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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Das Europadische Patent mit der Nummer 3 026 176
betrifft einen Weichenbestandteil, ausgefihrt als
Fihrungseinrichtung, wie eine Zungenvorrichtung ein
Herzstiick oder dergleichen sowie ein Verfahren zu

dessen Fertigung.

Gegen das Patent wurde auf Basis der Einspruchsgriinde
gemaB den Artikeln 100 b) EPU sowie 100 a) EPU in
Verbindung mit den Artikeln 54 und 56 EPU Einspruch
eingelegt.

Die Einspruchsabteilung hat entschieden, das Patent in
geandertem Umfang gemal der Fassung des damaligen

Hauptantrags aufrecht zu erhalten.

Gegen diese Entscheidung wendete sich die
Einsprechende ("Beschwerdefihrerin") mit der

Beschwerde.

Am Ende der mindlichen Verhandlung lauteten die

Schlussantrage wie folgt:

Die Beschwerdefihrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des

europaischen Patents.

Die Patentinhaberin ("Beschwerdegegnerin") beantragte
die Aufrechterhaltung des Patents in gednderter Fassung
auf Grundlage des Hilfsantrags 1, sowie hilfsweise die
Aufrechterhaltung in gednderter Fassung gemdl einem der
Hilfsantrdage 2 oder 3, alle Hilfsantrage eingereicht

mit der Beschwerdeerwiderung.
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Die folgenden Dokumente sind relevant fur diese

Entscheidung.

D1: DE 199 20 858 Al

D7: DE 10 2012 111 357 Al
D8: EP 2 142 704 Bl

Fir die Entscheidung relevanter Anspruchswortlaut

Der Wortlaut der unabhangigen Anspriiche 1 und 10 des
Hilfsantrags 1 lautet (eine Merkmalsgliederung fur

Anspruch 1 ist in "[]" hinzugefigt):

Anspruch 1:

"[M1] Weichenbestandteil, ausgefiihrt als
Fiilhrungseinrichtung, wie eine Zungenvorrichtung (5),
ein Herzstilick oder dergleichen,

[M2] mit zumindest einem oberen Teil (1) und einem
unteren Teil (2),

[M3] wobei der obere Teil und der untere Teil mit
zumindest einer Kontaktfldche (3) aneinander anliegen
[MA] und wobel der obere Teil und der untere Teil
miteinander verbunden sind,

[M5] wobeili zumindest ein innerer Hohlraum (10) zwischen
dem oberen Teil (1) und dem unteren Teil (2) geformt
ist,

[Mb6] welcher Hohlraum (10) zumindest eine nach aul3en
offene Verbindungsdffnung (12) aufweist,

dadurch gekennzeichnet, dass

[M7] der Hohlraum (10) nach der Art einer Heizschleife
in einem Kontaktbereich zwischen den Teilen (1,2)

verlduft und
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dass der Hohlraum (10) unmittelbar selbst ein

beheizbares fluides Medium filihrend ist."

Anspruch 10:

"Fertigungsverfahren filir einen Weichenbestandteil nach

einem der Anspriliche 1 bis 7 mit Heizeinrichtung,

aufweisend zumindest die Verfahrensschritte:

Bereitstellen zumindest eines zumindest
halbfertigen oberen und zumindest eines zumindest
halbfertigen unteren Teils (1, 2) des
Weichenbestandteils mit zueinander zuwendbaren und
miteinander verbindbaren Kontaktfldchen (3),
insbesondere zur Vorbereitung einer Fertigung nach
dem Sandwich-Verfahren,

Fertigen eines Hohlraums (10) in zumindest einer
der Kontaktfldchen oder zwischen
Kontaktfldchenbereichen mit zumindest einer
Verbindungdéffnung [sic] (12, 13) nach auBlen, die
aus dem Bereich der Kontaktfldchen (3) herausfihrt,
um den Hohlraum (10) in ein Heizsystem zu
integrieren oder um einem Heizsystem einen Zugang
in den Weichenbestandteil zu gewdhren, wobel der
Hohlraum zumindest aus der Verbindungsdoffnung
selbst besteht."

Vorbringen der Beschwerdefihrerin, soweit fir diese

Entscheidung relevant

a) Ausfihrbarkeit

Weder der Begriff "Heizschleife" selbst, noch deren
Charakterisierung "nach Art von" sei hinreichend
deutlich und vollstandig im Patent offenbart. Daher

kénne die Fachperson die Erfindung nicht ausfihren.
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b) Hilfsantrag 1 - Neuheit

Der Gegenstand von Anspruch 1 sei nicht neu gegeniber
der Offenbarung von D7. Auch wenn D7 lediglich
elektrische Heizleitungen im Hohlraum offenbare, so sei
doch zwischen der Heizleitung und der Hohlraumwand Luft
als heizbares Fluid gefihrt. Anspruch 1 definiere
nicht, dass das Heizfluid auch durch den Hohlraum

hindurchgefihrt werden misse.

Die Einwande wlrden in gleicher Weise auch fir den

Gegenstand von Anspruch 10 gelten.

c) Hilfsantrag 1 - Erfinderische Tatigkeit

Der Gegenstand von Anspruch 1 und 10 beruhe nicht auf
einer erfinderischen Tatigkeit. Die Fihrung eines
beheizbaren Fluides in dem Hohlraum sei eine sich
aufdrangende Alternative zu einer elektrischen Heizung.
Dies sei hinlanglich im allgemeinen Fachwissen bekannt,
wie der Verweis auf D8 in Absatz [0002] des Patents
zeige. Eine entsprechende Modifikation der Beheizung
gemall D1 oder D7 sei daher naheliegend. Die Einwande
wirden in gleicher Weise auch fir den Gegenstand von
Anspruch 10 gelten. Zudem sei der Gegenstand der
Anspriche 1 und 10 durch die Kombination von D7 mit der
Ausfihrungsform der Figuren 13 und 14 von D8

nahegelegt.

Vorbringen der Beschwerdegegnerin, soweit fir diese

Entscheidung relevant

a) Ausfihrbarkeit

Die Erfindung sei ausfihrbar. Die Fachperson verstehe,

was eine Ausfihrung nach Art einer Heizschleife sei und
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eine solche sei in den Ausfihrungsformen auch

dargestellt.

b) Hilfsantrag 1 - Neuheit

Der Gegenstand der Anspriche 1 und 10 sei neu. D7
offenbare nicht, dass im Hohlraum ein fluides Medium
gefihrt werde und dass Luft zwischen Heizleitung und
Hohlraumwandung als heizbares Fluid verbleibe und die
Auslegung der Beschwerdefihrerin sei auch nicht
fachgeméal. D7 offenbare auch keine Eignung des
Hohlraums fiir die Fihrung eines Heizfluides. Diese
Eignungsbezeichnung erfordere und impliziere die
Fluiddichtigkeit des Hohlraums sowie mindestens zwei
Verbindungsdéffnungen fir Vor- und Riucklauf, was nicht

in D7 offenbart sei.

c) Hilfsantrag 1 - Erfinderische Tatigkeit

Der Einwand ausgehend von D7 in Kombination mit der
Ausfihrungsform der Figuren 13 und 14 von D8 sei
verspatet und es lagen hierfiir keine auBergewohnlichen

Umstande vor. Der Einwand sei daher nicht zuzulassen.

Der Verweis auf D8 in Absatz [0002] des Patents
etabliere kein allgemeines Fachwissen. Auch fihre
selbst ein angenommenes allgemeines Fachwissen der
Mbéglichkeit einer fluiden Beheizung von
Weichenbestandteilen als mdégliche Alternative nicht zu
dem Merkmal [M8], dass eine direkte ("unmittelbare")

Fihrung des Heizfluides im Hohlraum selbst definiere.
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Entscheidungsgrunde
1. Ausfihrbarkeit

Die beanspruchte Erfindung ist im Patent so deutlich
und vollstandig offenbart, dass eine Fachperson sie
ausfithren kann. Die Voraussetzungen des Artikels 83 EPU
sind daher erfillt.

1.1 Die Beschwerdefilhrerin argumentierte, dass in dem

Merkmal [M7], wonach

"... der Hohlraum (10) nach der Art einer Heizschleife

in einem Kontaktbereich zwischen den Teilen verlauft"

weder der Begriff der "Heizschleife" selbst noch die
Spezifikation "nach Art einer" die Erfordernisse wvon

Artikel 83 EPU erfiille.

Dies ist aus den folgenden Grinden nicht tberzeugend.

1.2 Der Begriff der "Heizschleife" an sich ist im Patent
nicht weiter erlautert, erschlieBt sich jedoch
hinreichend aus dem Sprachverstandnis der Fachperson.
Denn allgemeines Fachwissen vorausgesetzt, bezeichnet
eine Heizschleife eine sich léanglich erstreckende
Heizvorrichtung, welche mindestens eine Umlenkung bzw.

einen Bogen aufweist (vgl. auch Patent, Absatz [0021]).

Die Kammer ist der Auffassung, dass ein solches
grundlegendes Verstandnis nicht noch mit weiteren
Beweismitteln belegt werden muss. Zudem definiert der

Anspruch, dass der "nach Art einer Heizschleife"
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ausgefiihrte Hohlraum in der Ebene der Kontaktflache der

Bauteile 1 und 2 verlauft.

Die Beschwerdefiihrerin hat auch nicht dargelegt, =zu
welchen anderen, ggf. alternativen, Auslegungen des
Begriffs "Heizschleife" die Fachperson kommen kénnte,
welche unter die Erfindung fallen, jedoch im
vorgenannten Sinne nicht hinreichend offenbart sein

sollen.

Der zusatzliche Wortlaut "nach Art von" stellt dieses
Verstandnis nicht grundsatzlich in Frage. Allenfalls
konnte man argumentierten, dass das Merkmal [M7] ohne
diesen Wortlaut moglicherweise deutlicher ware. Dieser
Wortlaut steht als Teil des erteilten Anspruchs 1
bezliglich Artikel 84 EPU jedoch nicht zur Debatte (vgl.
G 3/14).

Zudem ist eine Heizschleife, die diesem allgemeinem
Verstandnis entspricht, in der Ausfihrungsform der
Figuren 1 bis 3 des Patents dargestellt. Gemal dieser
erstrecken sich in dem Bauteil 2 zwei Hohlraume (10)
zwischen einem "Vor- und einem Riucklauf" (11,13) im
Kontaktbereich der Bauteile 1 und 2 und weisen dabei
mehrere (mdanderfdormige) Umlenkungen auf (vgl. auch die
Absatze [0018] und [0021]). Aus der Zusammenschau der
Absatze [0021] und [0022] ergibt sich, dass der in
Figur 1 dargestellte mdanderfdrmig verlaufende Hohlraum
selbst ein beheizbares Fluid fihrt (siehe auch Absatz
[0018]). Die Figuren 1 bis 3 zeigen verschiedene
Ansichten des gleichen Ausfiihrungsbeispiels, und
zumindest in den Figuren 1 und 3 ist der in der
Beschreibung beschriebene Hohlraum, der das Heizfluid

fihren kann, deutlich dargestellt.
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Hilfsantrag 1 - Neuheit

Der einzige Neuheitsangriff der Beschwerdefiihrerin

basierte auf dem Dokument D7.

Die Voraussetzungen des Artikels 54 EPU sind jedoch
erfillt. Der Gegenstand der Anspriche 1 und 10 ist neu,
denn zumindest das Merkmal [M8] ist nicht in D7
offenbart:

"dass der Hohlraum unmittelbar selbst ein beheizbares

fluides Medium fihrend ist".

Unstreitig war, dass D7 lediglich elektrische
Heizleitungen offenbart und keine Offenbarung eines
Hohlraums aufweist, der von einem Heizfluid

durchflossen wird.

Jedoch war die Beschwerdefiihrerin der Auffassung, dass
sich die Offenbarung von D7 trotzdem auf das Merkmal
[M8] lesen lasse. Denn in D7 werde ein Heizkabel in den
Hohlraum eingeschoben oder eingefasst und es verbleibe
Luft zwischen Kabel und Hohlraumwand. Diese Luft sei
ein Fluid, das beheizbar sei und im Hohlraum gefihrt

werde.

Diese Auslegung ist nicht tberzeugend.

GemaR standiger Rechtsprechung sollte die Fachperson
versuchen, zu einer Auslegung des Anspruchs zu
gelangen, die technisch sinnvoll ist und sie sollte
unlogische oder technisch unsinnige Auslegungen
ausschlieBen (Rechtsprechung der Beschwerdekammern,
10.Auflage, 2022, II.A.6.1). Diese Herangehensweise zu
Grunde legend, versteht die Fachperson das Merkmal "ein

beheizbares fluides Medium fihrend" fir den Hohlraum im
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beanspruchten Weichenbestandteil als Eignung des
Hohlraums zur Fihrung eines Heizfluides durch den

Hohlraum hindurch.

Bei der Verwendung eines elektrischen Heizkabels wie in
D7 ist die zusatzliche Verwendung eines Heizfluides
weder notwendig noch sinnvoll. Auch offenbart D7 nicht,
dass Uberhaupt ein Raum zwischen Heizkabel und
Hohlraumwandung verbleibt, der beispielsweise eine
signifikante Menge Luft enthalten kann. Zudem fiele
selbst ein derartiges Vorhandensein von statischen
Lufteinschliissen nicht unter das fachgemdBe Verstadndnis
des Merkmals "ein beheizbares fluides Medium fihrend".
Die Eignungsbezeichnung durch das Merkmal [M8]

impliziert vielmehr folgende weitere Merkmale:

- Ein Heizfluid muss durch den Hohlraum selbst
bewegbar (fihrbar) sein.

- Der Hohlraum muss im Wesentlichen fluiddicht
zwischen den beiden Teilen ausgefihrt sein.

- Es missen, wie auch die Beschwerdegegnerin
eingerdumt hat, mindestens zweil
Verbindungsdffnungen vorgesehen sein (vgl. Patent,
Absatz [0018]: Vor-und Ricklauf).

Die Auslegung der Beschwerdefihrerin ist somit weder
fachgemédR noch findet sie eine Stitze in der

Beschreibung des Patents.

Dass Anspruch 1 keines dieser implizierten Merkmale
explizit definiert, konnte allenfalls einen Mangel an
Deutlichkeit darstellen, jedoch beruht Anspruch 1 auf
einer Kombination der Anspriche 1 und 7 wie erteilt und
ist einem entsprechenden Klarheitseinwand im

Einspruchs-Beschwerdeverfahren nicht zugadnglich (vgl.
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G 3/14, Grinde 55: "such non-compliance must be lived
with") .

D7 offenbart keine Eignung des Hohlraums mit den
entsprechenden impliziten Merkmalen gemaB Merkmal [M8].
Dies gilt in gleicher Weise fir das

Herstellungsverfahren gemal Anspruch 10.

Hilfsantrag 1 - erfinderische Tatigkeit

Der Gegenstand der Anspriche 1 und 10 beruht auf einer
erfinderischen Tatigkeit. Die Voraussetzungen des
Artikels 56 EPU sind somit erfiillt.

Die Beschwerdefihrerin hat im schriftlichen Verfahren
beziiglich der erfinderischen Tatigkeit lediglich einen
Einwand ausgehend von D1 oder D7 in Verbindung mit
allgemeinem Fachwissen, dargelegt in Absatz [0002] wvon
D8, erhoben. In der mindlichen Verhandlung hat sie
erstmalig einen Einwand ausgehend von D7 in Verbindung
mit der Ausfihrungsform der Figuren 13 und 14 von D8

vorgetragen.

Nichtzulassung des neuen Einwandes

In Ausibung ihres Ermessens hat die Kammer den neuen
Einwand ausgehend von D7 in Verbindung mit der
Ausfihrungsform der Figuren 13 und 14 von D8 nicht in

das Beschwerdeverfahren zugelassen.

Der neue Einwand ist eine Anderung des
Beschwerdevorbringens gemal Artikel 13(2) VOBK, die
grundsatzlich unberilicksichtigt bleibt, es sei denn, der
betreffende Beteiligte hat stichhaltige Grinde dafur

aufgezeigt, dass auRergewdhnliche Umstédnde vorliegen.
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Solche Umstande sind jedoch weder ersichtlich noch
dargelegt. Der Hilfsantrag 1 wurde bereits mit der
Beschwerdeerwiderung eingereicht. Durch die wvorlaufige
Meinung der Kammer haben sich ebenfalls keine
aulBergewdhnlichen Umstande ergeben. Insbesondere ist
die Tatsache, dass die Kammer hierin den von der
Beschwerdefihrerin schriftlich vorgebrachten Einwand

als nicht Uberzeugend wertete kein solcher Umstand.

Selbst wenn man die Kriterien von Artikel 13(1) VOBK
heranziehen wiirde, so mangelte es dem neuen Einwand
auch an der Eignung, in der Bewertung der
erfinderischen Tatigkeit zu einem anderen Ergebnis zu
kommen. Denn in der Ausfihrungsform der Figuren 13 und
14 von D8 ist eine sehr spezifische Losung vorgesehen,
deren Anwendbarkeit im Hinblick auf eine entsprechende
Modifikation der von der Beschwerdefihrerin als
nachstliegender Stand der Technik herangezogen, sehr
allgemeinen Offenbarung eines Gleitstuhls in D7 (Seite
4, linke Spalte, Zeile 24ff) nicht prima facie
ersichtlich ist (vgl. hierzu auch die Absatz [0005] und
[0006] des Patents, in dem die Lo6sung in D8 als "zu
aufwandig", "eingeschrankt in der Gestaltungsfreiheit"

und anfallig fir "Verformungen" dargestellt wird).

Einwand ausgehend von D1 oder D7 in Verbindung mit

allgemeinem Fachwissen

Sowohl D1 als auch D7 offenbaren jeweils
Weichenbestandteile mit Hohlraumen, in denen eine
elektrische Heizleitung angeordnet ist und erwahnen
keine Verwendung eines Heizfluides. Dies war soweit

unstreitigqg.

Die Eignungsbezeichnung des Hohlraums gemdB Merkmal

[M8] ist gerichtet auf die technische Aufgabe, eine
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Alternative zur Beheizung mit einer elektrischen

Heizleitung bereitzustellen.

Zwar verwelst das Patent in Absatz [0002] auf die DS,
die ein Heizfluid zur Beheizung von
Weichenbestandteilen offenbart. GemaB standiger
Rechtsprechung wird durch den Verweis auf eine einzige
Patentschrift (D8) im Patent jedoch noch kein
allgemeines Fachwissen etabliert (vgl. Rechtsprechung
der Beschwerdekammern, a.a.0O., I.C.2.8.2), d.h. hier
flir die beliebige Austauschbarkeit von elektrischen
Heizelementen mit einem Heizfluid fir
Weichenbestandteile etabliert (vgl. Rechtsprechung der
Beschwerdekammern, 10. Auflage, 2022, I.C.2.8.2).

Schon aus diesem Grund ist der Einwand nicht

Uberzeugend.

Selbst wenn man jedoch zu Gunsten der
Beschwerdefihrerin ein solches Fachwissen als gegeben
unterstellen wirde, so kommt man dennoch nicht zum

Gegenstand von Anspruch 1.

Weder D1 noch D7 offenbaren einen Hohlraum, der im
Sinne der impliziten Anforderungen durch das Merkmal
[M8] fluiddicht gestaltet ist und der ein Heizfluid
fiihren kann. Bericksichtigt die Fachperson die
Durchfihrung eines Heizfluids durch den Hohlraum als
alternative Warmequelle fir die Gleitstiithle in D7
(trotz der in Punkt 3.1.2 diskutierten, von einer
derartigen Kombination eher wegfiihrenden Erwdgungen) so
fihrt dies nicht zwangslaufig zu dem Merkmal [M8]. Denn
eine weitere Variante, die der Fachperson fir eine
entsprechende Modifikation von D1 oder D7 zur Beheizung
mit einem Heizfluid zur Verfigung stinde, ist die

Durchfihrung einer Fluidleitung durch den Hohlraum.
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Insbesondere hatte die Durchfihrung einer
Heizfluidleitung durch den Hohlraum auch den Vorteil,
dass keine speziellen Anforderungen an die Dichtigkeit
zwischen den oberen und unteren, den Hohlraum formenden
Teilen gemal Anspruch 1 bestehen. Eine Fuhrung des
Heizfluids in einer Fluidleitung entspricht jedoch
nicht dem Merkmal [M8] gemadR dem der Hohlraum
"unmittelbar selbst" zur Fihrung des Heizfluides
geeignet sein muss. Gleiches gilt fir das

Herstellungsverfahren nach Anspruch 10.

Da sich somit die Loésung gemal Merkmal [M8] nicht in
offensichtlicher Weise aus dem unterstellten
allgemeinen Fachwissen ergeben wirde, beruht der
Gegenstand von Anspruch 1 auf einer erfinderischen

Tatigkeit.

Die angepasst Beschreibung des Hilfsantrags 1 erfullt
unstreitig die Erfordernisse des EPU. Daher wird das
Patent in der geanderten Fassung von Hilfsantrag 1

aufrecht erhalten.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Griunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung
zurickverwiesen mit der Anordnung, das Patent in
geandertem Umfang in folgender Fassung

aufrechtzuerhalten:

- Anspriche 1 bis 11, gemaR Hilfsantrag 1,

eingereicht mit der Beschwerdeerwiderung,

- Beschreibung Spalten 1 bis 4, eingereicht in der
mindlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer,

Spalte 5 gemal Patentschrift und

- Figuren 1 bis 4 gemal Patentschrift.
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