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beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die Beschwerdefuhrerin ist Anmelderin der am 5. September 2006 beim Deut-
schen Patent- und Markenamt eingegangenen Patentanmeldung mit der Bezeich-

nung:

» Schienenfahrzeug mit Restaurantbereich”.

Mit dem nach Anhérung am 19. Dezember 2016 verkindeten Beschluss hat die
Prufungsstelle fur Klasse B 61 D des Deutschen Patent- und Markenamts die Er-
teilung des Patents unter Zugrundelegung der von der Anmelderin flr den in der
Anhdrung gestellten Hilfsantrag 2 vorgelegten Unterlagen beschlossen, den Uber
den Umfang der entsprechenden Patentanspriiche hinausgehenden Antragen

wurde aus dem Grund mangelnder Patentfahigkeit nicht gefolgt.

Die Patentanspriiche 1 und 12 des hierfur bestimmten, insgesamt 12 Anspriche

EVu

umfassenden Anspruchssatzes aus dem Prufungsverfahren (,-"“) in der erteilten

Fassung vom 19. Dezember 2016 haben folgenden Wortlaut:
1¥Y Schienenfahrzeug mit einem Wagenkasten (2), der einen Restaurantbe-

reich (9), einen ersten Stockwerkbereich (4) einen zweiten Stockwerkbe-

reich (5) und wenigstens einen Zwischenstock (6) umfasst, wobei

- der erste Stockwerkbereich (4) und der zweite Stockwerkbereich (5) tUberein-

ander angeordnet sind und sich jeweils Uber wenigstens 55% der Lange des

Wagenkastens (2) erstrecken,



- der Zwischenstock (6) an einem Ende des Wagenkastens (2) angeordnet ist
und der erste Stockwerkbereich (4) und/oder der zweite Stockwerkbereich (5)
Uber wenigstens eine Zugangseinrichtung (7, 8) von dem Zwischenstock (6)
aus zuganglich ist,

- der Restaurantbereich (9) in dem ersten Stockwerkbereich (4) angeordnet ist
und

- ein Kiuchenbereich (10) zur Versorgung des Restaurantbereichs (9) in dem
zweiten Stockwerkbereich (5) angeordnet ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

- der zweite Stockwerkbereich (5) einen Flurbereich (12) aufweist, Gber den der
zweite Stockwerkbereich (5) passierbar ist, und

- an genau einem Ende des Wagenkastens (2) an jeder Seite jeweils eine ein-
fligelige Tur (19) zum Betreten des Zwischenstocks (6) von auf3en vorgesehen
ist, wobei die Turen (19) Uber einem Fahrwerk (3) angeordnet sind und in der
Fahrzeuglangsrichtung zwischen den einfligeligen Tiren (19) und dem zuge-

ordneten Fahrzeugende eine sanitare Einrichtung (16) vorgesehen ist.

125Y Zug mit einem Schienenfahrzeug (1) nach einem der vorhergehenden

Anspriche.

Wegen des Wortlauts der tibrigen Anspriiche des dem Beschluss zugrundeliegen-
den Anspruchssatzes sowie der im Umfang des Erteilungsbeschlusses zu beriick-
sichtigenden Beschreibungsseiten 1 bis 7 und Zeichnungen (Figuren 1-3) vom

Tag der Anhérung wird auf die Anlage zum Protokoll verwiesen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin gemali
deren Schriftsatz vom 15. Februar 2017 — per Fax eingegangen am selben Tag —

auf die Zustellung der Beschlussbegriindung am 16. Januar 2017.

Mit Schriftsatz der Beschwerdefiihrerin vom 7. Juni 2018, dem Séatze neuer Pa-

tentanspriche fir einen Hauptantrag sowie fur 3 Hilfsantréage beigefligt sind, be-



grundet diese ihr Begehren hinsichtlich einer Aufhebung des Erteilungsbeschlus-
ses und des Erlasses eines geanderten Erteilungsbeschlusses im Umfang des
Hauptantrags, hilfsweise im Umfang von einem der Hilfsantrage in deren Reihen-

folge.

Nach Erdrterung der Sach- und Rechtslage stellte die Beschwerdefuhrerin in der

mindlichen Verhandlung am 5. Dezember 2018 den Antrag,

den Beschluss der Prufungsstelle fur Klasse B 61 D des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 19. Dezember 2016 aufzuheben und
ein Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

Patentansprtiche 1 bis 14 gemald neuem Hauptantrag eingereicht mit
Schriftsatz vom 7. Juni 2018,

hilfsweise

Patentanspriiche 1 bis 13 gemald neuem Hilfsantrag 1, eingereicht
mit Schriftsatz vom 7. Juni 2018,

weiter hilfsweise

Patenanspriche 1 bis 14 gemafll neuem Hilfsantrag 2, eingereicht
mit Schriftsatz vom 7. Juni 2018,

weiter hilfsweise Patentanspriiche 1 bis 13 gemaR neuem Hilfsan-
trag 3, eingereicht mit Schriftsatz vom 7. Juni 2018,

Beschreibung und Zeichnungen Figuren 1 bis 3 jeweils wie Offenle-

gungsschrift.

Die Hauptanspriche (Patentanspruch 1 jeweils) der Anspruchssatze in ihren Fas-
sungen nach dem Haupt- und den Hilfsantrdgen haben folgenden Wortlaut, wobei
Streichungen bzw. Unterstreichungen Anderungen gegeniber der erteilten Fas-

sung (Anspruch 1Y) verdeutlichen sollen:



Anspruch 1 gemald Hauptantrag:
1" Schienenfahrzeug mit einem Wagenkasten (2), der einen Restaurantbe-
reich (9), einen ersten Stockwerkbereich (4), einen zweiten Stockwerkbe-
reich (5)

und wenigstens einen Zwischenstock (6) umfasst, wobei

- der erste Stockwerkbereich (4) und der zweite Stockwerkbereich (5) Uber-

einander angeordnet sind, uhd-sichHjeweils-iberwenigstens-55%-derLange-des
Wagenkastens (2) erstrecken,

- der Zwischenstock (6) an einem Ende des Wagenkastens (2) angeordnet ist
und der erste Stockwerkbereich (4) und/oder der zweite Stockwerkbereich (5)
Uber wenigstens eine Zugangseinrichtung (7, 8) von dem Zwischenstock (6)
aus zuganglich ist,

- der Restaurantbereich (9) in dem ersten Stockwerkbereich (4) angeordnet ist
und

- ein Kldchenbereich (10) zur Versorgung des Restaurantbereichs (9) in dem
zweiten Stockwerkbereich (5) angeordnet ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

- an genau einem Ende des Wagenkastens (2) an jeder Seite jeweils eine ein-

fligelige Tur (19) zum Betreten des Zwischenstocks (6) von auf3en vorgesehen
ist, wobei die Tiren (19) Uber einem Fahrwerk (3) angeordnet sind und-in-der
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Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 1:
1"* Schienenfahrzeug mit einem Wagenkasten (2), der einen Restaurantbe-
reich (9), einen ersten Stockwerkbereich (4), einen zweiten Stockwerkbe-
reich (5)



und wenigstens einen Zwischenstock (6) umfasst, wobei

- der erste Stockwerkbereich (4) und der zweite Stockwerkbereich (5) Uber-
einander angeordnet sind,

- der Zwischenstock (6) an einem Ende des Wagenkastens (2) angeordnet ist
und der erste Stockwerkbereich (4) und/oder der zweite Stockwerkbereich (5)
Uber wenigstens eine Zugangseinrichtung (7, 8) von dem Zwischenstock (6)
aus zuganglich ist,

- der Restaurantbereich (9) in dem ersten Stockwerkbereich (4) angeordnet ist
und

- ein Kuchenbereich (10) zur Versorgung des Restaurantbereichs (9) in dem
zweiten Stockwerkbereich (5) angeordnet ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

- an genau einem Ende des Wagenkastens (2) an jeder Seite jeweils eine ein-

fligelige Tur (19) zum Betreten des Zwischenstocks (6) von auf3en vorgesehen

ist, wobei die Turen (19) Uber einem Fahrwerk (3) angeordnet sind, und-ia-der

- der_erste Stockwerkbereich (4) und der zweite Stockwerkbereich (5) sich je-

weils tber wenigstens 55% der Lange des Wagenkastens (2) erstrecken,

Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 2:
1"2  Schienenfahrzeug mit einem Wagenkasten (2), der einen Restaurantbe-
reich (9), einen ersten Stockwerkbereich (4), einen zweiten Stockwerkbe-
reich (5)

und wenigstens einen Zwischenstock (6) umfasst, wobei

- der erste Stockwerkbereich (4) und der zweite Stockwerkbereich (5) Uber-

einander angeordnet sind und-sich-jewels-tberwenigstens 55% derLange-des



- der Zwischenstock (6) an einem Ende des Wagenkastens (2) angeordnet ist
und der erste Stockwerkbereich (4) und/oder der zweite Stockwerkbereich (5)
Uber wenigstens eine Zugangseinrichtung (7, 8) von dem Zwischenstock (6)
aus zuganglich ist,

- der Restaurantbereich (9) in dem ersten Stockwerkbereich (4) angeordnet ist
und

- ein Kiuchenbereich (10) zur Versorgung des Restaurantbereichs (9) in dem
zweiten Stockwerkbereich (5) angeordnet ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

- an genau einem Ende des Wagenkastens (2) an jeder Seite jeweils eine ein-

fligelige Tur (19) zum Betreten des Zwischenstocks (6) von auf3en vorgesehen
ist, wobei die Turen (19) Uber einem Fahrwerk (3) angeordnet sind, und
- in der Fahrzeuglangsrichtung zwischen den einfliigeligen Tiren (19) und dem

zugeordneten Fahrzeugende eine sanitare Einrichtung (16) vorgesehen ist.

Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 3:
1" Schienenfahrzeug mit einem Wagenkasten (2), der einen Restaurantbe-
reich (9), einen ersten Stockwerkbereich (4), einen zweiten Stockwerkbe-
reich (5)

und wenigstens einen Zwischenstock (6) umfasst, wobei

- der erste Stockwerkbereich (4) und der zweite Stockwerkbereich (5) Uber-
einander angeordnet sind,

- der Zwischenstock (6) an einem Ende des Wagenkastens (2) angeordnet ist
und der erste Stockwerkbereich (4) und/oder der zweite Stockwerkbereich (5)
Uber wenigstens eine Zugangseinrichtung (7, 8) von dem Zwischenstock (6)
aus zuganglich ist,

- der Restaurantbereich (9) in dem ersten Stockwerkbereich (4) angeordnet ist

und



- ein Kuchenbereich (10) zur Versorgung des Restaurantbereichs (9) in dem
zweiten Stockwerkbereich (5) angeordnet ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

- an genau einem Ende des Wagenkastens (2) an jeder Seite jeweils eine ein-

fligelige Tur (19) zum Betreten des Zwischenstocks (6) von auf3en vorgesehen
ist, wobei die Turen (19) Uber einem Fahrwerk (3) angeordnet sind, und

- in der Fahrzeuglangsrichtung zwischen den einfligeligen Turen (19) und dem
zugeordneten Fahrzeugende eine sanitare Einrichtung (16) vorgesehen ist,

- der_erste Stockwerkbereich (4) und der zweite Stockwerkbereich (5) sich je-

weils Uber wenigstens 55% der Lange des Wagenkastens (2) erstrecken,

Wegen des Wortlauts der sich jeweils anschlielienden weiteren Anspriche wird

auf die Anlage zum Schriftsatz der Anmelderin vom 7 Juni 2018 verwiesen.

Insgesamt haben im Verfahren folgende Veroffentlichungen zur Frage der Patent-
fahigkeit Berucksichtigung gefunden:

El -US 2281581A

E2 -DE 1175717B

E3 - Silver Lariat AMT 800190, Equipment, floor plan and specification data.
URL.: http://www.traintrips.biz/private_charters

E4 - Silver Laria, Owning a California zephyr legacy.
URL.: http.calzephyrrailcar.com/California_Zephyr_Railcar_Charters/
Silver_Lariat_filges/Nex_SL_History.pdf

E5 - Silver Splendor, car interior.
URL.: http://www.larail.com/cars/silversplendor.html

E6 - Silver Splendor.

URL: http://www.larail.com/cars/silversplendor.html



E7 - Buffet - Dormitory car — Silver Shop No. 1140.
http://trainweb.org/DOMEmain/picDRGWdiagrama.jpg

E8 - Bedroom - observation car — Silver Sky No. 145.
http://trainweb.org/DOMEmain/picDRGWdiagramb.jpg

E9 - DURENSCHMIED, F.; FIEBRIG, M.; BERLIN; KARSCH, A.; GORLITZ:
Doppelstock-Mittel- und —Steuerwagen fir die Israel Railways — Fahr-
zeugkonzepte und Ausristungen. In: ZEVrail, Glasers Annalen, 2002,
126 -2/ 3, S. 94-105.

Die Anmeldung wurde zwischenzeitlich mit einhergehender Veroffentlichung der
Druckschrift DE 10 2006 042 070 Al (folgend mit OS kurzbezeichnet) offengelegt.

1. Die statthafte, frist- und formgerecht eingelegte und auch im Ubrigen zulas-

sige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

2. Die Anmeldung mit der Bezeichnung ,Schienenfahrzeug mit Restaurantbe-
reich” hat einen zwei Stockwerksbereiche aufweisenden Fahrzeugwagen zum Ge-
genstand, zudem einen ,Zug“ mit einem solchen Schienenfahrzeugwagen (vgl.
Abs. [0001] i. V. m. Anspruch 15 in der OS).

Nach den Angaben in der Beschreibungseinleitung seien Speise- oder Restau-
rantwégen meist als einstockige Wagen ausgebildet. Bei ,vergleichsweise grol3®
gestalteten Kiichenbereichen stehe nur eine relativ geringe Anzahl von Sitzplatzen
im Restaurantbereich zur Verfiigung (Abs. [0002]). Bei einem als bekannt heraus-
gestellten ,TEE-Speisewagen” sei der Kiichenbereich auf zwei Ubereinander lie-
gende Stockwerkbereiche verteilt. Der Gewinn an Transportkapazitat halte sich
hierbei jedoch ,in Grenzen®, auch sei ein hoherer Personaleinsatz erforderlich
(Abs. [0003]).



-10 -

Die Aufgabe der Erfindung liege darin, mit einem erfindungsgemafl3en Schienen-
fahrzeug ,auf einfache Weise eine erhthte Transportkapazitat des Schienenfahr-
zeugs, insbesondere des Restaurantbereichs®, und einen ,wirtschaftlichen Betrieb

des Schienenfahrzeugs” zu ermdglichen (Abs. [0004]).

Die technische Lehre zur Losung dieser Aufgabe sehe eine Ausdehnung des dop-
pelstdckigen Bereichs — einhergehend mit der Anordnung des Restaurantbereichs
in einem der Stockwerke — vor, und eine Anordnung des Kiichenbereichs zur Ver-

sorgung des Restaurantbereiches in dem zweiten Stockwerkbereich (Abs. 0006).

Mit der Entwicklung und Konstruktion derartiger Schienenfahrzeugwagen ist als
Durchschnittsfachmann ein Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Fahrzeugtechnik

oder Schienenfahrzeugtechnik angesprochen.

3. Im Hinblick auf die Fassungen der Hauptanspriiche nach dem Haupt- und
den Hilfsantragen werden folgend in diesen Anspriichen gleichsam aufgefiihrte
Merkmale entsprechend der nachstehenden Gliederung der Inhaltsangabe des

Anspruchs 15V

in der erteilten Fassung in Bezug genommen, zur Erleichterung
von Bezugnahmen bei der Feststellung des Sinngehalts der jeweiligen Anspriche

bzw. der Patentfahigkeit der durch diese definierten Gegenstande.

M1  Schienenfahrzeug mit einem Wagenkasten (2),

M2  der einen Restaurantbereich (9),

M3  einen ersten Stockwerkbereich (4),

M4  einen zweiten Stockwerkbereich (5),

M5  und wenigstens einen Zwischenstock (6) umfasst,

M6  wobei der erste Stockwerkbereich (4) und der zweite Stockwerkbereich (5)
Ubereinander angeordnet sind,

M7  der (wenigstens eine) Zwischenstock (6) ist an einem Ende des Wagenkas-

tens (2) angeordnet,
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M8  der erste Stockwerkbereich (4) und/oder der zweite Stockwerkbereich (5) ist
Uber wenigstens eine Zugangseinrichtung (7, 8) von dem (wenigstens
einen) Zwischenstock (6) aus zuganglich,

M9  der Restaurantbereich (9) ist in dem ersten Stockwerkbereich (4) angeord-
net,

M10 ein Kichenbereich (10) zur Versorgung des Restaurantbereichs (9) ist in
dem zweiten Stockwerkbereich (5) angeordnet,

M1l an genau einem Ende des Wagenkastens (2) ist an jeder Seite jeweils eine
einfligelige Tdr (19) zum Betreten des (wenigstens einen) Zwischen-
stocks (6) von auf3en vorgesehen,

M12 wobei die Turen (19) Uber einem Fahrwerk (3) angeordnet sind;

M13 der erste Stockwerkbereich (4) und der zweite Stockwerkbereich (5) er-
strecken sich jeweils Uber wenigstens 55% der Lange des Wagenkas-
tens (2),

M14 in der Fahrzeuglangsrichtung ist zwischen den einfliigeligen Turen (19) und
dem zugeordneten Fahrzeugende eine sanitare Einrichtung (16) vorgese-
hen,

M15 der zweite Stockwerkbereich (5) weist einen Flurbereich (12) auf, Uber den
der zweite Stockwerkbereich (5) passierbar ist.

3.1 Beim Anspruch 17

spruch 1% die Merkmale M13, M14 und M15 entfallen, mithin wird mit diesem An-

spruch 1™ Schutz im Umfang der Merkmale M1 bis M12 begehrt.

gemald Hauptantrag sind gegeniber dem erteilten An-

Beim Anspruch 1™

gemald Hilfsantrag 1 sind gegenuber dem erteilten An-
spruch 15 die Merkmale M14 und M15 entfallen, mithin wird mit diesem An-

spruch 1™ Schutz im Umfang der Merkmale M1 bis M13 begehrt.

Beim Anspruch 1" gemaR Hilfsantrag 2 sind gegenilber dem erteilten An-
spruch 15V die Merkmale M13 und M15 entfallen, mithin wird mit diesem An-
spruch 172 Schutz im Umfang der Merkmale M1 bis M12 und M14 begehrt.



-12 -

1H3 1EV

gemal Hilfsantrag 3 ist gegentber dem erteilten Anspruch
1H3

Beim Anspruch
das Merkmal M15 entfallen, mithin wird mit diesem Anspruch Schutz im Um-

fang der Merkmale M1 bis M14 begehrt.

Ein diese Merkmale M1 bis M15 in Gesamtheit aufweisendes Schienenfahrzeug
ist in der Anmeldung beschrieben und in den Figuren 1 bis 3 als Beispiel fur eine
maogliche Ausfuhrungsform gezeigt, in Gestalt eines zweistdckig ausgefuhrten,
endseitig jeweils mit einem Fahrgestell versehenen Wagenkastens, bei dem ein
erhohter Bereich — mit einem anderen Ful3bodenniveau (Abs. [0016]) — Uber den
zwei endseitig angeordneten Fahrwerken fir die Ausbildung eines Zwischenstocks
vorgesehen ist (Merkmale M1 bis M6). Der ,erste Stockwerkbereich“/,Oberstock”
wie der ,zweite Stockwerkbereich*/,Unterstock” sind vom Zwischenstock aus tber
»Zugangseinrichtungen* wie die gezeigten Treppen zuganglich (Merkmal M8
i. V. m. Abs. [0020]).

Hierdurch stehen bei gegebener Wagenlange abzuglich der durch die Fahrwerke
bedingten Erstreckung der beiden Zwischenstockwerke eben zwei tbereinander-
liegende Stockwerkbereiche mit etwa gleicher Grundflache zur Verfigung. Genau
dieser Ausbildung schreibt die Anmeldung den Gewinn an Transportkapazitat zu
(vgl. Abs. [0007]i. V. m. Absatz [0004]).
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H2: "Genau ein Ende"

"erster Stockwerkbereich" "Zwischenstock"
/ - "Oberstock"

4

5{63|3

3 ke T A=
- T

"Speisenaufzug"

\ ~ N H2: "Fahrwerk"

"zweiter Stockwerkbereich”
- "Unterstock"

Figur 1 aus OS (freigestellt, erganzt)

Bei vollstandiger Ausnutzung der verbleibenden Lange des Oberstocks zwischen
den Fahrwerksbereichen soll es bei der gezeigten Ausfiihrungsvariante — mit einer
Erstreckung dieses Bereichs uber 57% der Wagenlange — mdglich sein, 46 Sitz-
platze im vollstandig als ,Restaurantbereich* ausgewiesenen Oberstock vorzuse-
hen (Merkmale M9 und M13). Allerdings schreibt das Merkmal M9 keine aus-
schlieBliche Nutzung des Oberstocks als ,Restaurantbereich® vor (vgl.
Abs. [0018]), und das Merkmal M13 fordert lediglich eine relative Mindester-
streckung der Ubereinanderliegenden Stockwerkbereiche unabhéangig von deren
anteiliger Nutzung als Kiichen- oder Restaurantbereich — deren Lange hangt of-
fensichtlich von der nicht definierten, vom Fahrwerkstyp abhangigen Langser-
streckung sowie ggf. weiterer Zwischenstockwerke (Merkmal M5) und der nicht
definierten Gesamtlange des Wagenkastens ab. Denn ein jeder ,Zwischenstock*
kann nur neben den Ubereinanderliegenden Stockwerken liegen, auch bedingen
die nicht ndher definierten ,Zugangseinrichtungen“ (Merkmal M8) eine Verringe-
rung der fur die Ubereinanderliegenden Stockwerke anteilig zur Verfigung stehen-

den Grundflache.
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Bei dieser in der Anmeldung als bevorzugt herausgestellten Ausfiihrungsform (vgl.
Abs. [0022] und [0023]) sind seitliche Turen an nur einem Ende des Wagens in
diesem Bereich als Ubriges Ausstattungsmerkmal (Merkmal M7) — insoweit aul3er-
halb der fur den Restaurant- und Kichenbereich vorgesehenen Stockwerkberei-
che — vorgesehen, in einer zudem lediglich einfligeligen Ausfihrung (Merkmale
M11 und M12). Im Bereich nur eines endseitigen Zwischenstocks soll auch eine
sanitare Einrichtung (Abs. [0036]) angeordnet sein (Merkmal M14 i. V. m. Merk-
mal M11).

Fur die Versorgung des Restaurantbereichs von dem im Unterstock liegenden,
.vergleichsweise grof3en Kiichenbereich® aus soll ein — ersichtlich die , Transport-
kapazitat® des Restaurantbereichs einschrankender — ,Speisenaufzug“ vorgese-
hen sein, allerdings kann auch der Unterstock den Restaurantbereich aufweisen
(vgl. a. Absatz [0020] hinsichtlich Merkmal M10), wobei das den Kiichenbereich
aufnehmende Stockwerk mittels des dort vorgesehenen Flurbereichs eine Pas-

sage (Merkmal M15) unter Umgehung des Restaurantbereichs erméglicht.

Das Merkmal M14 betrifft die Anordnung einer sanitaren Einrichtung und der ein-
fligeligen Turen an genau einem Ende des Wagenkastens (Merkmal M11) mit der
Implikation eines hierfiir notwendigen Flachenverbrauchs in einem Bereich jen-
seits des ersten und zweiten Stockwerkbereichs, dessen Mindesterstreckung je-
denfalls bei einer Anordnung Uber dem Fahrwerk (Merkmal M12) durch dessen
Ausmalle vorgegeben ist, wobei keine Restriktion hinsichtlich der Nutzung der
nicht dem Einstieg im Bereich der Turen oder der ,Zugangseinrichtung“ zugehori-
gen Flachen besteht — Merkmal M9 schliel3t insoweit die teilweise Nutzung auch
der Zwischenstdcke nicht aus. In dieser Anordnung haben die Zugangstiren und
die sanitare Einrichtungen jedenfalls keine negative Auswirkung auf die durch die
Grundflache der Ubereinanderliegenden Stockwerkbereiche bereitgestellte ,Trans-

portkapazitat®.
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4. Die Gegenstande der Hauptanspruche in ihren jeweiligen Fassungen nach
Hauptantrag und Hilfsantrdgen mdgen insoweit urspringlich und zudem fir eine
Ausfuhrbarkeit durch den Fachmann ausreichend deutlich und vollstandig offen-
bart sein, jedoch erweist sich keines der durch die jeweiligen Hauptanspriiche
hinreichend i. S. des 8§ 34 Absatz 3 Nr. 3 PatG definierten, unzweifelhaft gewerb-
lichen Schienenfahrzeuge als patentfahig, da diese in Anbetracht des dokumen-
tierten Standes der Technik jeweils nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit geman
8 4 PatG beruhen — nahere Ausfiihrungen zur Neuheit i. S. des 8 3 PatG ertbri-

gen sich insoweit.

So ist in der Druckschrift E1 ein doppelstdckig ausgefuhrtes Schienenfahrzeug mit

endseitig angeordneten Fahrwerken beschrieben, bei dem die gesamte Grundfla-
che der Ubereinanderliegenden Stockwerkbereiche und auch der oberhalb der
Fahrwerke liegenden Zwischenstocke — wobei Treppen (,stairways 20/21% vgl.
Seite 2, linke Spalte, Zeilen 26 bis 27) Zugangseinrichtungen darstellen — fir den
Restaurant- und Kiichenbereich vorgesehen ist (vgl. Anspruch 1 i. V. m. Figuren 1
bis 3). Aufgrund dieser Nutzung bzw. Gestaltung des insoweit bereits die Merk-
male M1 bis M10 aufweisenden Wagenkastens verwirklicht dieser bereits den mit
der Anmeldung angestrebten Erfolg einer Maximierung der Transportkapazitat,
wobei sich jedenfalls bei dem in den Figuren 1 bis 3 offensichtlich mal3stabsge-
recht dargestellten Schienenfahrzeug die Ubereinanderliegenden Stockwerkberei-
che anteilig Uber mehr als die Hélfte der Wagenkastenlange entsprechend Merk-
mal M13 erstrecken, in Anbetracht der Lange beider Boden in Fahrzeuglangs-
richtung oberhalb der Fahrwerke (,mezzanine floor 3“, vgl. Seite 1, rechte Spalte,
Zeilen 15 bis 24). Dieses Schienenfahrzeug weist — nach dem Verstandnis des
Fachmanns der eindimensionalen Zweckbestimmung in einem gré3eren Zugver-
bund folgend — weder sanitare Einrichtungen noch seitliche Einstiegstiren auf,
denn der Wagenkasten ist nur Uber stirnseitige Turen erreichbar (,communication
with the rest of the train trough either end thereof, in the customary way*, vgl. Sei-
te 2, Zeilen 3 bis 6).
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Mithin fehlen dort die Merkmale M11 i. V. m. Merkmal M12 und M14.

Aus der Druckschrift E9 geht weiterhin ein Doppelstockwagen mit einer &hnlichen

Struktur des Wagenkastens, d. h. mit endseitig angeordneten Fahrwerken und
Zwischenstockwerken in diesen Bereichen hervor, zwischen denen die tbereinan-
derliegenden Stockwerkbereiche ausgebildet sind, die wiederum Uber ,breite Trep-
pen“ erreichbar sind (vgl. Seite 95, rechte Spalte unten, Abschnitt ,Mittelwagen*
bis Seite 96, linke Spalte einschlieBlich i. V. m. Bild 3, Seite 97). Dieses Schienen-
fahrzeug ist von daher entsprechend den Merkmalen M1 und M3 bis M8 ausge-
fuhrt, ausweislich der deutlichen Darstellung in Bild 3 mit einer anteiligen Er-
streckung des Doppelstockbereichs entsprechend Merkmal M13, wenngleich der
Ober- sowie der Unterstock dort ausschliel3lich bestuhlt zur Unterbringung von

Fahrgasten ausgeristet sind, insoweit ohne Restaurant- und Kichenbereich.

Dieser Zweckbestimmung folgend sind zwar beidseitig — insoweit analog Merkmal
M12 i. V. m. Merkmal M11 —, jedoch an beiden Wagenenden und zudem jeweils
doppelfligelig ausgefiihrte Tiren im Bereich der Fahrwerke bzw. Zwischenstécke
an beiden Wagenenden vorgesehen, was dort der Zweckbestimmung folgend
.einen zugigen Fahrgastfluss gewahrleistet” (vgl. a. a. O.). Zudem ist dort eine sa-
nitdre Einrichtung an nur einem Wagenende in Langsrichtung noch vor den Turen

entsprechend Merkmal M14 angeordnet.

Die Druckschrift E2 offenbart einen zur Nutzung als ,Wirtschaftswagen” (vgl. Spal-

te 3, Zeile 26f) ausgebauten Doppelstockwagen jedenfalls entsprechend der Merk-
male M1, M3, M4 und M10, bei dem der Kiichenbereich den Oberstock vollstandig
einnimmt (vgl. Anspruch 1 i. V. m. Spalte 3, Zeilen 39 bis 45 i. V. m. Figuren 1
bis 3) — allerdings zur Versorgung von Restaurantbereichen in benachbart ange-
koppelten Wagen —, wahrend das andere Stockwerk Funktionsbereiche wie fahr-
zeugspezifische Ausrustungsraume aufnimmt und insoweit keinen Restaurantbe-
reich aufweist. Bei den entsprechend Merkmal M12 im Bereich der Wagenenden

allein fur den Personalzugang vorgesehenen Turen (im Bereich der Positionsein-
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tragung 19 der Figur 3 bezogen auf Figur 1, vgl. auch Anspruch 1) unterstellt der
Fachmann der deutlichen Darstellung unmittelbar eine einfligelige Ausfihrung

auch noch entsprechend dieser Teilforderung des Merkmals M11.

Diese dem Fachmann mit den Entgegenhaltungen E1, E9 und E2 — durch die
samtliche, von den Hauptansprichen nach den geltenden Antragen umfassten
Merkmale fur sich im Stand der Technik als bekannt nachgewiesen sind — be-
kannte unterschiedliche Nutzbarkeit der von einem Doppelstockwagen im Bereich
der Ubereinanderliegenden Stockwerke sowie der Uber den Fahrwerken daneben
liegenden Zwischenstockwerke bereitgestellten Grundflache belegen, dass bei
dieser Wagenkastenstruktur die Funktionszuweisung einzelner Teilbereiche vom
Fachmann willkirlich nach den praktischen Erfordernissen des Einzelfalls vorge-

nommen wird.

Angesichts dieses durch die Druckschriften E1, E9 und E2 dokumentierten Stan-
des der Technik kommt es auf die weiteren im Prifungsverfahren bertcksichtigten
Veroffentlichungen nicht an, deren Zeitrang bzw. Relevanz von der Beschwerde-
fUhrerin in der mindlichen Verhandlung bestritten wurde.

4.1  Zum Hauptantrag / Anspruch 172

Bei dem aus der Druckschrift E1 bekannten, die Merkmale M1 bis M10 aufweisen-
den Schienenfahrzeug (s. 0.) ist die Aufgabe der Bereitstellung einer maximalen
Transportkapazitat und zudem eines wirtschaftlichen Betriebs aufgrund der ge-
meinsamen Anordnung von Kichen- und Restaurantbereich in einem Wagenkas-
ten geldst. Aufgrund der Anordnung von zwei einfliigeligen Turen entsprechend
der vom Anspruch 1™ dariiber hinaus umfassten Merkmale M11 und M12 besteht
das Leistungsergebnis in der Bereitstellung eines begrenzten Zugangs fiir Perso-
nen von den Seiten her. Bei Bedarf fur eine weitere Zugangsmoglichkeit, der beim
Schienenfahrzeug der D1 nur Uber die Stirnseiten am Wagenende mdglich ist,

wird der Fachmann im Rahmen einer einfachen Auswahlentscheidung auf die aus
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der E2 bekannte Alternative — in Anbetracht der aus der E9 bekannten Anordnung
von Doppelfltigeltiren in beiden Endbereichen — zurtickgreifen, zumal durch diese
Malnahme die Transportkapazitat des Doppelstockbereichs nicht eingeschréankt
wird. Die Veranlassung zur Heranziehung dieses Mittels nach Art (,einfliigelig®)
und Anordnung (,im Bereich des Zwischenstocks*) folgt demnach bereits daraus,
dass sich die Nutzung der Funktionalitat eben von nur zwei einfligeligen Zugangs-
tiren insgesamt als objektiv zweckmaRig darstellt bei einem Schienenfahrzeug,
dass nicht zwingend im Verbund mit beidseits angekoppelten weiteren Wagen
eingesetzt wird, die dann die grundséatzlich notwendige — soweit namlich ein Be-
trieb des Schienenfahrzeugs auf Bahnstrecken mit wechselnden Bahnsteigseiten
nicht ausgeschlossen ist — Zugangsmadglichkeit von beiden Langsseiten her er-
maoglichen (&hnlich BGH, GRUR 2014, 461 Rn. 38 — Kollagenase ).

Somit ist ein Schienenfahrzeug mit (lediglich) den Merkmalen M1 bis M12 gemal
Hauptantrag nicht patentfahig.

4.2 Zum Hilfsantrag 1 / Anspruch 1™

Hinsichtlich der vom Anspruch 1

gleichermalRen umfassten Merkmale M1 bis
M12 bzw. des Naheliegens einer gemeinsamen Anwendung bei einem Schienen-
fahrzeug wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf vorstehende Ausfuhrun-
gen im Abschnitt 4.1 verwiesen.

Das vom Anspruch 1"

dariiber hinaus umfasste Merkmal M13 geht bereits aus
der nachstkommenden Druckschrift E1 hervor, weil sich die Ubereinanderliegen-
den Stockwerkbereiche auch dort Gber wenigstens 55% der Lange des Wagen-

kastens erstrecken.

Somit ist auch ein durch die Merkmale M1 bis M13 definiertes Schienenfahrzeug
gemal Hilfsantrag 1 nicht patentfahig.
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4.3  Zum Hilfsantrag 2 / Anspruch 172

Hinsichtlich der vom Anspruch 1"? gleichermaRen umfassten Merkmale M1 bis
M12 bzw. des Naheliegens einer gemeinsamen Anwendung bei einem Schienen-
fahrzeug wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf vorstehende Ausfuhrun-

gen im Abschnitt 4.1 verwiesen.

Das vom Anspruch 12 dariiber hinaus umfasste Merkmal M14 betreffend die An-
ordnung einer sanitaren Einrichtung geht bereits aus der Druckschrift E9 hervor,
dort bei einem Schienenfahrzeug mit hoher Transportkapazitat mit einer dem aus
der nachstkommenden Druckschrift D1 hervorgehenden Wagenkasten ahnlichen
Struktur (s. Abschnitt 4).

So wie der Fachmann bei einem fur den Einsatz im Zugverbund vorgesehen
Schienenfahrzeug gemald D1 das Vorhandensein einer sanitaren Einrichtung je-
denfalls in benachbarten Zugteilen unterstellt, besteht bei einem fiur den Perso-
nentransport vorgesehen Schienenfahrzeug mit Restaurantbereich eine techni-
sche Ausgangslage, bei der sich der Einsatz einer sanitaren Einrichtung als objek-
tiv zweckmafig darstellt (ahnlich BGH GRUR 2018, 716 — Kinderbett).

Der Fachmann wird daher im Rahmen einer einfachen Anpassung an den prak-
tischen Bedarfsfall auf die ihm aus der E9 nach Art und Anordnung bekannte und
sich zur gemeinsamen Anwendung anbietende Mal3hahme zurtickgreifen, zumal
durch eine endseitig im Bereich des Zwischenstocks angeordnete sanitare Einrich-
tung die Transportkapazitat des Doppelstockbereichs und die Zweckbestimmung

des Restaurantbereichs nicht eingeschrankt wird.

Somit ist auch ein durch die Merkmale M1 bis M12 und M14 definiertes Schienen-

fahrzeug gemal Hilfsantrag 2 nicht patentfahig.
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4.4  Zum Hilfsantrag 3 / Anspruch 17

Hinsichtlich der vom Anspruch 1™

insgesamt umfassten Merkmale M1 bis M14
bzw. des Naheliegens einer gemeinsamen Anwendung bei einem Schienenfahr-
zeug wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf vorstehende Ausfiihrungen im

Abschnitt 4.2 und 4.3 verwiesen.

Aus der gemeinsamen Anwendung der Merkmale M11 bis M14 bei einem Schie-
nenfahrzeug mit den Merkmalen M1 bis M10 wie aus der E1 bekannt (vgl. Ab-
schnitt 4) ergeben sich auch keine (weiteren) Besonderheiten fiir ein doppel-
stockig ausgefuhrtes Schienenfahrzeug mit einer Wagenkastenstruktur wie aus E1
bekannt — und gleichermal3en dem aus der E9 hervorgehenden Schienenfahrzeug
zugrundeliegend—, das neben einem Restaurant- und Kichenbereich ohne Ein-
schrdnkung der aus der doppelstockigen Ausfuhrung folgenden Transportkapa-
zitat noch eine sanitare Einrichtung aufweisen soll und zudem mit einer Mindest-
anzahl von seitlich angeordneten Tiren in einer flr einen Personenzugang erfor-
derlichen Mindestgrof3e versehen sein soll, nach Art und Anordnung Vorbildern im
Stand der Technik entsprechend.

Somit ist auch ein durch die Merkmale M1 bis M14 definiertes Schienenfahrzeug

gemal Hilfsantrag 3 nicht patentfahig.

4.5. Bei der geltenden Antragslage und in Anbetracht der Patenterteilung unter

Zugrundelegung eines ein weiteres Merkmal umfassenden Hauptanspruchs

kommt es auf die (jeweiligen) Unteranspriche nicht an.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das

Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht
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zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn sie auf einen der nachfolgenden Griinde

gestutzt wird, ndmlich dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausubung
des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorg-
nis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
einem Betelligten das rechtliche Gehor versagt war,
ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertre-
ten war, sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdriicklich oder
stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist,
bei der die Vorschriften tber 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 Bevollméachtigten schriftlich

einzulegen.

Sandkamper Paetzold Dr. Baumgart Kortge
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