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Sachverha].t und Antrãge 

I. 	Die europàische Patentanzneldung Nr. 89 115 342.1 mit 

Anxneldetag vom 19. August 1989, vier Anspruche uxnfassend, 

wurde durch Entscheidung der PrUfungsabteilung vom 

16. September 1991 zurUckgewiesen, da der Gegenstand des 

Arispruchs 1 irn Hinblick auf die Entgegenhaltungen 

Dl: 	DE-A-1 903 177 (Elektro-Thermit; 1969) 

DE-C--583 928 (Vereingte Stahiwerke; 1933) 

FR-A-2 333 893 (Elektro-Thermit; 1977) 

nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe. 

II. 	Die Entscheidung wird dadurch begrundet, dag der 

Fachmann, ausgehend von Dl, in den Entgegenhaltungen D2 

und D3 die gerauschinindernden Eigenschaften von Lager-

metallen als Schieneneinlage bzw. -auflage erkannt habe. 

Es habe für jim daher auf der Hand gelegen, derartige 

Lagermetall-Einlagen in Ausriebmungen in Schienenlangs-

richtung gem&Z Dl vorzusehen. Es sei nicht Qberzeugend, 

von einern seit langein bestehenden Bedürfnis zu sprechen, 

weil erst in den letzten Jahren eine aligemeine 

Sensibilisierung für Fragen der LarinbekInpfung entstanden 

sei undfrCiher potentielle Erfinder keinen AnlaS gehabt 

h&tten, sich über LOsungen derartiger Probleme Gedanken 

zu machen. 

III. Der BeschwerdefQhrer (Arirnelder) legte am 

26. September 1991 gegen diese Zurückweisung Eeschwerde 

em, bezahite zugleich die Beschwerdegebühr ur.d reiche 

am 4. ezember 1991 die Be ündn der Beschwerde em. 

Seine Argumence lassen sich wie mclgc zusarrter.fassen: 
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Nach der Entgegenhaltung Dl soliten NE-Metalle 

(Nicht-Eisen-Metalle), insbesondere Bronzen mit 

mindestens 50 % Kupfer, verwendet werden, urn so die 

erforderlichen Festigkeits- und Verschleiieigen-

schaften zu sichern. 

Die Entgegenhaltung D2 schlage quer verlaufende 

Schlitze als TJnterbruch zur Verineidung der Gerãusch-

fortleitung vor; das FUilmaterial (versch1ei1fester 

oder schrnierender Werkstoff, wie Weif,meta11) habe in 

D2 keine besondere Funktion zur Vermeidung des 

Quietschens, da es ohne weiteres auch weggelassen 

werden kOnne. Dem hier vorgeschlagenen Schall-

Unterbruch liege ein anderer technischer Gedanke 

zugrunde, der mit dem Anspruchsgegenstand nicht 

realisiert werden kOnne. 

C) Auch die in Entgegenhaltung D3 vorgeschlagenen 

Legierungen würden Bronzen mit mindestens 50 % Kupfer 

vorsehen und seien den anmeldungsgemen Legierungen, 

die für Kupfer HOchstwerte von nur 7 % vorschreiben, 

nicht gleichzusetzen. Insofern sei die ZurQck-

weisungsentscheidung (Seite 4, zweiter Absatz) nicht 

verstnd1ich. Nach diesem Vorschlag mUi,ten speziell 

aufgebrachte Teilf1chen die Achslasten aufnebrnen, 

also aus entsprechend widerstandsfhigem Material 

best ehen. 

d) Das BedQrfnis zur Vermeidung der als besonders 1.stig 

empfundenen Quietschgerusche bestehe seit 

Jahrzehnten und kOnne nicht auf die aktuelle 

Sensibilisierung der BevOlkerung hinsichtlich 

Umweltsbelastungen zurQckgefQhrt werden. 

IV. 	Ir. einem Bescheid gernä Artikel 110 Absatz 2 EPU wies die 

Karniner darauf hin, da der gattungsbildende Teil des 

Anspruchs 1 gegenQber der Druckschrift Dl unzulng1ich 

12S. 
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abgegrenzt erscheine, da dort eine "mittige Ausnehmung" 

nicht of fenbart war. Der Beschwerdeführer reichte 

daraufhin am 11. August 1993 mit Schreiben, datiert vom 

10. August 1993, genderte Anmeldungsunterlagen mit einern 

neuen Anspruch 1 und mit ge&nderter Beschreibung em. 

- 	 Der geanderte Anspruch 1 lautet: 

1. Geräuschmindernde Schiene, insbesondere Rillenschiene 

für Kurven von Strafenbahrig1eisen, weiche im Fahrf1chen-

bereich aus einem NE-Metall und der restliche Schienen-

querschriitt aus Stahl besteht, dadurch gekennzeichnet, 

dag in der Laufflache des Schienenkopfes mittig eine in 

Schienenl&ngsrichtung verlaufende Nut profilgerecht mit 

einem Lagermetall ausgefUllt ist." 

V. 	Der Beschwerdeführer beantragt durch Vorlage dieser 

geanderten Unterlagen, die angefochtene Entscheidung 

aufzuheben und das Patent gemAS ge&nderter Annieldung zu 

erteilen. 

EntacheidungsgrLnde 

Die Beschwerde ist zulassig. 

Anderungen 

Die Anderungen im Anspruch 1 entsprechen der Of fenbarun; 

der dem Oberbegriff zugrundeliegenden Entgegenhaltung D. 

Insbesondere gehOrt "Inittig ... verlaufende Nut" (früher 

"rnittig ... verlaufende Ausnebmung") in den kenn-

zeichenden Teil, und nicht in den Oberbegriff. Da in Di 

die Fc 	des speziellen Auftrags nicht welter er1uert 

wird, jedoch von "für die Aufschweiung erforderlichen 

Fugen" die Rede 1st, erscheinc der Begriff "Nut." als eine 

im Einklang mit den ursprunglich of fenbarten Angaben 
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(siehe AnsprUche 3 und 4) zweckmige Przisierung. Der 

Austausch des Ausdruckes OLaufflache des Schienenkopfes" 

mit dem Ausdruck °Fahrflàchenbereich" im Oberbegriff ist 

eine der Dl besser entsprechende Prazisierung. 

Die Anderungen in der Beschreiburig berQcksichtigen den 

geanderten Anspruch 1 und uznschreiben die technischen 

Verhãltnisse gemAg Dl und Anspruch 1 genauer. Die Aussage 

in der Beschreibung (Seite 4, Zeilen 35-37), wonach sich 

uder Laufflàchenbereich ... bei der erfindungsgernaen 

Schiene uberwiegend auf dein aus dern ursprunglichen 

Schienenstahi bestehenden Bereich der Lauff1che der 

Schiene" abstUtze, ist eine zusätzliche Erklárung der 

Wirkungsweise der Erfindung, die unmittelbar durch die 

beanspruchten Merkrnale bedingt ist. 

Die geãnderte Gegenstand der Anmeldung geht somit nicht 

Uber den Inhalt der Anineldung in der ursprUnglich 

eingereichten Fassung hinaus; die Erfordernisse des 

Artikels 123 (2) EPU sind sornit erfUlit. 

Neuheit 

Die nicht bestrittene Neuheit bedarif keiner näheren 

Begrundung. 

Stand der Technik; objektivierte Aufgabe 

Die Druckschrift Dl, die dem gatturigsbildenden Tell des 

geänderten Anspruchs 1 zugrunde liegt, ist als nächster 

Stand der Technik aufzufassen. 

Die objektivierte technisc'ne Differenz zum Anspruchs-

aecenstand beziehz gjch scnuz auf den Tjnterschied 

gegenuber dem beans;ruc.:en Lagermeall und dem in Dl 

angegebenen Material, sowie auf die implizierte Form des 

Auftrags. 

1289.E' 
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Als diesem technischen Unterschied entsprechende gelOste 

objektivierte Aufgabe kann daher - ohne Hinweise auf die 

LOsung - wie in der Beschreibung das Bestreben betrachtet 

werden, eine verbesserte, dauernd gerauschinindernde 

Schiene ohrie Festigkeitseinbusse zu finden. 

- 	5. 	Erfinderische T.tigkeit 

	

5.1 	Der Fachinann, der von Dl ausgeht, wird in der Entgegen- 

haltung D2 aus dem Jahre 1933 Vorsch1ge zur Bekampfung 

der angegebenen Gerauscheritwicklung vorfinden, nach 

welchen am Schienenquerschnitt oben und unten schlitz-

fOrmig trennende Einschnitte anzubringen sind. Dadurch 

entstehen Luftspalte, die eine Schaliweiterleitung 

verhindern sollen; sie sind so scbmal wie moglich (etwa 

1/2 mm) auszubilden. Sie kOnnen of fen gelassen oder mit 

einem geeigneten Material gefullt werden. Das in D2 

grundlegende Prinzip der Querschnittsunterbrechung weist 

daher einerseits weg vorn Anspruchsgegenstand und ist 

andererseits auch ohne einen technischen Zusarnmenhang mit 

dem lastaufnebmenden Auftrag gemAS Dl, der ausreichen 

würde, um die Weiterentwicklung von Dl anzuregen. 

Insbesondere kann nicht davon ausgegangen werden, dag der 

Fachmann dem in D2 vorgeschlagenen FQllmaterial (wo 

tatsch1ich auch WeiEmetall, also ein Lagerrnetall erwhnt 

wird) besondere Beachtung schenken wird, da dafür 

ausdrUcklich auch b1oie Luft geeignet ist. Im Gegenteil 

dürfte er vielmehr davon ausgehen, dag soiches Material 

den besonderen Bedingungen an die Festigkeit - die er 

gemAS Dl voraussetzt - nicht genugen durfte. Noch viel 

weniger kann aus Dl und D2 die Idee einer ausgerechnet 

mit Lagerrnetali (von relativ geringer Festigkeit) 

aefüllter. lgslaufenden Nut er.ã Ar.spruch I aufgefunden 

oder in naheliegender Weise abgeeiet werden. 
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5.2 	Entgegenhaltung D3 kOnnte vielleicht eher als 

Weiterfuhrung der LOsung gem&g Dl angesehen werden: hier 

werden jedoch keine Nuten irn Schienenkopf sondern 

separate Streif en auf dessen Lauffláche aufgebracht. Auch 

hier wird - wie in Dl - Bronze mit mindestens 50 % Kupfer 

empfohlen, denn wie in Di ist der voile Raddruck von dem 

zustz1ichen Material aufzunehmen. Auch dainit liegen 

unterschiedljche Beziehungen vor, die jedenfalls keinen 

Zusarnmenhang mit dem beanspruchtem Material einerseits, 

den beanspruchten Nuten andererseits herstellen und die 

ein ganz anderes Zusarnrnenwirken mit dem Schienenkopf 

bedingen. 

	

5.3 	Die im Recherchenbericht erwhnte Entgegenhaltung 

D4: 	FR-A-2 121 092 

setzt spezifische, nmlich wellenfOr-rnige Abnutzungs-

erscheinungen voraus, die zu beheben sind, und schlagt 

für diesen Zweck ebenfalls Nuten vor. Diese spezifische 

Voraussetzung ist für den Anspruchsgegenstand jedoch 

nicht gegeben. Wenngleich D4 im Anspruch 1 von einer 

bande longitudinale disposée dans la surface de 

roulemerit", also insoferri von einer (schrnalen) Nut 

spricht, wird als FUllmaterial jedenfalls Stahl (acier) 

verlangt, also kein NE-Metall. Da diese Entgegenhaltung 

hinsichtljch der dort primãr zu lOsenden Aufgabe und des 

prirnar verwendeten Materials keineswegs in die Richtung 

der beanspruchten LOsung weist, konnte sie dern Facbmann 

insgesamt keine ausreichenden Anregungen zur Definition 

des Anspruchsgegenstands verrnitteln. 

	

5.4 	Die entgegengehaltenen SchriftstUcke kOnnen daher den 

Gegenstand. des Anspruchs 1 dem Facnann nicht nahegeleg: 

haben. 
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5.5 	Im ubrigen kann nicht in Abrede gestelit werden, dais es 

sich bei der Làrmentwicklung durch die kreischenden 

Gerusche in engen StraSenbahnkurven urn eine seit langem 

bestehende ailgemein bekannte Belastigung handelt; dazu 

liefert z. B. die aus dexn Jahr 1933 stanuttende Entgegen-

haltung D2 selbst eine Besttigung. 

6. 	Gegen die von Anspruch 1 abhangigen Anspruche 2 bis 4 

bestehen keine Einwendungen. 

Exitscheidungeformel 

Aus diesen Gründen wird entachiedexi: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Angelegenheit wird an die erste Instanz mit dern 

Auftrag zurückverwiesen, dern weiteren Verfahren die 

folgende Fassung der Anmeldung zugrundezulegen und die 

Mitteilung nach Regel 51 (6) EPU abzusenden: 

Beschreibung, Ansprüche 1-4 und Zeichnungen eingegangen 

am 11. August 1993 mit Schreiben, datiert vom 

10. August 1993. 

Der Gesch&ftsstellenbeaxnte: 	 Der Vorsitzende: 

d .~, -- 
N. Maslin 
	 C.T. Wilson 
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