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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

Die Beschwerde der Patentanmelderin richtet sich gegen
die Entscheidung der Prifungsabteilung, mit der die
europaische Patentanmeldung Nr. 08 104 274.9

zurickgewiesen wurde.

Die folgenden Dokumente sind fir diese Entscheidung

relevant:

Dl: EP 0 582 563 Al
D10: EP 1 257 037 Al
D14: DE 10 2005 044 832 Al

In der angefochtenen Entscheidung war die
Prifungsabteilung u.a. zu dem Schluss gelangt, dass der
Gegenstand des Anspruchs 1 des einzigen Antrags nicht
auf einer erfinderischen Tatigkeit im Sinne von Artikel
56 EPU im Hinblick auf eine Kombination des Dokuments

D1 mit den Dokumenten D10 und D14 beruhe.

Die Patentanmelderin (Beschwerdefilhrerin) beantragt mit
ihrer Beschwerde sinngemé&Rl die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung sowie die Erteilung eines
Patents auf der Grundlage der am 21. Dezember 2017

eingereichten Anspriiche 1 bis 11.

Anspruch 1 des einzigen Antrags lautet wie folgt:

"Schienenfahrzeug-Direktantrieb flir ein Fahrzeugrad in
Form eines AuRenlaufer-Motors mit einem Rotor und mit
einem Stator, wobei der Rotor, der ein massives Gehduse
(10) aufweist, in lediglich einem Radreifen (17)
sitzend mit diesem einen Radreifen (17) antriebsweise

verbunden ist, wobei der Stator eine vom
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Fahrwerksrahmen, Drehgestellrahmen od. dgl. getragene
Achse (2) aufweist, auf der ein Blechpaket (1) mit
Nuten zur Aufnahme der Wicklungen sitzt und wobei im
Stator eine Flissigkeitskihlung vorgesehen ist, dadurch
gekennzeichnet, dass der Rotor weiters ein lamelliertes
Blechpaket (11) aufweist, an das auRen das massive
Gehduse (10) anschlieRBt, dass zur Kihlung des Stators
Offnungen durch das Innere des Blechpakets (1) des
Stators vorgesehen sind, in denen sich Kihlrohre (6)
aus nichtmagnetischem Material befinden, die an ihren
Enden mit Kihlmittelverteilringen (4, 5) aus

nichtmagnetischem Material dicht verbunden sind."

Die Anspriiche 2 bis 10 sind von Anspruch 1 abhangig.

Der unabhédngige Verfahrensanspruch 11 des einzigen

Antrags hat den folgenden Wortlaut:

"Verfahren zur Herstellung eines Schienenfahrzeug-
Direktantriebs nach einem der Anspriiche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass man das Kihlsystem unter
einen so hohen Druck setzt, dass sich die Kihlrohre (6)
aufbeulen und fest gegen die Offnung im Blechpaket (11)

anlegen."

Die flir diese Entscheidung relevanten Argumente der

Beschwerdefiithrerin waren wie folgt:

Rechtliches Gehdr

Der Beschwerdefiihrerin sei nur ein einziges Mal
Gelegenheit eingeraumt worden, zu dem mit dem letzten
Bescheid vom 26. Juli 2018 in das Verfahren
eingefihrten Dokument D14 Stellung zu nehmen. Damit
habe die Prifungsabteilung gegen die sonst idbliche

Praxis verstoRen, dem Anmelder mindestens zwei Mal
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Gelegenheit zur AuRerung zu geben. Der Erlass eines
Zurlickweisungsbeschlusses bereits nach nur einer
Erwiderung im Hinblick auf das flr relevant erachtete
Dokument D14 sei fir die Beschwerdefilhrerin nicht =zu
erwarten gewesen. Entgegen der Auffassung der
Prifungsabteilung ware die Anberaumung einer miindlichen

Verhandlung von Amts wegen zweckmaRig gewesen.

Erfinderische Titigkeit

Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruhe auf einer
erfinderischen Tatigkeit. Insbesondere offenbarten die
Dokumente D10 und D14 nicht das Merkmal des Anspruchs
1, wonach zur Kithlung des Stators Offnungen durch das
Innere des Blechpakets des Stators vorgesehen sind, in
denen sich Kihlrohre aus nichtmagnetischem Material
befinden, die an ihren Enden mit
Kihlmittelverteilerringen aus nichtmagnetischem

Material dicht verbunden sind.

Zwar offenbare das Dokument D14 Kihlrohre in Verbindung
mit Kihlmittelverteilern. Bei den in dem Dokument D14
offenbarten Rohren handele es sich jedoch um Kiihlrohre,
welche dazu vorgesehen seien, Warme abzustrahlen, um
dadurch die darin flieRende Kihlflissigkeit zu kithlen.
Dies sei eindeutig aus dem Dokument D14 ersichtlich,
u.a. weil dort die Kiihlrohre in einem Abstand zu dem

Elektromotor angeordnet seien, siehe D14 in Figur 5.

Die im Rahmen der vorliegenden Erfindung verwendeten
Kihlrohre seien hingegen Rohre, die Warme wvom
Elektromotor aufndahmen, wodurch die darin flieRende
Kihlflissigkeit erwarmt werde. Die in D14 gezeigten
Kihlrohre seien daher nicht vorgesehen, um in dem

Inneren eines Blechpakets eines Stators angeordnet zu



- 4 - T 2371/19

werden, da es sich um eine grundlegend verschiedene Art

von Kiuhlrohren handele.

Das Dokument D10 konne zwar eine Kihlung des
Blechpakets offenbaren. Es betreffe jedoch eine
Windkraftanlage und somit einen fernliegenden Stand der
Technik. Insbesondere betreffe es keinen Motor, sondern
eine elektrische Maschine und insbesondere einen
Synchrongenerator fir Windkraftanlagen. Derartige
Generatoren lagen in einem anderen
GroBenordnungsbereich als die erfindungsgeméflen

Schienenfahrzeug-Direktantriebe.

Selbst wenn jedoch das Dokument D10 als einschlégiges
Dokument zum Stand der Technik angesehen werden wlrde,
erfolge dort die Kihlung aus einem anderen Grund. Die
Kihlung erfolge namlich fiir eine permanentmagneterregte
elektrische Maschine, wobei die Kihlung méglichst nah
im Bereich der Permanentmagnete und somit glnstiger

Weise in dem Blechpaket vorgesehen werden soll.

Es lage jedoch nicht nahe, diese MaRnahme in einem
Schienenfahrzeug-Direktantrieb gemal der Erfindung
vorzusehen, denn der dort verwendete AuBenlaufermotor
weise keine Permanentmagnete auf. Bei einem
Synchrongenerator einer Windkraftanlage gebe es im
Ubrigen keinerlei Platzprobleme, sodass bei der
Anordnung von Kihlrohren in dem Blechpaket einfach das
Blechpaket dicker ausgestaltet sein konne, um eine

Verschlechterung des Wirkungsgrades zu vermeiden.

Im Gegensatz dazu werde der Fachmann bei
Radnarbenmotoren fiur Schienenfahrzeuge mit erheblichen
Platzproblemen konfrontiert, welche den Wirkungsgrad

durch das Vorsehen von Kihlrohren im Blechpaket
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verschlechtern, da eine dickere Ausgestaltung des

Blechpakets nicht einfach mdéglich ist.

Ferner habe die Prifungsabteilung die objektive
technische Aufgabe ausgehend von D1 im Hinblick auf das
Unterscheidungsmerkmal der in dem Stator angeordneten
Kihlrohre nicht richtig formuliert. In der von der
Priifungsabteilung formulierten Aufgabe sei bereits die
Losung enthalten, namlich eine verbesserte Kiihlung zu
erzielen, um eine Leistungssteigerung der elektrischen
Maschine zu erreichen. Richtigerweise miisse die
objektive technische Aufgabe als Steigerung der

Motorleistung formuliert werden.

Entscheidungsgriunde

1. Die Beschwerde ist zulassig.
2. Rechtliches Gehér — Artikel 113 (1) EPU
2.1 Es ist ein allgemein anerkannter, in Artikel 113 (1)

EPU verankerter Grundsatz, dass eine Entscheidung nur
auf Grinde gestiitzt werden darf, zu denen sich der
Anmelder &uBern konnte. Nach der Uberzeugung der Kammer
ist diesem Grundsatz im vorliegenden Fall entsprochen

worden.

2.2 Es mag zutreffen, dass das Prifungsverfahren unter
verfahrensdkonomischen Aspekten einen fir die
Beschwerdefiithrerin unglinstigen Verlauf genommen hat.

Insbesondere hat das zweimalige nachtragliche Einfihren
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von finf weiteren Dokumenten zum Stand der Technik ein
mehrmaliges Anpassen der Argumentationslinie der
Beschwerdefihrerin erforderlich gemacht, was somit zu

einer Verfahrensverzdgerung beigetragen hat.

Winschenswert ware es daher gewesen, wenn die
Prifungsabteilung, insbesondere in Anbetracht des zu
diesem Zeitpunkt bereits annahernd 10 Jahre andauernden
Prifungsverfahrens, den maBRgeblich auf dem Dokument D14
beruhenden Einwand der mangelnden erfinderischen
Tatigkeit zu einem deutlich friheren Zeitpunkt im

Verfahren erhoben hatte.

Gleichwohl stellt die Kammer fest, dass die
Beschwerdefilhrerin Gelegenheit hatte, auf die in dem
Bescheid vom 26. Juli 2018 erhobenen neuen Einwdnde im
Hinblick auf das Dokument D14 zu reagieren. Sie hat
diese Gelegenheit auch wahrgenommen, indem sie in ihrer
Erwiderung vom 5. Februar 2019 entsprechende

Gegenargumente dargelegt hat.

Die angefochtene Entscheidung, welche sich maBRgeblich
auf das Dokument D14 stitzt, beruht somit
ausschlieBlich auf Grinden, zu denen sich die

Beschwerdefiithrerin im Prifungsverfahren duBern konnte.

Nach Artikel 116 (1) EPU findet eine miindliche
Verhandlung entweder auf Antrag eines Beteiligten oder,
sofern das Europadische Patentamt dies fir sachdienlich
erachtet, von Amts wegen statt. Die Beschwerdefilthrerin
hat im erstinstanzlichen Verfahren unstreitig keine

mindliche Verhandlung beantragt.

Fir die Beurteilung der Sachdienlichkeit der
Anberaumung einer mindlichen Verhandlung von Amts wegen
(Artikel 116 (1), 2. Halbsatz EPU) hat die
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Prifungsabteilung einen Ermessensspielraum. In der
angefochtenen Entscheidung hat die Prifungsabteilung
unter Punkt 8 dargelegt, dass die in der Erwiderung vom
5. Februar 2019 dargelegten Argumente nicht iberzeugend
waren und die Anberaumung einer miindlichen Verhandlung

daher nicht als zweckdienlich erachtet wurde.

Hatte die Beschwerdefiihrerin, wie in der
Beschwerdegriindung vorgetragen wurde, die Anberaumung
einer mindlichen Verhandlung vor der Prifungsabteilung
flir zweckmaBig erachtet, hatte sie einen entsprechenden
Antrag gemdB Artikel 116 (1), 1. Halbsatz, EPU stellen
missen. Andernfalls musste sie zu jedem Zeitpunkt nach
ihrer Stellungnahme auf den ersten Bescheid der
Priifungsabteilung damit rechnen, dass eine negative
Entscheidung ohne die Anberaumung einer miindliche

Verhandlung ergehen wirde.

Im Hinblick auf den konkreten Fall bedeutet dies, dass
die Beschwerdefiihrerin zu jedem Zeitpunkt nach ihrer
Erwiderung vom 5. Februar 2019 auf den Bescheid der
Priifungsabteilung vom 26. Juli 2018 mit dem Erlass
einer sie beschwerenden Entscheidung hatte rechnen

mussen.

Das rechtliche Gehdr der Beschwerdefiihrerin wurde im
Prifungsverfahren somit im Sinne von Artikel 113 (1)
EPU gewahrt.

Erfinderische Tdtigkeit (Artikel 56 EPU)
Der Gegenstand des Anspruchs 1 des einzigen zur

Disposition gestellten Antrags beruht auf einer

erfinderischen Tatigkeit im Sinne von Artikel 56 EPU.
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Die Beschwerdefiihrerin hat nicht bestritten, dass es
sich bei dem Dokument D1 um den ndchstliegenden Stand
der Technik handelt und die Kammer sieht ebenfalls

keinen Grund fir eine abweichende Beurteilung.

Ferner hat sie nicht bestritten, dass sich der
Gegenstand des Anspruchs 1 durch den nachfolgend
wiedergegebenen kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1

von dem Dokument D1 unterscheidet:

(a) [dadurch gekennzeichnet,] dass der Rotor weiters
ein lamelliertes Blechpaket aufweist, an das auRen das

massive Gehduse anschlielt,

(b) dass zur Kilhlung des Stators Offnungen durch das
Innere des Blechpakets des Stators vorgesehen sind, in
denen sich Kihlrohre aus nichtmagnetischem Material
befinden, die an ihren Enden mit
Kihlmittelverteilringen aus nichtmagnetischem Material

dicht wverbunden sind.

Im Hinblick auf die objektive technische Aufgabe,
ausgehend von D1 und im Hinblick auf das
Unterscheidungsmerkmal (b), stimmt die Kammer mit der
Beschwerdefiihrerin darin Uberein, dass diese ohne einen
Hinweis auf eine verbesserte Kihlung zu formulieren
ist. Vielmehr sollte sie, entsprechend dem Vorschlag
der Beschwerdefihrerin, auf die Erzielung einer

Leistungssteigerung des Motors gerichtet sein.

Die Lo6sung gemall Merkmal (b) wird ausgehend wvon D1

durch die Dokumente D10 und D14 nicht nahegelegt.

Das Dokument D10 betrifft zwar die Anordnung von
Kihlkandlen in einem Stator-Blechpaket. Jedoch stimmt

die Kammer mit der Beschwerdefiithrerin darin iberein,
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dass der auf dem Gebiet der Schienenfahrzeug-
Direktantriebe tdtige Fachmann nicht auf dem Gebiet der
Windkraftgeneratoren nach einer Losung fir das
objektive technische Problem einer zu erzielenden
Leistungssteigerung eines AubBenlaufer-Motors fir ein

Schienenfahrzeug gesucht hatte.

Die Kammer h&lt insbesondere das Argument der
Beschwerdefihrerin fir liberzeugend, wonach die
Platzproblematik in dem technischen Gebiet der
Windkraftgeneratoren nicht zum Tragen kommt. Dieser
Problematik kommt jedoch im Kontext der vorliegenden
Erfindung eine ganz erhebliche Bedeutung zu. Die
Beschwerdefithrerin hat in diesem Zusammenhang
Uberzeugend dargelegt, dass das Blechpaket des Stators
eines betreffenden AuBenldufer-Motors flur ein
Schienenfahrzeug aufgrund der begrenzten raumlichen
Randbedingungen des Schienenfahrzeugs nicht beliebig

dicker ausgebildet sein kann.

Ferner halt die Kammer das Argument der
Beschwerdefiihrerin fiir zutreffend, wonach zum
effektiven Zeitpunkt der Anmeldung die direkte
Einbringung von Kihlrohren in das Innere des
Blechpakets des Stators von der Fachwelt grundsatzlich
nicht in Betracht gezogen wurde. Es wurde vielmehr
davon ausgegangen, dass die Einbringung von Kihlrohren
in das Innere der Blechpakete des Stators zu einer
Leistungsverminderung und nicht zu einer
Leistungssteigerung durch den verbesserten Kihleffekt

fihren wirde.

Die Kammer h&lt es vor diesem Hintergrund fir
plausibel, dass die Erfindung mabgeblich auf der
Erkenntnis beruht, dass, entgegen der zum effektiven

Zeitpunkt der Anmeldung herrschenden Erwartung, die
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direkte Einbringung von Kiihlrohren in das Innere des
Blechpakets des Stators zu einer Leistungssteigerung
fuhrt.

Auch die Berilicksichtigung des Dokuments D14 fihrt zu
keinem anderen Schluss. Das Dokument D14 mag Kihlrohre
mit Kihlmittelverteilerringen offenbaren. Entgegen dem
Grundgedanken der vorliegenden Erfindung sind die
Kihlrohre jedoch ausweislich der Figur 5 des Dokuments
D14 nicht in dem Inneren des Blechpakets angeordnet.
Ganz im Gegenteil sind sie auBerhalb des Motors
angeordnet und offensichtlich auch nicht dafir
vorgesehen, in einem Blechpaket eines Stators aufgrund
des unterschiedlichen Kihlprinzips angeordnet zu

werden.

Im Lichte der obigen Feststellungen wiirde der Fachmann
die in D14 gezeigten Kihlrohre nicht in das Innere der
Blechpakete des Stators verlegen. Dies gilt auch filr
den Fall, dass der Fachmann zusatzlich zu dem Dokument
D14 das Dokument D10 (oder umgekehrt) heranziehen

wirde.

Zu den Bemerkungen der Prifungsabteilung unter Punkt 13
der Entscheidungsgriinde der angefochtenen Entscheidung

stellt die Kammer Folgendes fest:

Es mag zutreffen, dass die Kihlrohre des Dokuments D14
auch zu einer Kihlung des Motors fihren. Wie oben
dargelegt, handelt es sich jedoch um ein anderes
Kihlprinzip, welches den Fachmann nicht dazu angeregt
hatte, die Kihlrohre in das Innere des Blechpakets des
Stators zu verlegen (siehe Punkt 13.3 der

Entscheidungsgrinde der angefochtenen Entscheidung) .
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Weiterhin bemerkt die Kammer, dass das Einbringen wvon
Kiihlrohren in den Stator zwar nicht zwangslaufig zu
einem grdbBeren Stator fihrt (siehe Punkt 13.6.1 der
Entscheidungsgriinde der angefochtenen Entscheidung) .
Entscheidend ist jedoch, dass der Fachmann zum
effektiven Zeitpunkt der Anmeldung in dem Glauben war,
dass mit der Einbringung von Kihlrohren in das
Blechpaket des Stators eine Leistungsverminderung durch

Materialverlust im Blechpaket einhergehen wiirde.

Im Lichte dieser vorherrschenden Grundiiberzeugung ware
der Fachmann folglich davon abgehalten worden, die
Lehre des Dokuments D10 zu implementieren und die
Kiihlrohre im Inneren des Blechpakets des Stators
anzuordnen. Dies gilt ungeachtet der Frage, ob der
Fachmann dieses Dokument {iberhaupt in Betracht gezogen
hatte.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 wird daher nicht durch
das Dokument D1, insbesondere nicht in Kombination mit
D10 und/oder D14, nahegelegt. Er beruht folglich auf

einer erfinderischen Tatigkeit im Sinne von Artikel 56

EPU im Hinblick auf diese Dokumente.

Der unabhédngige Anspruch 11 ist auf ein Verfahren zur
Herstellung eines Schienenfahrzeug-Direktantriebs nach
einem der Anspriiche 1 bis 10 gerichtet. Weiterhin wird
das Verfahren durch das Merkmal charakterisiert, wonach
das Kihlsystem unter einen so hohen Druck gesetzt wird,
dass sich die Kihlrohre aufbeulen und sich gegen die

Offnungen im Blechpaket anlegen.

Das Verfahren nach Anspruch 11 beruht bereits durch den
Rickbezug auf die von der Kammer fiir gewadhrbar
erachtete Vorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1

auf einer erfinderischen Ta&tigkeit im Sinne wvon Artikel
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56 EPU. Es ist daher unschiddlich, dass ein unter Druck
setzen des Kihlsystems derart, dass sich die Kihlrohre
aufbeulen, fir die Anwendung in anderen elektrischen
Maschinen bereits aus dem Stand der Technik bekannt

ist.

4. Ergebnis
Da der Gegenstand der Anspriiche 1 und 11 auf einer
erfinderischen Tatigkeit im Hinblick auf das Dokument
D1, insbesondere in Kombination mit D10 und/oder D14,
beruht, und da die Patentanmeldung auch die weiteren

Erfordernisse des EPU erfiillt, war dem Antrag der

Beschwerdefiithrerin stattzugeben.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die Priufungsabteilung mit der
Anordnung zurickverwiesen, ein Patent mit folgender

Fassung zu erteilen:

Beschreibung:

Seiten: 3 bis 9 wie urspringlich eingereicht
Seiten: 1, 2 und 2.1 eingereicht am 5. Februar 2019 in

elektronischer Form

Anspruche:

Nr.: 1 bis 11 eingereicht am 21. Dezember 2017 in

elektronischer Form
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Zeichnungen:
Blatter: 1/6 bis 6/6 wie urspringlich eingereicht

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:
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U. Bultmann R. Lord

Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



