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OPM Erkenntnis vom 27.2.2013, Op 3/12 — Zwei-Wege-Maschine &LORo,

* ¥
¥

Fundstellen: OBI-LS 2013/81/82 (Musger) = PBI 2013, 100 = ZTR 2013, 293 Iy P
1. Im Verfahren vor dem Obersten Patent- und Markensenat nach den 88 138 ff PatG
aF gilt ebenfalls der von der zvilprozessualen Rsp entwickelte Grundsatz der
Einmaligkeit des Rechtsmittels. Die mit der Bekanntgabe der Firmen- und
Adressanderung verbundene Erganzung des Berufungsvorbringens ist daher als
unzuléssig zurtick zu weisen.

2. Nach Art 69 EPU bestimmt sich der Schutzbereich des Patents durch den Inhalt der
Patentansprliche; die Beschreilbung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der
Patentanspruiche heranzuziehen. Mal3gebend fur den Schutzumfang eines Patents ist
demnach ein ausgewogenes Verhaltnis zwischen dem, was sich aus dem genauen
Wortlaut der Patentanspriiche ergibt, und dem, was aus der Beschreibung und den
Zeichnungen als L 6sung des technischen Problems hervor geht.

3. Das Patent EP 1 343 644 B1 (AT E 301 047) fir Osterreich betreffend eine
Gleisstopfmaschine mit Arbeitswagen und Zugmaschine (,,Zweiwegefahrzeug®) ist in

einigen Ansprtchen mangels erfinderischer Tatigkeit nichtig.
Leitsdtze verfasst von Dr. Clemens Thiele, LL.M.

Der Oberste Patent- und Markensenat hat durch die Prasidentin des Obersten Patent- und
Markensenates Dr. Irmgrad GRISS, die Réte des Obersten Patent- und Markensenates Dr.
Gottfried MUSGER und Mag. Wilfried KY SELKA als rechtskundige Mitglieder und die Réte
des Obersten Patent- und Markensenates Mag. Maximilian GORTLER und Dipl.-Ing.
Christian KOGL als fachtechnische Mitglieder in der Patentrechtssache der Antragstellerin
Firma M ***** GmbH, ***** (vormals: L***** Gesellschaft m.b.H., *****) vertreten
durch Sonn & Partner Patentanwélte, Riemergasse 14, 1010 Wien, gegen die Antragsgegner
W***** = Deutschland, vertreten durch Patentanwdlte Puchberger, Berger & Partner,
Reichsratsstral3e 13, 1010 Wien, wegen Nichtigerkldrung des Patentes Nr. AT E 301 047 Uber
die Berufung der Antragstellerin gegen die Endentscheidung der Nichtigkeitsabteilung des
Osterreichischen Patentamtes vom 30. Mai 2012, N 16/2010-11, entschieden:

1. Die Bezeichnung der Antragstellerin wird auf M***** GmbH, ***** perichtigt.

2. Soweit der Schriftsatz der Antragstellerin vom 24. Janner 2013 Uber die Bekanntgabe der
Firmen- und Anschriftanderung hinausgeht, wird er zurtickgewiesen.

3. Der Berufung wird teilweise Folge gegeben. Die angefochtene Entscheidung wird teils
bestétigt und teils dahin abgedndert, dass sie lautet:

"Das Patent EP 1 343 644 B1 (AT E 301 047) wird fiir Osterreich in den Anspriichen 1, 2 und
24 zur Géanze und in Anspruch 26 im Rickbezug auf Anspruch 24 fur nichtig erkléart. Der
weitergehende Antrag auf Nichtigerklarung des gesamten Patents wird abgewiesen.”

Die Antragsgegner sind zur ungeteilten Hand schuldig, der Antragstellerin einen mit 680 EUR
bestimmten Anteil an den Barauslagen des Verfahrens erster und zweiter Instanz zu ersetzen.
Im Ubrigen werden die Kosten des Verfahrens gegeneinander aufgehoben.

Grinde

Zu 1: Die Antragstellerin hat eine Anderung ihrer Firma und ihrer Anschrift bekannt gegeben.
Ihre Bezeichnung war daher zu berichtigen.



Zu 2: Auch im Verfahren vor dem Obersten Patent- und Markensenat gilt der Grundsatz der
Einmaligkeit des Rechtsmittels (OPM OGM 3/07 = PBI 2009, 182). Die mit der Bekanntgabe
der Firmen- und Anschrifténderung verbundene Erganzung des Berufungsvorbringens ist
daher als unzulassig zurtickzuwei sen.

Zu 3: Die Antragsgegner sind Inhaber des am 21. Dezember 2001 mit Prioritét vom 23.
Dezember 2000 und 19. Oktober 2001 auch fir Osterreich angemeldeten Européischen
Patents EP 1 343 644 (AT E 301 047). Das Patent betrifft eine Gleisstopfmaschine mit
Arbeitswagen und Zugmaschine, die as "Zwei-Wege-Maschine' ausgestaltet ist. Sie kann
daher sowohl im Stral3enbetrieb (Transport) als auch am Gleis (Arbeit) verwendet werden.
Die Anspriche lauten wie folgt:

1. Zweiwegefahrzeug (10) zur Durchfihrung von Gleisoberbauarbeiten mit einem
Arbeitswagen (12) und einer Zugmaschine (11), die ein vorderes (14) und ein hinteres (15)
Strallenradpaar aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass die Zugmaschine (11) auch en
vorderes (29) und ein hinteres (30) Schienenradpaar aufweist und der als Auflieger (12) auf
einem an der Zugmaschine (11) befindlichen Sattel (32) ausgebildete Arbeitswagen (12) mit
der Zugmaschine (11) beim Stralentransport und bel der Durchfihrung der
Gleisoberbauarbeiten eine Einheit bildet.

2. Zweiwegefahrzeug gemal’d Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufsattelstelle
(35) des Aufliegers (12) an der Zugmaschine (11) sich Uber oder hinter der Schienenrad-
Hinterachse (V-V) der Zugmaschine (11) befindet.

3. Zweiwegefahrzeug gemald Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die zueinander
parallelen Hinterachsen des Aufliegers (12) fUr Schienen- und Stral3enr&der gemeinsam oder
getrennt um eine im Wesentlichen vertikale Achse schwenkbar und in der Hohe
gegeneinander verstellbar angeordnet sind.

4.  Zweiwegefahrzeug gemald Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass alle Hinterachsen
des Aufliegers an einem Grundgestell gelagert sind, das gegentiber dem Auflieger um die im
Wesentlichen vertikale Achse verdrehbar gelagert ist.

5.  Zwewegefahrzeug gemald Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass am Grundgestell
wenigstens annahernd vertikal gerichtete FlUhrungen angeordnet sind, entlang deren ein
Trégergestell verstellbar ist, und dass an einem dieser Gestelle die Lager fur die
Schienenréder und am anderen dieser Gestelle die Lager fur die Stral3enréder vorgesehen sind.
6. Zweiwegefahrzeug gemald Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die wenigstens
anndhernd vertikal gerichteten FuUhrungen um Achsen schwenkbar gelagert sind, die
wenigstens anndhernd parallel zu den Hinterachsen des Aufliegers gerichtet sind.

7.  Zweiwegefahrzeug geméald Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Schwenklager
der wenigstens anndhernd vertikal gerichteten Flihrungen tGber schwingungsdampfende Mittel
am Grundgestell befestigt sind.

8. Zwewegefahrzeug gemald Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass am Grundgestell
zwel Schienenraderpaare und am Tragergestell ein Stral3enréderpaar gelagert sind.

0. Zweiwegefahrzeug gemda Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass das
Stral3enréderpaar Uber Innenladerachsen am Tragergestell befestigt ist.

10. Zweiwegefahrzeug geméald Anspruch 5, gekennzeichnet durch Verriegelungsmittel, mit
denen das Trégergestell in seiner dem Grundgestell am nachsten kommenden Lage arretierbar
ist.

11. Zweiwegefahrzeug gemald Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass am Grundgestell
Lagerkorper fur die Schienenréderpaare tragende Wellen vorgesehen sind.

12. Zweiwegefahrzeug gemald Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass der Abstand der
Réder jedes Schienenréaderpaares und entsprechend der Abstand der zugehdrigen Lagerkorper
am Grundgestell veranderbar ist.



13. Zweiwegefahrzeug gemald Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Lagerkorper
jedes Schienenréderpaares an ihren vom Grundgestell abliegenden Seiten durch einen
Abstandshalter verbunden sind.

14. Zweiwegefahrzeug gemald Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass am Grundgestell
Antriebsmittel und Bewegungsiibertragungsmittel zu den Schienenréderpaaren angeordnet
sind.

15. Zweiwegefahrzeug gemdld Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass am
Zugmaschinenboden zwischen dem vorderen und dem hinteren Stral3enradpaar ein
Schienenradgestell fir zwei ebenfalls zwischen den am Zugmaschinenboden befestigten
Strallenradpaaren  befindliche  Schienenradpaare vorgesehen ist, das vier zum
Zugmaschinenboden gerichtete, zumindest annghernd parallele Fihrungen fur vier mit dem
Zugmaschinenboden verbundene Fuhrungskorper aufweist, und dass Drehachsen aller
genannten Radpaare parallel zueinander gerichtet sind.

16. Zweiwegefahrzeug gemald Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass die zum
Zugmaschinenboden gerichteten Fihrungen in Ebenen nach vorn geneigt sind, welche
zumindest annéhernd parallel zu den Radebenen und rechtwinklig zu den Radachsen gerichtet
sind.

17. Zweiwegefahrzeug gemal’d Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass die zum Boden
der Zugmaschine gerichteten FUhrungen in Ebenen schwenkbar gelagert sind, welche
zumindest annéhernd parallel zu den Radebenen und rechtwinklig zu den Radachsen gerichtet
sind.

18. Zweiwegefahrzeug gemal’ Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass die vorderen, mit
dem Zugmaschinenboden verbundenen Fihrungskorper um eine zu den Radachsen zumindest
angendhert paralele, Uber dem Schienenradgestell befindliche Achse parallel zu den
Radebenen schwenkbar gelagert sind.

19. Zweiwegefahrzeug gemald Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass die zum
Zugmaschinenboden gerichteten Fihrungen am Schienenradgestell unter Zwischenschaltung
von Dampfungsmitteln gelagert sind.

20. Zweiwegefahrzeug geméald Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, dass jewells zwei auf
derselben Seite des Schienenradgestells angeordnete Fuhrungskorper durch Traversen
verbunden sind, die parallel zu den Radebenen gerichtet sind und deren Verbindung von den
vorderen oder hinteren Flhrungskorpern l6sbar gestaltet ist.

21. Zweiwegefahrzeug gemald Anspruch 15, gekennzeichnet durch Verriegelungsmittel, die
bestrebt sind, die Flhrungskorper in ihrer unteren Lage nahe dem Schienenradgestell zu
halten.

22. Zweiwegefahrzeug gemald den Ansprichen 5 und 15, dadurch gekennzeichnet, dass der
Abstand der Réder jedes Schienenré&derpaares veranderbar ist.

23. Zweiwegefahrzeug gemald den Anspriichen 5 und 15, dadurch gekennzeichnet, dass den
Rédern der Schienenradpaare Bremsmittel zugeordnet sind.

24. Zweiwegefahrzeug gemald Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Auflieger an
und bezlglich der Aufsattelstelle hGhenverstellbar angeordnet ist.

25. Zweiwegefahrzeug gemald Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass am vorderen Ende
des Aufliegers, in der N&he der Sattelstelle, Stabilisatoren vorgesehen sind, die ein Nicken
dieses Aufliegerendes weitestgehend verhindern.

26. Zweiwegefahrzeug gemdald mindestens einem der Anspriche 3, 5, 15, 24, 25 dadurch
gekennzeichnet, dass zur Schwenkung der Schienen - und Stral3enréder um die vertikale
Achse, zur Verschiebung der Fihrungsstiicke entlang der Fihrungen und zur Betétigung der
Rastmittel hydraulische oder pneumatische Getriebe und Getriebesteuerungen verwendet
werden.



Die Antragstellerin beantragt die Nichtigerklarung des fir Osterreich erteilten Patents. Es
fehlten sowohl die Neuheit as auch eine erfinderische Tétigkeit. Zur Begriindung stltzt sich
die Antragstellerin, soweit im Verfahren vor dem Obersten Patent- und Markensenat noch
relevant, in erster Linie auf eine bereits vor dem Prioritdtszeitpunkt eingesetzte
Gleisstopfmaschine eines anderen Unternehmens ("UST 78 U" der Firma Plasser und
Theurer; /A und /Gl - G18; in der Fassung als "UST 78 U" bezeichnet). Samtliche
Merkmale von Anspruch 1 seien dadurch vorweggenommen; insbesondere habe die
Zugmaschine auch dort zwel Schienenradpaare gehabt. Weiters weise Anspruch 1 gegeniiber
ndher bezeichneten dlteren Patentschriften (./B, ./C und ./H) keine Erfindungsei genschaft auf.
Fur einen Fachmann liege eine Kombination von UST 78 U mit einem Auflieger wie in ./B
nahe, da der Unterschied nur darin liege, das Messradpaar durch ein tragendes
Schienenradpaar zu ersetzen. Die kennzeichnenden Merkmale von Anspruch 2 und 3 seien
ebenfals von UST 78 U vorweggenommen, jene des Anspruchs 3 zudem durch &ltere
Patentschriften (/E, ./F) in Kombination mit UST 78 U nahegelegt. Die Merkmale von
Anspruch 4 wirden in ./F gezeigt, zudem hétten sie zum Stand der Technik gehdrt. Die
Merkmale der Anspriiche 5 bis 23 seien - sowohl jeder fur sich as auch in Kombination
miteinander - bekannte handwerkliche Mal3nahmen. Das Merkmal von Anspruch 24 habe als
Ubliche Ausfihrungsform dem Stand der Technik entsprochen und sei durch UST 78 U und
die Patentschrift ./C vorweggenommen. Die Merkmale der Anspriiche 25 und 26 l&gen im
Bereich des fachméannischen Kénnens.

Die Antragsgegner bestritten, dass UST 78 U die Erfindung vorweggenommen habe. Diese
Maschine sei anders konzipiert gewesen und habe nicht alle Merkmae von Anspruch 1
aufgewiesen. Insbesondere seien dort nicht zwei tragende Schienenradpaare vorhanden
gewesen, vielmehr habe es sich beim hinteren Radpaar um blof3e Messréder gehandelt. Aus
der Gesamtoffenbarung ergebe sich, dass in Anspruch 1 sowohl die Stral3en- as auch die
Schienenradpaare lasttragend seien. ./B zeige einen Zwei-Wege-Arbeitswagen, ./C eine Zwei-
Wege-Zugmaschine. Nicht beschrieben werde jedoch eine Kombination, bei der sowohl beim
Transport auf der Stral3e a's auch beim Arbeiten auf der Schiene Zugwagen und Arbeitswagen
eine funktionelle Einheit bildeten. Daher sei Anspruch 1 neu und erfinderisch gegentiber UST
78 U, /B und ./C. /H zeige eine Zwe-Wege-Zugmaschine, aso keinen Zwei-Wege
Arbeitswagen. Zudem sei fur den Gleisbetrieb eine Eisenbahnkupplung vorgesehen, nicht ein
Sattelauflieger wie in Anspruch 1. Die weiteren Anspriiche seien unmittelbar oder mittelbar
auf Anspruch 1 riickbezogen, sodass sie ebenfalls bestehen bleiben kénnten.

Die Nichtigkeitsabteilung wies den Antrag ab. UST 78 U sel zumindest ab Februar 2000, also
vor der Prioritdt des angegriffenen Patents, von einem Kodlner Unternehmen ohne
sichtbehindernde Mal3nahmen benutzt worden. Diese Maschine gehore daher zum Stand der
Technik. Zugfahrzeug und Arbeitswagen bildeten dabei sowohl im Stral3en- als auch im
Schienenbetrieb eine Einheit. Allerdings habe die Zugmaschine nur ein lasttragendes
Schienenpaar, das zweite diene nur Messzwecken. Demgegentiber konne Anspruch 1 nur so
verstanden werden, dass beide Schienenradpaare lasttragend seien. Weiters werde bei UST 78
U im Schienenbetrieb das hintere Ende des Zugfahrzeugs durch den Arbeitswagen angehoben
und getragen, wahrend der Arbeitswagen nach Anspruch 1 auch im Schienenbetrieb auf dem
Sattel des Zugfahrzeugs aufliege. Die in ./B geoffenbarte Sattel zugmaschine fahre nach dem
Entkopplungsvorgang weg, die Gleisstopfmaschine sei wahrend des Arbeitsvorgangs
selbsténdig. ./C zeige ein Zugfahrzeug, mit dem im Stral3enbetrieb Auflieger gezogen werden
koénnten. FUr die Verschiebung von Schienenfahrzeugen am Bahnbetriebswerk verflige das
Zugfahrzeug Uber eine Kupplung an der Vorderseite. Damit wére ein Betrieb im Sinne des
Streitpatents unmaoglich. Gleiches gelte fir eine Kombination des Aufliegers aus ./B mit dem
Zugfahrzeug aus ./H. Denn ./H sehe fir den Schienenbetrieb eine Eisenbahnkupplung vor.



Anspruch 1 sei daher nicht nur neu, sondern auch erfinderisch gegentiber dem Stand der
Technik. Da die Unteranspriiche direkt oder indirekt auf Anspruch 1 riickbezogen seien,
hétten auch diese Bestand.

Die gegen diese Entscheidung gerichtete Berufung der Antragstellerin, mit der sie weiterhin
die Nichtigerklarung des gesamten Patents anstrebt, ist teilweise berechtigt.

1. Zunéchst ist Anspruch 1 zu prifen. Er kann wie folgt gegliedert werden:

a. ein Zweiwegefahrzeug zur Durchfiihrung von Gle soberbauarbeiten mit

b. einem Arbeitswagen und

C. einer Zugmaschine,

d. dieeinvorderesund ein hinteres Stral3enradpaar aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass
e. die Zugmaschine auch ein vorderes und ein hinteres Schienenradpaar aufweist,

f. der Arbeitswagen als Auflieger auf einem an der Zugmaschine befindlichen Sattel
ausgebildet ist,

g. der Arbeitswagen mit der Zugmaschine beim Stral3entransport eine Einheit bildet, und

h. der Arbeitswagen mit der Zugmaschine bei der Durchfihrung der Gleisoberbauarbeiten
eine Einheit bildet.

1.1. Die Auffassung der Nichtigkeitsabteilung, dass Anspruch 1 neu s, trifft zu.

1.1.1. Es ist ungtrittig, dass die Merkmale des Anspruchs in den von den Antragstellern
vorgelegten Patentschriften nicht (vollstandig) geoffenbart sind. Allerdings gehdrt auch die
Gleisstopfmaschine UST 78 U zum relevanten Stand der Technik. Sie nimmt jedenfalls
folgende Merkmale von Anspruch 1 vorweg:

a. ein Zweiwegefahrzeug zur Durchfiihrung von Gle soberbauarbeiten mit

b. einem Arbeitswagen und

C. einer Zugmaschine,

d. dieeinvorderesund ein hinteres Stral3enradpaar aufweist,

g. wobei der Arbeitswagen mit der Zugmaschine beim Stral3entransport eine Einheit bildet.
Da die Zugmaschine von UST 78 U ein Messradpaar aufweist, das bel Gleisbauarbeiten im
Einsatz sein muss, kann die Zugmaschine auch im Arbeitsbetrieb nicht vom Arbeitswagen
getrennt werden, muss damit also eine Einheit bilden. Damit zeigt UST 78 U auch Merkmal
(h) von Anspruch 1. Im Stral3enbetrieb ist der Arbeitswagen von UST 78 U as Auflieger auf
einem an der Zugmaschine befindlichen Sattel ausgebildet, die Zugmaschine tragt damit einen
Teil von dessen Gewicht. Auch Merkmal (f) ist daher in UST 78 U vorweggenommen.

1.1.2. Zu prifen bleibt damit Merkmal (€), wonach die Zugmaschine ein vorderes und ein
hinteres Schienenradpaar aufweist. Auch UST 78 U zeigt ein zweites, also hinteres,
Schienenradpaar. Damit scheint der Wortlaut von Anspruch 1 getroffen. Allerdings handelt es
sich beim zweiten Schienenradpaar von UST 78 U um ein Messradpaar, das nicht |asttragend
ist. Damit hangt es von der Auslegung von Anspruch 1 ab, ob auch Merkmal (e) von UST 78
U vorweggenommen wird. Ist dieser Anspruch dahin zu verstehen, dass beide
Schienenradpaare der Zugmaschine lasttragend sein muissen, wére er (auch) gegentiber UST
78 U neu, sonst nicht.

1.1.3. Nach Art 69 EPU wird der Schutzbereich des Patents durch den Inhalt der
Patentansprtiche bestimmt; die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung
der Patentanspriiche heranzuziehen. Nach dem Auslegungsprotokoll zu Art 69 EPU ist diese
Bestimmung nicht in der Welse auszulegen, dass unter dem Schutzbereich des européischen
Patents nur jener zu verstehen wére, der sich aus dem genauen Wortlaut der Patentanspriiche
ergdbe, und dass die Beschreibung sowie die Zeichnungen nur zur Behebung etwaiger
Unklarheiten in den Patentanspriichen anzuwenden wéren. Ebenso wenig ist Art 69 dahin
auszulegen, dass die Patentanspriiche lediglich as Richtlinie dienten und der Schutzbereich



sich auch auf das erstreckte, was sich dem Fachmann nach Prifung der Beschreibung und der
Zeichnungen a's Schutzbegehren des Patentinhabers darstellte. Die Auslegung soll vielmehr
zwischen diesen extremen Auffassungen liegen und einen angemessenen Schutz fur den
Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicherheit fir Dritte verbinden (OPM Op 1/00 = PBI
2001, 127; Op 4, 5/00 = PBI 2002, 32; OGH 4 Ob 178/03k). Malgebend fur den
Schutzumfang eines Patents ist demnach ein ausgewogenes Verhdltnis zwischen dem, was
sich aus dem genauen Wortlaut der Patentanspriiche ergibt, und dem, was aus der
Beschreibung und den Zeichnungen als Losung des technischen Problems hervorgeht (Op
3/09 = PBIl 2010, 151). Dabei ist auf das Verstandnis des im jeweiligen Gebiet tétigen
Fachmanns abzustellen (Scharen in Benkard, EPU2 [2012] Art 69 Rz 6; Stauder in
Stauder/Luginbiihl, EPU6 [2013] Art 69 Rz 11).

1.1.4. Fur diesen Fachmann geht aus der strittigen Anmeldung eindeutig hervor, dass in
Anspruch 1 zwei tragende Schienenradpaare gemeint sind. Dafir spricht schon der nicht
zwischen den beiden Radpaaren differenzierende Wortlaut des Anspruchs. Messréder sind
von tragenden Réadern so verschieden, dass kein Fachmann sie unter einem gemeinsamen
Oberbegriff zusammenfassen wirde; vielmehr wiirde er bel der Formulierung des Anspruchs
ohne jeden Zweifel zwischen ihnen unterscheiden. Dazu kommen zwei weitere Argumente:
Zum einen ergibt sich der tragende Charakter beider Radpaare eindeutig aus der Zeichnung
"Fig. 1", die (innerhalb des Wortsinns) zur Auslegung des Anspruchs heranzuziehen ist. Zum
anderen ware die in Anspruch 1 dargestellte Auflegerldsung mit nur einem lasttragenden
Schienenradpaar instabil und daher in Wahrheit technisch unmaoglich. Allein daraus wirde der
Fachmann schlief3en, dass beide in diesem Anspruch genannten Schienenradpaare lasttragend
sein mussen. Auf dieser Grundlage wird Merkmal (€) durch UST 78 U nicht
vorweggenommen, weil dort nur ein tragendes Schienenradpaar vorhanden ist. Damit ist das
Kriterium der Neuheit bel Anspruch 1 erfillt.

1.2. Allerdings fehlt bei Anspruch 1 eine erfinderische Tétigkeit.

1.2.1. Eine Erfindung gilt nach Art 56 EPU als auf einer erfinderischen Tétigkeit beruhend,
wenn sie sich fir den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik
ergibt. Dies ist nicht schon dann der Fall, wenn der Fachmann aufgrund des Standes der
Technik zu ihr hétte gelangen kdnnen, sondern erst, wenn er sie aufgrund eines hinreichenden
Anlasses in Erwartung einer Verbesserung oder eines Vorteils auch tatsachlich vorgeschlagen
hitte (Kinkeldey/Karamanli in Benkard, EPU2 Art 56 Rz 72; Kroher in Stauder/Luginbuhl,
EPU6 Art 56 Rz 54 ff; OGH 17 Ob 24/09t = OBI 2010, 134 [Beetz 110] - Nebivolol). Diese
Prufung kann insbesondere nach dem vom Européischen Patentamt herangezogenen A ufgabe-
Losungs-Ansatz erfolgen (OPM Op 1/02, PBI 2003, 29 mwN; Op 6/08, PBI 2009, 107; Op
4/11, PBl 2012, 106). Dafir ist zuerst der néachstliegende Stand der Technik zu ermitteln,
dann die zu | 6sende objektive technische Aufgabe zu bestimmen und schliefdlich zu prifen, ob
die beanspruchte Erfindung angesichts des nachstliegenden Standes der Technik und der
objektiven Aufgabenstellung fur den Durchschnittsfachmann naheliegend gewesen wére.
1.2.2. Der néchstliegende Stand der Technik ist UST 78 U. Diese Maschine trifft alle
Merkmale des Oberbegriffs von Anspruch 1 (Merkmale [a] bis [d]), gehdrt aso zu jenem
Stand der Technik, von welchem die Erfindung auch nach Angabe der Patentinhaber ausgeht.
Als technische Aufgabe nennt die Patentschrift, dass fur die Arbeitsmittel zwischen den
Achsen ein (moglichst) grofRer Freiraum geschaffen, die Bearbeitung enger Radien
ermoglicht, die verwendeten Massen reduziert, die Arbeitsleistung erhdht und das Eingleisen
vereinfacht werden soll. Diese sehr breit formulierte Aufgabenstellung trifft auf fast ale
Gleisbaumaschinen zu.

1.2.3. In der geschichtlichen Entwicklung der Gleisbaumaschinen haben die Arbeitseinheiten
wie etwa Stopfaggregate mit der Erhohung ihrer Leistung an Grofde zugenommen, sodass
auch der Freiraum fir deren Einbau immer grof3er werden musste. Aus diesem Grund wurden
die Zweiwegefahrzeuge fur den Gleisbau immer langer. Ab einer gewissen Lange konnte man



ein Zweiwege-Gleisbaufahrzeug, zumindest fur den Stral3enbetrieb, nicht mehr als starres
Fahrzeug ausfuhren, sondern musste es in Zugmaschine und Anhanger teilen. Beim
Eingleisen muss ein Zweiwegefahrzeug durch Rangieren mit den Schienenrédern exakt tber
den Schienen positioniert werden, was ein genaues Zurtickschieben erfordert. Das ist nur mit
einem Sattelschlepper moglich, nicht aber mit einem Anhanger mit zwel Achsen und einer
Deichsel. Folglich kam ab ener gewissen Grole der Arbetseinheiten fir ein
Zweiwegefahrzeug nur mehr eine Ausbildung als Sattelschlepper fir den Stral3enbetrieb in
Betracht. Eine solche Maschine wurde etwa in ./B (DE 27 12 189 A) in den 1970er-Jahren
dargestellt. Diese Maschine wére als starres Stral3enfahrzeug, also ohne Gelenk, sicher zu
lang. In einem weiteren Entwicklungsschritt wurde, wahrscheinlich aus Platzgriinden, ein
Messradpaar vom Auflieger auf die Zugmaschine transferiert, wie dies bei UST 78 U
verwirklicht ist. Diese Maschine stammt vom gleichen Hersteller wie jene aus ./B, sie wurde
aber spater konstruiert. Da die Zugmaschine von UST 78 U ein Messradpaar tragt, muss sie
bei der Durchfihrung der Gleisbauarbeiten, also im Schienenbetrieb, dauernd mit dem
Arbeitswagen verbunden bleiben.

1.2.4. Wenn einem Durchschnittsfachmann die Kenntnis des Standes der Technik zu
unterstellen ist, dann kennt er auch dessen historische Entwicklung. Wenn nun der Platzbedarf
flr die Arbeitsaggregate weiter steigt und durch UST 78 U schon die Anleitung vorhanden ist,
ein Messradpaar vom Auflieger auf die Zugmaschine zu transferieren, dann wird der
Durchschnittsfachmann auch dazu angeleitet, auch ein tragendes Schienenradpaar vom
Arbeitswagen auf die Zugmaschine zu verlagern. Damit wird, was fur den Fachmann
unmittelbar einsichtig ist, im Gleisbetrieb eine Konfiguration hergestellt, wie sie bel
Sattelschleppern  im  Strallenbetrieb  allgemein  Ublich ist. Damit werden alle
Aufgabenstellungen gelost: Der Freiraum fur die Arbeitsaggregate wird grof3er; es kdnnen
kleinere Kurvenradien bearbeitet werden; dadurch ermoglichte gréf3ere Arbeitsaggregate
erhbhen die Arbeitdeistung; das Eingleisen wird zumindest nicht schwieriger; die
Lastverteilung wird gunstiger, also kann die gesamte Maschine leichter ausgefiihrt werden.
Damit ist anzunehmen, dass ein mit diesen Aufgaben konfrontierter Fachmann die
Verlagerung eines tragenden Schienenradpaar vom Arbeitswagen auf die Zugmaschine nicht
nur in Betracht ziehen konnte, sondern auch tatsichlich in Betracht ziehen wirde; dies
insbesondere deswegen, weil durch UST 78 U schon bekannt war, dass ein Messradpaar vom
Arbeitswagen auf die Zugmaschine verlagert wird. Damit ist Anspruch 1 nicht erfinderisch
gegentiber UST 78 U.

1.25. Dem Argument der Antragsgegner, dass ein Sattelzug mit Auflieger bei
Schienenfahrzeugen sehr ungewdhnlich und im Stand der Technik nicht verwirklicht sa, ist
Zu entgegen, dass zumindest durch ./H ein Zweiwegezugfahrzeug bekannt ist, das sowohl im
Stral3enbetrieb als auch im Schienenbetrieb as Sattelzug mit Auflieger verwendet wird (./H,
Spalte 3, Zeilen 24 ff). Auch das weitere Argument, dass die konstruktive Mal3nahme nach
Anspruch 1 nicht naheliegend sein kdnne, da sie lange - von der Vertffentlichung der Bellage
/B bis zur Anmeldung des strittigen Patents - nicht verwirklicht worden sei, trégt nicht:
Zwischen ./B und dem strittigen Patent liegt die Konstruktion von UST 78 U. Bei dieser
Maschine wurde der Freiraum durch Verlegung eines Messradpaares auf die Zugmaschine
vergroldert, was damals ausreichend gewesen sein wird. Der Bedarf fir noch mehr Freiraum
stieg erst spéter weiter an.

2. Damit ist Anspruch 1 fur nichtig zu erklaren. Nach dessen Wegfall beruht auch Anspruch 2
nicht mehr auf einer erfinderischen Tétigkeit. Dieser Anspruch lautet wie folgt:
Zweiwegefahrzeug gemal? Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufsattelstelle (35)
des Aufliegers (12) an der Zugmaschine (11) sich Uber oder hinter der Schienenrad-
Hinterachse (V-V) der Zugmaschine (11) befindet.

Betrachtet man den Zweiwege-Sattelschlepper gemald ./H im Schienenbetrieb, so liegt der
gezogene Eisenbahnwaggon mit einem Teil seines Gewichts (also as Auflieger) auf der



Kupplung (Pos 26 in ./H) auf (Fig 3 und 4 und Spate 3, Zeilen 24-30 in ./H). Die
Aufsattelstelle ist also hinter der Schienenrad-Hinterachse (Pos 24 in ./H). Damit zeigt die
Bellage ./H alle Merkmale des strittigen Anspruchs 2. 3. Bestand hat demgegentber Anspruch
3. Zweiwegefahrzeug gemald Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die zueinander
parallelen Hinterachsen des Aufliegers (12) fur Schienen- und Stral3enrdder gemeinsam oder
getrennt um eine im Wesentlichen vertikale Achse schwenkbar und in der Hohe
gegeneinander verstellbar angeordnet sind.

Von der Antragstellerin wurde im Nichtigkeitsantrag vorgebracht, dass dieser Anspruch durch
UST 78 U sowie durch /E (AT 131 402) und ./F (AT 190 087) nahegelegt sai. In keiner
Abbildung von UST 78 U ist alerdings zu erkennen, dass die Hinterachsen der Stral3enréader
um eine vertikale Achse gegentiber dem Rahmen schwenkbar wéren. Die Abbildungen lassen
eher darauf schlief3en, dass die Hinterachsen der Strallenrader starr mit dem Rahmen
verbunden sind. Die relevanten Offenbarungen von JJE und ./F beziehen sich auf
Zugfahrzeuge und nicht auf Anhanger oder Auflieger. In ./F ist nicht ersichtlich, dass die
Achsen der Stral3enrdder um eine vertikale Achse gegentiber dem Rahmen schwenkbar wéren.
Aul¥erdem sind die vorderen und hinteren Achsen mit Antriebswellen (Pos 20 und 14 in ./F)
verbunden, was gegen eine Verschwenkbarkeit der Raderachsen um eine vertikale Achse
spricht. In ./E geht es um die Vorderachsen eines Zugfahrzeugs. Auch diese Patentschrift
kann einen Fachmann nicht dazu anleiten, die Achse(n) der hinteren Stral3enréder eines
Aufliegers eines Zweiwegefahrzeugs um eine senkrechte Achse schwenkbar anzuordnen.
Anspruch 3 ist daher neu und erfinderisch.

4. Die Anspriche 4-14 sind unmittelbar oder mittelbar auf Anspruch 3 riickbezogen und daher
in Verbindung mit diesem ebenfalls neu und erfinderisch.

5. Die Anordnungen der beiden Schienenradpaare auf der Zugmaschine auf einem eigenen
hohenverstellbaren Gestell, wie in Anspruch 15 beansprucht, wird vom Stand der Technik
weder vorweggenommen noch nahegelegt. Auch Anspruch 15 ist daher neu und erfinderisch.
Das gilt auch fur die unmittelbar oder mittelbar auf Anspruch 5 und/oder 15 riickbezogenen
Anspriche 16 bis 23. 6. Anspruch 24 hat folgenden Wortlaut: ,,Zweiwegefahrzeug gemafi
Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Auflieger an und bezlglich der Aufsattelstelle
hohenverstellbar angeordnet ist.”

Anspruch 2 beruht auf keiner erfinderischen Tétigkeit. Die fur Anspruch 24 kennzeichnende
Hohenverstellung an der Aufsattelstelle ist bereits in UST 78 U verwirklicht (/G5 und ./G8).
Damit beruht auch Anspruch 24 nicht auf einer erfinderischen Tétigkeit.

7. Stabilisatoren in der Nahe der Sattelstelle, wie von Anspruch 25 gefordert, sind aus dem
Stand der Technik weder ersichtlich noch nahegelegt. Anspruch 25 hat daher Bestand.

8. Die kennzeichnenden Merkmae von Anspruch 26 (Verwendung hydraulischer oder
pneumatischer Getriebe und Getriebesteuerungen) sind trivial. Damit beruht Anspruch 26 auf
keiner erfinderischen Tétigkeit, soweit er auf den fur nichtig erklarten Anspruch 24
rickbezogen ist. Hingegen ist Anspruch 26 neu und erfinderisch, soweit er mittelbar oder
unmittelbar auf einen der aufrecht gebliebenen Anspriiche 3, 5, 15 oder 25 riickbezogen ist.

9. Damit ist die Berufung teilweise berechtigt. Die Anspriiche 1, 2 und 24 sind zur Génze fir
nichtig zu erkléren; in Anspruch 26 hat der Rickbezug auf Anspruch 24 zu entfalen. Im
Ubrigen ist die abweisende Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung zu bestétigen.

10. Die Kostenentscheidung griindet sich auf § 122 Abs 1 und § 140 Abs 1 PatG 1970iVm 88
41, 50 ZPO. Die Antragstellerin ist mit ihrem Begehren unter Bedachtnahme auf die sachliche
Bedeutung der fir nichtig erklarten und der aufrecht gebliebenen Anspriiche etwa zur Hélfte
durchgedrungen. Die Antragsgegner haben ihr daher die halben Barauslagen des Verfahrens
vor der Nichtigkeitsabteilung und vor dem Obersten Patent- und Markensenat zu ersetzen; im
Ubrigen sind die Kosten des Verfahrens gegeneinander aufzuheben.



Anmerkung

|. Das Problem

Die aus Deutschland stammenden Antragsgegner waren Inhaber auch fir Osterreich
angemeldeten Europédischen Patents EP 1 343 644 (AT E 301 047). Es betraf eine
Gleisstopfmaschine mit Arbeitswagen und Zugmaschine, die as "Zwe-Wege-Maschine"
ausgestaltet ist. Dieses im weiteren als ,,Zweiwegefahrzeug” bezeichnete Gerat konnte daher
sowohl im Stral3enbetrieb (Transport) als auch am Gleis (Arbeit) verwendet werden. Die
Anspriche lauteten, wie folgt:

Anspruch 1. Zweiwegefahrzeug (10) zur Durchfihrung von Gleisoberbauarbeiten mit einem
Arbeitswagen (12) und einer Zugmaschine (11), die ein vorderes (14) und en hinteres (15)
Strallenradpaar aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass die Zugmaschine (11) auch en
vorderes (29) und ein hinteres (30) Schienenradpaar aufweist und der als Auflieger (12) auf
einem an der Zugmaschine (11) befindlichen Sattel (32) ausgebildete Arbeitswagen (12) mit
der Zugmaschine (11) beim Strallentransport und bel der Durchfihrung der
Gleisoberbauarbeiten eine Einheit bildet.

Anspruch 2. Zweiwegefahrzeug gema3 Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die
Aufsattelstelle (35) des Aufliegers (12) an der Zugmaschine (11) sich Uber oder hinter der
Schienenrad-Hinterachse (V-V) der Zugmaschine (11) befindet.

Anspruch 24: Zweiwegefahrzeug gemald Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der
Auflieger an und bezlglich der Aufsattelstelle hdhenverstellbar angeordnet ist.

Anspruch 26: Zweiwegefahrzeug gemald mindestens einem der Anspriiche 3, 5, 15, 24, 25
dadurch gekennzeichnet, dass zur Schwenkung der Schienen - und StralRenréder um die
vertikale Achse, zur Verschiebung der Flhrungsstlicke entlang der Fuhrungen und zur
Betétigung der Rastmittel hydraulische oder pneumatische Getriebe und Getriebesteuerungen
verwendet werden.

Die spatere Antragstellerin beantragte die Nichterkldrung des Streitpatents mangels Neuheit
und erfinderischer Tétigkeit aufgrund einer bereits vor dem Prioritétszeitpunkt eingesetzten
Gleisstopfmaschine eines anderen Unternehmens (kurz: ,,UST 78 U* genannt).

" RA Hon.-Prof. Dr. Clemens Thiele, LL.M. Tax (GGU), Anwalt.Thiele@eurolawyer.at; Naheres unter
http://www.eurolawyer.at.




Die Nichtigkeitsabteilung (NA) wies zur Ganze ab, denn Anspruch 1 konnte nur so
verstanden werden, dass beide Schienenradpaare lasttragend waren. Weiters wirde bel UST
78 U im Schienenbetrieb das hintere Ende des Zugfahrzeugs durch den Arbeitswagen
angehoben und getragen, wéahrend der Arbeitswagen nach Anspruch 1 auch im
Schienenbetrieb auf dem Sattel des Zugfahrzeugs aufliegen wirde. Anspruch 1 wére daher
nicht nur neu, sondern auch erfinderisch gegeniber dem Stand der Technik. Da die
Unteranspriiche direkt oder indirekt auf Anspruch 1 riickbezogen waren, hétten auch diese
Bestand. Dagegen erhob die Antragstellerin Berufung an den Obersten- Patent- und
Markensenat, der sich daher letztlich mit der Neuheit und/oder der Bestimmung des Standes
der Technik fir ein Zweiwegefahrzeug fur den Gleisbau zu befassen.

II. Die Entscheidung des Gerichts

Der OPM gab der Berufung teilweise Folge und erklérte die Anspriiche 1, 2 und 24 zur Ganze
fur nichtig; in Anspruch 26 musste der Riickbezug auf Anspruch 24 entfallen. Im Ubrigen —
fir die Anspriiche 2 bis 23 und 25 — wurde die abweisende Entscheidung der NA bestétigt.
Zunéchst gliederten die Hochstrichterinnen den ersten Patentanspruch in folgende Merkmale
auf: (a) ein Zweiwegefahrzeug zur Durchfihrung von Gleisoberbauarbeiten mit (b) einem
Arbeitswagen und (c) einer Zugmaschine, (d) die ein vorderes und ein hinteres Stral3enradpaar
aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass (e) die Zugmaschine auch ein vorderes und en
hinteres Schienenradpaar aufweist, (f) der Arbeitswagen as Auflieger auf einem an der
Zugmaschine befindlichen Sattel ausgebildet ist, (g) der Arbeitswagen mit der Zugmaschine
beim Stral3entransport eine Einheit bildet, und (h) der Arbeitswagen mit der Zugmaschine bel
der Durchfuhrung der Gleisoberbauarbeiten eine Einheit bildet. Der Senat stellte den so
aufgegliederten Anspruch den bekannten Merkmalen der Gleisstopfmaschine UST 78 U
gegenlber und gelangte zur Auffassung, dass das angegriffene Patent neu war. Dies deshalb,
weil nach dem Verstdndnis des im jeweiligen Gebiet tatigen Fachmanns nach der Fig. 1
deutlich wurde, dass das Merkmal (e) zwar im Patentanspruch enthalten, aber nicht in UST 78
U vorweggenommen wurde. Dort war lediglich ein tragendes Schienenradpaar vorhanden.
Allerdings fehlte beim ersten Patentanspruch die erfinderische Tétigkeit iS des 8§ 1 Abs 1
PatG. In einer dem Aufgabe-LOsung-Ansatz verpflichteten Prifung gelangte der OPM zur
Auffassung, das UST 78 U den néchstliegenden Stand der Technik reprasentierte. Diese
Maschine traf ale Merkmale des Oberbegriffs von Anspruch 1 (Merkmale [a] bis [d]),
gehorte also zu jenem Stand der Technik, von dem die Erfindung auch nach Angabe der
Patentinhaber ausging. Damit war anzunehmen, dass ein mit diesen Aufgaben konfrontierter
Fachmann die Verlagerung eines tragenden Schienenradpaar vom Arbeitswagen auf die
Zugmaschine nicht nur in Betracht ziehen konnte, sondern auch tatséchlich in Betracht ziehen
wuirde; dies insbesondere deswegen, weil durch UST 78 U schon bekannt war, dass ein
Messradpaar vom Arbeitswagen auf die Zugmaschine verlagert wurde. Damit ware der erste
Patentanspruch gegentiber UST 78 U nicht erfinderisch. Nach dessen Wegfall beruhte auch
der zweite Patentanspruch nicht mehr auf einer erfinderischen Tétigkeit. Bestand hatte
hingegen der dritte Anspruch und alle mittelbar oder unmittelbar auf diesen riickbezogenen
Anspriche vier bis vierzehn. Da die Richterinnen auch den Anspruch 15 fir neu und
erfinderisch hielten, galt dies auch fur die darauf aufbauenden Patentanspriiche 16 bis 23. Die
fir Anspruch 24 kennzeichnende Hohenverstellung an der Aufsattelstelle wére bereits in UST
78 U verwirklicht, sodass auch Anspruch 24 nicht auf einer erfinderischen Tétigkeit beruhte.
Stabilisatoren in der Néhe der Sattelstelle, wie von Anspruch 25 gefordert, waren aus dem
Stand der Technik weder ersichtlich noch nahegelegt. Anspruch 25 hatte daher Bestand.
Schliedich wéren die kennzeichnenden Merkmae von Anspruch 26 (Verwendung
hydraulischer oder pneumatischer Getriebe und Getriebesteuerungen) trivial. Damit beruhte
Anspruch 26 auf keiner erfinderischen Tatigkeit, soweit er auf den fur nichtig erklérten



Anspruch 24 riickbezogen wére. Hingegen ware Anspruch 26 neu und erfinderisch, soweit er
mittelbar oder unmittelbar auf einen der aufrecht gebliebenen Anspriiche 3, 5, 15 oder 25
rickbezogen war.

1. Kritische Wirdigung und Ausblick

Mit der vorliegenden Entscheidung starkt der OPM zunéchst die Rsp' zum Schutzumfang
eines Patents. Dieser bestimmt sich demnach mal3geblich nach dem ausgewogenes Verhdtnis
zwischen dem, was sich aus dem genauen Wortlaut der Patentanspriiche ergibt, und dem, was
aus der Beschreibung und den Zeichnungen als Losung des technischen Problems
hervorgeht.? Dabei ist iS des Art 69 EPU auf das Verstandnis des im jeweiligen Gebiet tatigen
Fachmanns abzustellen. Gleichzeitig bereichert der OPM die nunmehr wohl als
standardmafig fir die Technizitétsprifung anzusetzenden Aufgabe-Ldsung-Ansatz® um eine
Facette: Wenn einem Durchschnittsfachmann, also der heranzuziehenden Mal3stabsfigur, die
Kenntnis des Standes der Technik zu unterstellen ist, dann kennt er auch dessen historische
Entwicklung. Dies bedeutet, dass in kinftigen Beurteilungen der erfinderischen Tatigkeit iS
des 8 1 Abs 1 PatG die geschichtliche Dimension einer technischen Innovation durchaus eine
Rolle spielen kann, wenn im letzten Schritt der dreistufigen Priifung® zu ermitteln ist, ob die
beschriebene L 6sung naheliegend gewesen wére.

AbschlieRend sei noch eine prozessuale Anmerkung gemacht: Die stRsp” halt — im Gegensatz
zur zivilprozessualen hL® —am Grundsatz der Einmaligkeit des Rechtsmittels fest. Mit der
vorliegenden Entscheidung wendet der OPM § 84 Abs 3 ZPO auch auf Berufungen in
Patentsachen sehr restriktiv an. Inhaltsméngel sind nicht verbesserungstauglich. Im Ubrigen
bleibt ein Austausch der Berufungsschrift oder die Einbringung von Nachtragen oder
Ergénzungen wahrend der Rechtsmittelfrist auch in Patent- und Markensachen unzul&ssig.
Eine Ausnahme von diesem Grundsatz besteht aber fir weitere Rechtsmittelschriften,
Nachtrdge oder Erganzungen dann, wenn diese am selben Tag wie der erste
Rechtsmittel schriftsatz bei Gericht einlangen.’

V. Zusammenfassung

Eine Erfindung gilt nach Art 56 EPU als auf einer erfinderischen Tétigkeit beruhend, wenn sie
sich fur den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Dabel
ist iS von Art 69 EPU auf das Verstandnis des im jeweiligen Gebiet tatigen Fachmanns
abzustellen, der fur die Technizitdtsprifung nach dem Aufgabe-LOsung-Ansatz auch die
relevante historische Entwicklung der Problemlsung berticksichtigt.
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