hilfsantrag 1

Der Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 1 umfasst die Merkmale M1 bis M4.2 ohne die
Merkmalsgruppe M1.1, zudem noch die Merkmale M5, M6 und M6.2.

Die in der NK5 Seite 37, mittlere Spalte oben angesprochene ,Anrampung” betrifft
ausweislich der insoweit ausreichend deutlichen Abb. 6 Seite 36 eine zu einer
Ebene oberhalb des angetriebenen Fahrwerks reichende Rampe entsprechend
den Merkmalen M5 und M6, wobei der Fachmann insoweit eine quer verlaufenden
Ubergang (zwischen zwei ebenen, abknickenden Flachen) beilaufig unterstellt.

Aufgrund der dort gezeigten Fahrzeugkonfiguration mit ausreichend langen Wa-
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genkasten enden die Rampen jeweils vor den Ebenen im Bereich der Einstiege
desselben Wagenkastens. Ahnliches einschlieRlich eines horizontalen Bodens im
Bereich des Gelenkteils zeigt die NK9 noch deutlicher in der Seitenansicht unten
auf der dritten Seite des Anlagenkonvoluts, die ebenfalls Rampen zum Ausgleich
des Hohenunterschieds zwischen der hdochsten Ebene oberhalb des Fahrwerks
und dem jeweils tber einen Gang erreichbaren, zugehdrigen Einstiegsbereich bei
einer Fahrzeugkonfiguration mit Gelenkteilen auf3erhalb des Bereichs zwischen

dem angetriebenen Fahrwerk und dem zugehdérigen Einstieg vorsieht.

Der Fachmann wird diese ohne Stufen auskommende Konzeption in Erfolgser-
wartung auch umzusetzen suchen bei Zusammenstellungen von Wagenkasten mit
einem zwischen dem Fahrgestell in dem einen und dem zugehérigen Einstieg in
dem angrenzenden Wagenkasten liegenden, zwangslaufig einen horizontalen

Boden aushildenden Gelenkteil.

Ein Vorbild fir eine entsprechende Fahrzeugkonfiguration bietet die Druckschrift
NK14 mit den dort in den Bildern 6 und 7 dargestellten Kombinationen von Wéa-
gen, bei denen der Fachmann Bdden aufweisende Gelenkteile unterstellt wie bei
der ahnlichen Fahrzeugkonfiguration gemaf der Darstellung einer dahingehend
ahnlichen Fahrzeugkonfiguration Seite 44 in der Druckschrift NK10, in der eben-
falls der Aufbau eines ,Niederflur-StraRenbahnwagens® beschrieben ist, fir den
sich die — naheliegende, s. 0. — Anwendung kleinradriger Triebfahrgestelle mit
durchgehenden Radsatzwellen anbietet. Fir den in diesem Fall notwendigen
Hohenausgleich durch die naheliegende Anwendung einer Rampe kann sich diese
maximal bis zum Boden des (horizontalen) Gelenkteils erstrecken; je nach Kon-
zeption des Schienenfahrzeugs hinsichtlich der — im Anspruch hier nicht spezifi-
zierten — Abstande zwischen den Fahrwerken und den benachbarten Einstiegen
bzw. den Gelenkteilen wird der Fachmann den zur Uberbriickung zur Verfligung
stehenden Raum im Rahmen einer einfachen konstruktiven Anpassung an den
praktischen Bedarfsfall auch ausnutzen und eine Erstreckung der bis zum Boden

des (horizontalen) Gelenkteils entsprechend Merkmal M6.2 vorgeben.
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Mithin bedurfte es keines erfinderischen Zutuns, um bei einer Fahrzeug-
konfiguration wie aus NK14 bekannt, Rampen entsprechend den Merkmalen M5,
M6 und M6.2 nach dem Vorbild der NK5 vorzusehen. Somit kann das Patent im
Umfang des Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 1 keinen Rechtsbestand haben, well

sein Gegenstand nicht patentfahig ist.

3. Zum Hilfsantrag 2

Der Anspruch 1 gemald Hilfsantrag 2 umfasst die Merkmale M1 bis M4.2 ein-
schliel3lich der Merkmalsgruppe M1.1, zudem noch die Merkmale M5, M6 und
M6.2 wie der Anspruch 1 gemalfd Hilfsantrag 1.

Insoweit gelten die vorstehenden Ausfihrungen zum Hilfsantrag 1 hinsichtlich
einer Kombination der Merkmale M1 bis M4.2 und der Merkmale M5. M6 und M6.2
gleichermalRen, ebenso die obigen Ausfihrungen zum Anspruch 1 gemaR Haupt-
antrag hinsichtlich der fehlenden Relevanz der Merkmalsgruppe M1.1 fur eine
Patentfahigkeit selbst bei deren etwaiger Berlcksichtigung sinngemal3, weil die
Merkmalsgruppe M1.1 entgegen der Forderung des Art. 83 EPU urspriinglich nicht

ausreichend deutlich als zur Erfindung gehérend offenbart ist.

Wenngleich das vorliegend gegeniber dem Anspruch 1 nach Hauptantrag er-
ganzte Merkmal M6.2 einen Durchgang zwischen den Wagenkésten impliziert, der
insoweit am Hohenausgleich zwischen dem héchstgelegenen Boden lber dem
Fahrwerk in dem einen Wagenkasten und dem Niederflurniveau im fahrwerklosen
Wagenkasten Anteil hat, dient jedenfalls das Teilmerkmal M1.1b auch in dieser
Kombination nicht der Erzielung des Erfolgs einer ,durchgehenden Niederflurig-
keit* trotz Anwendung konventioneller Radsatzwellen, der schon in der urspringli-
chen Anmeldung benannt worden ist — die vorgeblich dieser Merkmalskombination
gemeinsam zur Erzielung des Erfolgs eingesetzten Mittel stimmen nicht Uberein.
Fur diese Sicht spricht auch, dass in der Anmeldung die Ausbildung eines Teilab-
schnitts unabhangig von der allein der Figur 8 zu entnehmenden symmetrischen

Ausbildung des mittigen Wagens beschrieben ist und zur Anwendung ,fur alle ge-
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wuinschten Fahrzeugkonfigurationen® vorgeschlagen ist (vgl. Abs. 0006), insoweit
unabhangig von einer bestimmten Fahrzeugkonfiguration, vgl. obige Ausfuhrun-

gen im Abschnitt 11.4a.

Die Merkmalsgruppe M1.1 betrifft somit insgesamt kein Mittel, dass mit seinen
Wirkungen mit einem in den urspringlichen Unterlagen als zur Erfindung geho-
rend offenbarten Mitteln vergleichbar ist. Insbesondere stellt sich diese Merkmals-
gruppe auch bei einem mehrere Wagenkasten aufweisenden Schienenfahrzeug
nicht als eine Konkretisierung eines bereits urspringlich als zur Erfindung geho-
rend offenbarten Mittels dar.

Mithin kann das Patent auch im Umfang des Anspruch 1 gemafd Hilfsantrag 2
jedenfalls mangels einer dessen Gegenstand zugrunde liegenden erfinderischen

Tatigkeit nicht rechtsbestandig sein.

4. Zum Hilfsantrag 3

Der Anspruch 1 gemalR Hilfsantrag 3 umfasst die Merkmale M1 bis M4.2 ohne die
Merkmalsgruppe M1.1, zudem noch die Merkmale M5, M5.2, M6 und M6.2.

Im Hinblick auf die gleichermal3en in Kombination beanspruchten Merkmale wird
zur Vermeidung von Wiederholungen auf vorstehende Ausfihrungen zum Hilfsan-

trag 1 verwiesen.

Das demgegenuber erganzte Merkmal M5.2 schreibt eine gegenuber der in der
NK5 mit Radern &hnlichen Durchmessers (max. 590 mm im Neuzustand, vgl.
a. a. O., gegenuber max. 560 mm gemalR Merkmal M3.1) um 75 mm geringere,
dort mit 525 mm bezifferte H6he des Bodens im Bereich der Fahrwerke vor. Von
dieser Differenz sind insoweit 15 mm durch den Unterschied im Radius der Rader
bedingt. Wie im Abschnitt | zur Auslegung der Merkmale ausgefihrt, schweigt sich
das Patent Uber konstruktive Maflinahmen im Bereich des Fahrwerks und des

Bodens oberhalb der Radsatzwellen mit vorliegend unbestimmtem Durchmesser
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im Einzelnen aus, mit denen eine weitere Absenkung um 60 mm erzielbar sein

soll, um der mit dem Merkmal M5.2 aufgestellten Forderung zu gentigen.

Mit dem Fachwissen, das das Patent zur technischen Ausfiihrung selbst voraus-
setzt und das vorliegend durch die Druckschrift NK6 (vgl. a. a. O.) dokumentiert
ist, liegt eine entsprechende konstruktive Ausfiihrung zur Erzielung einer weiteren
Absenkung um dieses Mal3 — jedenfalls auf Basis eines Schienenfahrzeugs nach
Art der NK5 mangels néherer Definition im Anspruch 1 — im fachmannischen Kon-
nen, wenn der Fachmann ein Fahrwerk nach den Vorschlagen der NK6 mit aul3en
liegenden Antriebseinheiten und offensichtlich ohne mittige Bremse ahnlich den in
den Figuren des Streitpatents gezeigten Ausfiihrungen wie vorliegend nahegelegt
anwendet. In der NK5 in Abbildung 9 Seite 39 sind dagegen noch Fahrwerke mit
im Gangbereich mittig angeordneten Antriebsmotor/Getriebeeinheiten und Brem-
sen an den Radsatzwellen gezeigt. Ohne den durch die radiale Erstreckung
bedingten senkrechten Uberstand Uber den Umfang der Radsatzwellen hinaus
und somit durch vorgezeichnete konstruktive Malinahmen ist die implizit bezifferte

Absenkung ohne weiteres erzielbar.
Somit kann das Patent im Umfang des Anspruch 1 gemafd Hilfsantrag 3 keinen
Rechtsbestand haben, weil ein Schienenfahrzeug mit den umfassten Merkmalen

nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit beruht.

5. Zum Hilfsantrag 4

Der Anspruch 1 gemald Hilfsantrag 4 umfasst die Merkmale M1 bis M4.2 ein-
schlie3lich der Merkmalsgruppe M1.1, zudem noch die Merkmale M5, M5.2, M6
und M6.2 wie der Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 3.

Im Hinblick auf die gleichermal3en in Kombination beanspruchten Merkmale wird
zur Vermeidung von Wiederholungen auf vorstehende Ausfiihrungen zu den Hilfs-

antragen 2 und 3 verwiesen.
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Das erganzte Merkmal M5.2 bedingt keine andere Betrachtung der entgegen der
Forderung des Art. 83 EPU urspriinglich nicht ausreichend deutlich als zur Erfin-
dung gehoérend offenbarten Merkmalsgruppe M1.1 als beim Anspruch 1 gemaf

Hilfsantrag 2.
Mithin kann das Patent auch im Umfang des Anspruch 1 gemaf Hilfsantrag 2
jedenfalls mangels einer dessen Gegenstand zugrunde liegenden erfinderischen

Tatigkeit nicht rechtsbestandig sein.

6. Zum Hilfsantrag 5

Der Anspruch 1 gemalR Hilfsantrag 5 umfasst die Merkmale M1 bis M4.2 ohne die
Merkmalsgruppe M1.1, zudem noch die Merkmale M5, M5.2, M6, M6.2 und noch
M7 mit M8.

Im Hinblick auf die gleichermal3en in Kombination beanspruchten Merkmale wird
zur Vermeidung von Wiederholungen auf vorstehende Ausfihrungen zum Hilfsan-

trag 3 verwiesen.

Bei einer Fahrzeugkonfiguration, bei der der Fachmann den Teilbereich zwischen
der héchstgelegenen Ebene oberhalb des Fahrwerks in dem einen Wagenkasten
Uber ein Gelenkteil hinweg zum niedrig gelegenen Einstiegsbereich in dem ande-
ren Wagenteil bereits in naheliegender Weise durch eine Zusammenstellung von
Rampen und Ebenen unter Vermeidung von Stufen in Abhangigkeit von den
Erfordernissen des konkreten Anwendungsfalls wie der hierfir zur Verfigung ste-
henden Lange und der moglichen Neigung auszugleichen versucht — insoweit wird
auf vorstehende Ausfiihrungen zu den Merkmalen M5, M6 und M6.2 beim Gegen-
stand nach Hilfsantrag 1 verwiesen —, wird er den Bodenteil im Bereich des Ge-
lenks zwangslaufig allseitig horizontal ausrichten und um den Drehpunkt herum
auch kreisférmig gestalten, weil nur so in einer Zusammenstellung mit einer
kreisformigen Berandung eine Verschwenkung und ein stufenfreier Ubergang in

jeder Schwenkstellung aus Griinden der Geometrie erzielbar ist. Nichts anderes
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unterstellt der Fachmann beilaufig der deutlich dargestellten kreisférmigen Beran-
dung im Bereich der Gelenkteile laut der den Grundriss eines entsprechenden
Schienenfahrzeugs zeigenden Abbildungen in der NK9 (dritte Seite des Konvoluts)
oder in der NK10, vgl. Seite 44, und nichts anderes wird der Fachmann bei einer
Fahrzeugkombination wie aus NK14 bekannt unmittelbar in Erwagung ziehen, die
ebenfalls ein Gelenkteil erforderlich macht. Soweit bei einem einseitigen Ausgleich
eine Rampe nur in einem der beiden verbundenen Wagenteile fir einen Hohen-
ausgleich noch nicht ausreicht, wird der Fachmann analog und mit Erfolgserwar-
tung noch eine weitere, in Langsrichtung verlaufende Rampe vorsehen, und diese
insbesondere bei einem nur kleinen in Langsrichtung zur Verfigung stehenden

Abstand die kreisférmige Berandung des Gelenkteils auch ,tangieren” lassen.

Mithin wird der Fachmann, auch den erganzten Merkmalen M7 und M8 folgend,
eine Zusammenstellung von Rampen und Ebenen einschliel3lich eines kreisformig
berandeten Bodenteils aufgrund einfacher konstruktiver Erwagungen zur Uber-
briickung eines den Gelenkteil einschlieRenden Teilbereichs zwischen zwei Wa-

genkasten vorsehen.
Somit kann das Patent im Umfang des Anspruch 1 gemafd Hilfsantrag 5 keinen
Rechtsbestand haben, weil ein Schienenfahrzeug mit den umfassten Merkmalen

nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht.

7. Zum Hilfsantrag 6

Der Anspruch 1 gemald Hilfsantrag 6 umfasst die Merkmale M1 bis M4.2 ein-
schlie3lich der Merkmalsgruppe M1.1, zudem noch die Merkmale M5, M5.2, M6,
M6.2 und noch M7 mit M8 wie der Anspruch 1 gemaf Hilfsantrag 5.

Im Hinblick auf die gleichermal3en in Kombination beanspruchten Merkmale wird
zur Vermeidung von Wiederholungen auf vorstehende Ausfiihrungen zu den Hilfs-

antragen 4 und 5 verwiesen.
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Die erganzten Merkmale M7 und M8 bedingen keine andere Betrachtung der ent-
gegen der Forderung des Art 83 EPU urspriinglich nicht ausreichend deutlich als

zur Erfindung gehérend offenbarten Merkmalsgruppe M1.1.
Mithin kann das Patent auch im Umfang des Anspruch 1 gemal’ Hilfsantrag 6
jedenfalls mangels einer dessen Gegenstand zugrunde liegenden erfinderischen

Tatigkeit nicht rechtsbestandig sein.

8. Zum Hilfsantrag 7

Der Anspruch 1 gemalR Hilfsantrag 7 umfasst die Merkmale M1 bis M3.1 ohne die
Merkmalsgruppe M1.1, zudem noch die Merkmale M5, M5.2, M6, M6.2 einschliel3-
lich M6.1 und noch die Merkmale M7 mit M8 wie der Anspruch 1 gemalf3 Hilfsan-
trag 5, erganzend dartber hinaus die Merkmale M8.1, M8.2 und M8.3, nicht
jedoch die Merkmale M4 bis M4.2.

Die durch die entfallene Merkmalsgruppe M4 definierte quer zur Fahrzeuglangs-
richtung verlaufende Rampe 20 ist durch den Wortlaut des Merkmals M8.3 impli-

ziert.

Mit den erganzten Merkmalen M6.1 und M8.1 wird fir die beidseitig des Gelenk-
teils angeordneten, in Langsrichtung verlaufenden Rampen eine bestimmte Nei-

gung vorgegeben.

Im Hinblick auf die gleichermal3en in Kombination beanspruchten Merkmale wird
zur Vermeidung von Wiederholungen auf vorstehende Ausfiihrungen zum Hilfsan-

trag 5 verwiesen.

Wie eingangs im Abschnitt 1.4 zur Auslegung begrindet, definieren die dem
erteilten Anspruch 2 entnommenen Merkmale M5, M5.2, M6, M6.1, M6.2, M7, M8
mit den weiteren Gruppenmerkmalen M8.1 bis M8.3 einen aus Rampen und Ebe-

nen einschliellich des Bodens eines Gelenkteils bestehenden Teilbereich eines
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Schienenfahrzeugs zwischen der gewollt niedrigen Einstiegskante in einem Wa-
genkasten und dem zwangslaufig hochsten Gangbereich oberhalb des Fahrwerks

im anderen Wagenkasten.

Lt. der Beschreibung der NK9 sollen die Tureinstiege auf 300 mm uber der Schie-
nenoberkante ,abgeschragt" sein, vgl. die mittlere Spalte des Textes auf der drit-
ten Seite des Konvoluts. Weil fir dieses Schienenfahrzeug eine Ful3bodenhthe
von 560 mm Uber dem Triebfahrgestell und eine mittlere Niederflurhéhe von 350
mm beziffert ist (vgl. Tabelle auf der vierten Seite des Konvoluts), schliel3t der
Fachmann aufgrund der dort in der Seitenansicht deutlich dargestellten, in Langs-
richtung verlaufenden Rampen auf quer verlaufende Rampen im Einstiegsbereich,

die den Boden in diesem Bereich ,abschragen®.

Mithin stand dem Fachmann auch die konstruktive Mal3hahme der Anordnung
einer quer verlaufenden, von der Einstiegskante ausgehenden Rampe entspre-
chend der Implikation des Merkmals M8.3 zum stufenlosen Ausgleich von Hohen-
unterschieden zur Verfiigung, die er bei Bedarf mit lAngsverlaufenden Rampen
auch in Kombination mit ebenen Bdden von Gelenkteilen gemeinsam anwenden

wird.

Aus der Gegenuberstellung der Seitenansicht und des Grundrisses in der NK9
schlief3t der Fachmann auch aufgrund der deutlichen Darstellung unmittelbar eine
Uber die gesamte Einstiegsbreite reichende Querrampe im Bereich der Einstiege.
Insoweit wird der Fachmann bei Bedarf je nach Breite des Wagenkastens und
vorgegebener Gangbreite auch fur die langs verlaufende, das Bodenteil mit der
kreisformigen Berandung tangierende Rampe eine bevorzugt Uber die Breite des

Wagenkastens reichende Erstreckung entsprechend Merkmal M8.2 vorschreiben.

Wenngleich aus der Aussage in der NK5 Seite 37 mittlere Spalte oben zu einem
Hohenausgleich von 85 mm (525 mm — 440 mm) Uber eine ,kaum merkbare
Anrampung” nur qualitativ ist, wird der nach hergebrachten Regeln des Ingenieur-

wesens handelnde Fachmann diesen Hinweis — aufgrund der tblichen Vorschrif-
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ten fur die Auslegung der Steigung von Rampen wie mit dem Dokument NK11 im
Verfahren dokumentiert — den Grenzwert von 6% entsprechend Merkmal M8.1
zwangslaufig beachten, vgl. Abschnitt 7.4 / Seite 34 in NK11.

Mithin bedurfte es keines erfinderischen Zutuns, um bei einer vom Fachmann will-
kdrlich, d. h. gemald Kundenwunsch (,gewtnschte”, vgl. Abs. [0006] im Streitpa-
tent) ausgewahlten Fahrzeugkonfiguration nach dem Vorbild der NK14 zum Aus-
gleich einer primar durch ein Fahrwerk mit durchgehenden Radsatzwellen — trotz
kleinradriger Ausfihrung — bedingten Hohendifferenz Uber ein Gelenkteil hinweg
bis zur zugeordneten Turoffnung nicht nur langsverlaufende Rampen, sondern
auch quer verlaufende Rampen in Kombination zur Einhaltung eines bestimmten
Geféalles und somit zur Erzielung einer ,subjektiv empfundenen“ Niederflurigkeit
ausgehend von einer bestimmten Einstiegshohe aus anzuwenden, wenn die zum
Ausgleich zur Verfigung stehende Langserstreckung allein ansonsten hierfir nicht

ausreicht.

9. Mit den vorliegenden Antrdgen bestand keine Veranlassung zu Ausfihrun-
gen Uber der Gegenstande der abhangigen Anspriche, zumal der Beklagtenver-
treter mit der Antragstellung von einer weiteren isolierten Verteidigung einzelner

Patentansprtiche auf den insoweit nachrangigen Hilfsantrag 7 abgesehen hat.

Nach alldem ist die Klage begrindet.

V.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V.m. § 91 Abs. 1 ZPO.
Die Entscheidung tber die vorlaufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 PatG
I.V.m. § 709 Satz 1 und 2 ZPO.
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des in vollstandiger Form
abgefassten Urteils, spatestens nach Ablauf von fiunf Monaten nach Verkindung,
durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt oder
Patentanwalt als Bevollmachtigen schriftlich oder in elektronischer Form beim

Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, einzulegen.

Schmidt Sandkamper  Dr. Baumgart  Grote-Bittner Dr. Geier
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