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Sachverhalt und Antrage

I. Die Beschwerden richten sich gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung vom 10. Juli 2008, zur Post gegeben
am 1. August 2008, das Europaische Patent Nr. 1 392 929
In gedndertem Unmfang gemall einzigem Antrag, wie
eingereicht wdhrend der mundlichen Verhandlung, nach
Artikel 101(3)a) EPU aufrechtzuerhalten.

. Die Beschwerdefuhrerinnen I und Il (Einsprechende 11
und 111) hatten am 1. Oktober 2008 Beschwerde eingelegt
und am selben Tag die Beschwerdegebihren entrichtet. Die

Einsprechende | hatte keine Beschwerde eingelegt.

I11. Die Beschwerdefuhrerinnen beantragen die Aufhebung der

angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragt die

Zuruckweisung der Beschwerde.

1v. Die unabhangigen Anspriche 1 und 4 (wie aufrechterhalten)

haben folgenden Wortlaut:

"1. Verfahren zur Herstellung einer starren
Herzstickspitze fur Weichen, die in Gleisanlagen
Anwendung finden und mit den Schienenstrangen von
Gleisanlagen verschweil3t sind, wobeil die Herzstuckspitze
aus mechanisch bearbeiteten Regelschienenhalften besteht,
die 1m Kopf- und FulBbereich mittels
Elektronenstrahlschweifung verbunden sind und zwischen
den Stegen ein Luftspalt vorgesehen ist, dadurch
gekennzeichnet, dass,
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- die zueilnander verspannten Regelschienenhalften in
Abhangigkeit vom C-Gehalt diskontinuierlich vorgewarmt
werden,

- in Abhangigkeit vom C-Gehalt der Elektronenstrahl
horizontal, unter einem bestimmten Winkel geneigt bzw.
vertikal gefuhrt wird,

- der Elektronenstrahl eine spezielle
Leistungsdichteverteilung besitzt, gekennzeichnet durch
eine Strahlablenkung mit einer Frequenz von 900 Hz und
Auslenkamplituden von 0,3 mm, der eine sich stetig
andernde SchweilRkapillare erzeugt,

- die diskontinuierliche Vorwarmung und
Elektronenstrahlschweifung unter Vakuum erfolgt,

- im Kopf- und FuBbereich der Regelschienenhalften zur
Ausbildung des Luftspaltes Zwischenlagen zum Einsatz
kommen, die aus einem C-freien Material bestehen, eine
Materialdicke bis 1,5 mm besitzen, das Dehnungsverhalten
der SchweilRnahte steigern und die Kerbschlagzahigkeiten
erhéhen und

- die Kopf- und FuRbereiche der beiden

Regelschienenhalften gleichzeitig verschweil3t werden.™

4. Herzstiuckspitze fur Weichen, bestehend aus zwei
Regelschienenhalften (2; 3), die in Gleisanlagen
Anwendung finden und mit Schienenstrangen von
Gleisanlagen verschweil3t sind, wobei die Herzstuckspitze
als starre Herzstickspitze ausgebildet ist und zwischen
den Stegen (11) der Regelschienenhalften (2; 3) ein
Luftspalt (9) vorhanden ist, hergestellt durch das
Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
der Luftspalt (9) mit einem Breitenmall} bis 1,5 mm
ausgebildet i1st und zwischen den
Regelschienenhalftenkodpfen (7; 8) und den

Regelschienenhalftenfullen (4; 5) der zu verschweil3enden
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Regelschienenhalften (2; 3) zur Ausbildung des
Luftspaltes (9) Zwischenlagen (12) aus einem C-freien
Material angeordnet sind, deren Hohenmalle im Bereich von
25 bis 35 mm und deren Dickenmal3e zwischen 0,2 mm und
1,5 mm liegen."

Die Beschwerdefuhrerinnen und die Einsprechende 1 haben

unter anderem folgende Beweismittel herangezogen:

D1 = US-A-5 704 570;

D3 = US-A-5 820 702;

D13 = Schultz, Helmut, Elektronenstrahlschweilien,
DVS-Verlag, 1989;

D14 = Schiller Siegfried; Heisig, Ullrich; Panzer,
Siegfried: Elektronenstrahltechnologie, Verlag
Technik, Berlin 1995;

D15 = Schultz, Helmut, Elektronenstrahlschweilien,

2. Auflage, Band 93 der Fachbuchreihe
SchweilRtechnik, DVS-Verlag, Dusseldorf 2000;

DI7 = Merkblatt DVS 3201 "'Grundsatze fur das
Konstruieren elektronenstrahlgeschweil3ter
Bauteile™; Deutscher Verband fur Schweif3technik
e.V., Dusseldorf, November 1986;

zur behaupteten offenkundigen Vorbenutzung "'D24™:

D24 = Zeichnung low 22.1206 der Deutschen Bundesbahn
aus dem Jahre 1973; und Zeugenbeweis durch

Einvernahme von Herrn Thomas Maurer;

mit der Beschwerdebegrindung:
D25 = DE-C-196 21 019
D26 = DD 137 334
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D27 = Steffen Keitel et al., "Gestaltung von
Ablenkfiguren von Elektronenstrahlanlagen'; aus
"Schweissen&Schneiden™ 50(1998) Heft 8;

VI. Die Parteien haben im wesentlichen folgende Argumente

vorgetragen:

V1.1 Anderungen

Die Beschwerdefihrerin Il argumentierte, dass sich das
Verfahren im urspringlichen Anspruch 9 auf die
Herstellung einer Herzstluckspitze nach einem der
Anspriche 1 bis 8 (sic!) beziehe und daher durch (diese)
Verweisung die strukturellen Merkmale der
Herzstickspitze des (urspriunglichen) Anspruchs 1
enthalte. Daher sei erstens durch die Weglassung der im
(urspringlichen) Anspruch 4 genannten Merkmale
"verjungend” und "einseitig (bearbeitet)™ das Verfahren

nach Anspruch 1 wie erteilt erweitert worden.

Zweitens enthalte der urspringliche Anspruch 9 das
Merkmal , wonach der Elektronenstrahl sowohl horizontal
als auch vertikal, vorzugsweise unter einem bestimmten
Winkel geneigt, gefuhrt werde. Die horizontale und
vertikale Fuhrung sei somit "UND-ma&Rig (sowohl ... als
auch) verknupft”. Im Gegensatz dazu gebe der erteilte
Anspruch 1 aber an, dass in Abhadngigkeit vom C-Gehalt
der Elektronenstrahl horizontal, unter einem bestimmten
Winkel geneigt bzw. vertikal gefuhrt werde. Die
horizontale und vertikale Fuhrung werde also nunmehr als
Alternative In Form einer "ODER-Verknipfung™ genannt und
der erteilte Anspruch 1 seir daher auch aus diesem Grund
erweitert. Wenn aber solch eine Elektronenstrahlfihrung

nach Anspruch 1, wie von der Einspruchsabteilung

C5638.D



V1.2

C5638.D

-5 - T 1927/08

behauptet, durch den urspringlichen Anspruch 11 gestitzt
werden solle, seil dieser zunachst dennoch wieder auf den
ursprunglichen Anspruch 9 ruckbezogen, und koénne (als
abhangiger Anspruch) somit nur eine Einengung (der Art)
der Strahlfihrung betreffen, nicht aber dessen
Erweiterung durch die Schaffung beliebiger Alternativen.
Daruber hinaus seir (wie auch von der Einsprechenden 1
argumentiert) Anspruch 11 auf eine Kombination der
Anspriche 9 und 10 rickbezogen, und eine Offenbarung des
Anspruchs 11 kénne nur in Zusammenhang mit den in
Anspruch 10 enthaltenen Angaben daruber, welche
Vorwarmtemperaturen bei bestimmten C-Gehalten des
Materials einzuhalten seien, gesehen werden. Hierbei
handle es sich keineswegs nur um beispielhafte Angaben,
und deren Wegfall in Anspruch 1 wie erteilt stelle dann

ebenfalls eine unzulassige Erweiterung dar.

Die Beschwerdegegnerin erwiderte lediglich, dass die iIm
Beschwerdeverfahren vorgetragenen Ausfuhrungen bezuglich
der unzulassigen Erweilterungen nicht zutreffend seien,

und verwies auf die Entscheidung der Einspruchsabteilung.

Offenbarung der Erfindung

Die Beschwerdefuhrerin Il argumentierte, dass die
Erfindung durch die Summe der im Anspruch enthaltenen
Merkmale vorgegeben sei. Eine Unterscheidung von zum
Kern der Erfindung gehdrenden and anderen Merkmalen des
Anspruchs sei beziuglich einer ausreichenden Offenbarung
nicht zulassig.

Zunachst sei der Begriff "diskontinuierliche Vorwarmung"
unklar. Beim Auftreten und Vermeiden lokaler Spannungen

seil es ein groler Unterschied, ob raumlich oder zeitlich
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inhomogene Verhaltnisse vorlagen, und bei einer solch
beliebigen Interpretation der Vorwarmung sei ein Erhalt
brauchbarer SchweilRergebnisse entgegen der Auffassung
der Einspruchsabteilung eine nicht bewiesene
Unterstellung. Die Einsprechende 1 erganzte hierzu, dass
zudem auch nicht offenbart sei, welche
Temperaturbereiche iIn Abhangigkeit vom C-Gehalt
einzuhalten seien, wodurch die Angabe der Abhangigkeit
des Vorwarmens vom C-Gehalt vollig unbestimmt und somit

nicht reproduzierbar sel.

Weiters fuhrte die Beschwerdefuhrerin 11 aus, dass der
Charakter einer "speziellen Leistungsdichteverteilung”
in der gesamten Patentschrift nicht angegeben sei, und
kénne daher auch nicht, so wie von der
Einspruchsabteilung dargelegt, als "uUbliche
Leistungsdichteverteilung™ In Form einer Gaussverteilung

verstanden werden.

Daruber hinaus erfordere der Optimierungsprozess zum
Herausfinden, mit welcher Neigung der Elektronenstrahl
In erster Linie angepasst an den C-Gehalt der zu
verschweil3enden Werkstoffe, aber auch in Abh&ngigkeit
von anderen Legierungskomponenten, zu fihren sei, um
optimale Schweil3ergebnisse zu erhalten, eine Mehrzahl
nicht linear zusammenwirkender Parameter. Hierfur seien
umfangreiche Versuche notwendig, welche die Gefahr nach
sich ziehen wirden, In einem Nebenoptimum zu enden. In
Anspruch 1 und der Patentschrift sei jedoch nicht einmal
eine grobe Zielrichtung angegeben, etwa ob die Neigung
mit wachsendem C-Gehalt des Materials zunehmen oder
abnehmen solle.
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Und schlieB3lich fuhrte die Einsprechende 1 aus, dass
nicht erkennbar sei, ob die beanspruchten Zwischenlagen
Iinsgesamt eine Materialdicke bis 1,5 mm aufweisen
sollten, oder jede (einzelne) Zwischenlage. Es sei zudem
nicht konsistent, dass in Anspruch 4 zum einen der
beanspruchte Luftspalt ein Breitenmall von weniger als
0,2 mm, also auch z.B. 0,01 mm aufweisen konne,
wohingegen die Zwischenlage eine Mindestdicke von 0,2 mm
besitze. Auch der nunmehr vorliegende Anspruch 1 sei
unklar, da eine Untergrenze fur die Materialdicke der
Zwischenlage nicht angegeben sei und somit beliebig

dinne Zwischenlagen erfasst wirden.

Daher sei der Einwand der unzureichenden Offenbarung

begrindet.

Die Beschwerdegegnerin argumentierte in ihrer
Einspruchserwiderung, dass zur diskontinuierliche
Vorwarmung im Patent aufgefuhrt sei, die
Regelschienenhalften mit einem bestimmten C-Gehalt auf
gewisse Temperaturen diskontinuierlich vorzuwarmen.
AuRRerdem wiurden Bereiche von Temperaturangaben genannt,
die 1m Wurzelbereich der Schweilinahtfugen vor dem
Elektronenstrahlschweiflen herrschten. Auch Ausfuhrungen
Iim Patent, wonach die Vorwarmung unter Vakuum erfolge
und zeitlich so begrenzt und abgestimmt sei, dass
Durchwarmgrade mit bestimmten Temperaturen erreicht

wlirden, seien entnehmbar.

Zur speziellen Leistungsdichteverteilung sei
festzustellen, dass diese durch eine Strahlablenkung mit
einer bestimmten Frequenz und Auslenkamplitude und durch
eine kontrollierte, sich stetig andernde
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SchweilBkapillare charakterisiert sei, wie zudem auch
unter Absatz [0018] und [0023] im Patent naher erlautert.

Dass der Elektronenstrahl in Abh&ngigkeit vom C-Gehalt
horizontal, unter einem bestimmten Winkel geneigt bzw.
vertikal gefuhrt werde, gebe dem Fachmann die notwendige
Information, dass der Elektronenstrahl zur Erzeugung
einer sachgerechten Schweil3verbindung unter Beachtung
des metallurgischen Gefiges der zu verbindenden Teile
mit entsprechender Neigung gefihrt werden misse, vgl.
Patent Absatz [0020] und [0032].

Neben deren werkstoffmalRiger Zusammensetzung sei fur die
eingesetzten Zwischenlagen von Bedeutung, dass diese
bestimmte Abmafle beséfRen, wie unter den Abschnitten
[0016], [0023],[0030] und den Ansprichen 1 und 4

ausgefuhrt.

Insgesamt sei daher dem Patent eine reproduzierbare
Lehre zum technischen Handeln fur den sachkundigen
Fachmann zu entnehmen. Im Beschwerdeverfahren erganzte
die Beschwerdegegnerin lediglich, dass bereits ca.

50 Herzstuckspitzen nach dem Gegenstand des Patents
hergestellt, eingesetzt und getestet worden seien.

Angebliche Vorbenutzung ''D24"

Wie dem Einspruchschriftsatz der Beschwerdefihrerin 11
auf Seite 3 oben zu entnehmen, seir ein Herzstick gemal
Zeichnung D24 (entspricht "D13" bei Einspruchseinlegung)
ab etwa 1970 von der Deutschen Bundesbahn in
Zusammenarbeit mit dem Weichenfachverband (etwa 6 bis 8
deutsche Weichenhersteller - die auch Kopien der

Zeichnung D24 erhielten) entwickelt worden. Derartige
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Weichen seien bis etwa 1975 im Schienennetz verwendet
worden, und dann durch eine belastungsfahigere Variante,
ber welcher die Regelschienen Vollschienen seien,
ersetzt worden. Die Herstellung der Herzsticke sei durch
aluminothermisches Verschweillen zweier keilformig

spanend bearbeiteten UIC-Regelschienen erfolgt.

Ein Exemplar eines solchen Herzstickes kdnne noch im
Weichenwerk Witten der Deutsche Bahn Netz AG besichtigt
werden. Als Beweis werde Zeugnis von Herrn Thomas Maurer
angeboten. In lhrer Beschwerdebegrindung unterstrich die
Beschwerdefiuhrerin 11, dass die Zeichnung D24 einen zu
bericksichtigenden Stand der Technik darstelle, wenn die
vorgetragenen Tatsachen zur D24 und deren Vorbenutzung
als richtig unterstellt wirden. Hierzu hatte die
Einspruchsabteilung gegebenenfalls Beweis durch die

Vernehmung des angebotenen Zeugen erheben missen.

Die Beschwerdegegnerin erwiderte, dass zur vorgelegten
D24 kein Nachweis gefuhrt worden sei, wonach in dieser
Zeichnung eine Herzstuckspitze dargestellt sei, beil der
ein Luftspalt zwischen den beiden Regelschienenhalften
vorgesehen sei, der im Kopf- und Fulbereich durch die
dort vorhandene jeweilige SchweilRnaht begrenzt sei.

Erfinderische Tatigkeit

Die Beschwerdefuhrerin I argumentierte, dass gegenuber
D1 (bzw. D3) der im Patent geforderte Luftspalt im
zwischen Kopf- und FulBbereich angeordneten Stegbereich
unabhéngig davon sei, ob die AulRenkonturen der zu
verschweilRenden Regelschienen einen quasi zufalligen
Luftspalt schifen, oder ob der Luftspalt anderweitig

hergestellt werden misse. So entnehme der Fachmann aus
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Bild 17a) der D17 die Anregung, einen Luftspalt nach
entsprechender Vorbereitung der Stossfuge iIn Form einer
verbreiterten spaltfdérmigen Ausarbeitung zu gewinnen,
wenn die Dicke der zu fugenden Bauteile groBRer als die
Schmelzzone sei, also keine vollstandige Durchschweif3ung
moglich oder erforderlich sei. Es sei selbstverstandlich,
dass dieser Luftspalt durch eine entsprechende
Bauteilgestaltung oder durch dessen nachtragliche
mechanische Bearbeitung erzielbar sei. Aus D15 sei es
dem Fachmann im Rahmen der Vorbereitung von StofRfugen
aber auch bekannt, Zwischenlagen mit einer definierten
und an die Gegebenheiten anpassbare Zwischenlagendicke
zur Uberbriickung eines Luftspaltes einsetzen. Es bedarf
fir den Fachmann somit keines erfinderischen Zutuns,
derartige Zwischenlagen nicht nur zur Uberbriickung,
sondern auch zur Schaffung von Luftspalten einzusetzen,

wenn gefordert.

Die Beschwerdefuhrerin 11 fuhrte aus, dass die in
Anspruch 1 beschriebenen Parameter fur das
Elektronenstrahlschweiflen, z.B. bzgl. Vorwarmen oder der
Leistungsdichteverteilung im Werkstuck, etwa auch aus
D26 oder D27 vorbekannt seien. Zu den im Vergleich zur
D1 (bzw.D3) beanspruchten Zwischenlagen zur Ausbildung
des Luftspalts seil festzustellen, dass deren Verwendung
in Hinblick auf lokale Anderungen der Metallurgie
bereits aus D13 (siehe Seite 83 unten und Seite 84 oben),
D14 (siehe Seite 262 oben), oder D15 (siehe Seite 97,
mittlerer Absatz) bekannt sei. So wirde der mit dem
Verschweil3en von Regelschienenhalften mittels
Elektronenstrahl befasste Fachmann etwa aus Bild 6-37
der D15 erkennen, dass er auf die dort dargestellte
Weise auch die Kopf- bzw. FulBbereiche von

Regelschienenhalften verbinden kénne, d.h. die Bereiche
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der zu beeinflussenden Schweif3naht. Somit ergebe sich
das Erzeugen eines Luftspalts durch das sachgerechte
Vorsehen einer Zwischenlage gemafll D15 (oder D13 bzw.
D14). Die Einsprechende 1 schloss sich dieser
Argumentation im Grunde an und ergénzte, dass sich bei
Einsatz einer Zwischenlage (wie etwa der aus D13) ganz
zwingend ein Luftspalt ergebe, wenn die Zwischenlage
zwischen beabstandeten Bereichen der zu verschweil3enden

Bauteilen angeordnet werde.

Daruber hinaus betreffe nach Ansicht der
Beschwerdefuhrerin 11 auch D25 eiln Herzstick einer
Weiche, welches Uber Zwischensticke in Form von Platten
an Regelschienenden angeschweil3t werde. Daher beschreibe
D25 zwei durch einen Luftspalt getrennte Zwischenlagen,
die zwar nicht Ubereinander, sondern nebeneinander l&gen,
sodass die zwei anzuschweif3enden Teile thermisch
gegeneinander arbeiten konnten. Der Fachmann erkenne aus
D25 somit unmittelbar, dass er die Verschweil3ung zweier
Regelschienenhalften nach dem gleichen Schema vornehmen
konne, wodurch D25 ebenfalls die Merkmale des

Anspruchs 1 (bzw. 4) nahelege.

Die Beschwerdegegnerin erwiderte, dass ein Sachverhalt
unter Bezugnahme auf Bild 17 a) der D17 und dessen
zugehoriger Beschreibung, wo eine
Fugenkantenvorbereitung bei unvollstandiger
Durchschweifl3ung von Axial - und Radialndhten gezeigt,
bzw. beschrieben werde, in keinem Fall mit dem
Verschweil3en von Regelschienen zu vergleichen sei. Weder
die Ausfihrungen in D17, und schon gar nicht Bild 17 a),
unterbreiteten dem Fachmann eine entsprechende Lehre, um
Regelschienenhalften zu schweillen. Aus D17 gehe aul3erdem

nicht hervor, dass Zwischenlagen in der Schweifl3zone von
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zu schweil3enden Teilen vorgesehen seien. Auch die in D15
angesprochenen Zwischenlagen bezdgen sich nicht auf
Regelschienenhalften, welche zwischen Kopf- und
FulRbereich mit einem Luftspalt ausgebildet seien. So
gaben das Bild 6-37 und die Ausfihrungen auf Seite 97
der D15 eindeutig wieder, dass hier eine Zwischenlage
zwischen zweil zu schweilRende Teile eingesetzt werden
kénne, und zwar ohne dass zwischen den zu schweil3enden
Teilen ein Luftspalt vorhanden sei, bzw. hergestellt
werden solle. Gezeigt werde in D15 die Anordnung einer
Zwischenlage als Schweil3zusatz, bei der die Zwischenlage
mit AbmaRen ausgebildet werden solle, um eine zu grof3e

Spaltbreite auszufullen, bzw. zu Uberbricken.

Daruber hinaus bezdgen sich die nunmehr vorgelegte D26
und D27 lediglich auf diverse Verfahren zum
Strahlschweif3en fur Teile aus unterschiedlichen
metallischen Werkstoffen. Die neu eingefuhrte D25
betreffe ein Verfahren zur Verbindung von Gleisteilen
mittels einer StumpfnahtschweilRung. Hierbei besténden
die beiden Gleisteile, ein Herzstiuckblock und die
Jeweills anzuschweil3enden Regelschienen aus verschiedenen
Materialien, so dass Zwischenlagen eingesetzt wirden,
und eine Querschweil3naht erzeugt werde. Demgegenuber
wurden Im Patent Regelschienenhalften gleichen Materials
durch Langsnahte in Kopf- und Fulbereich mittels
Elektronenstrahlschweif3ung verbunden, wobei
Zwischenlagen zur Bildung eines Luftspalts zwischen den
Stegen der Regelschienen zum Einsatz kamen, die zudem
positiv auf diese Schweillverbindung einwirkten. Somit
kénnten Regelschienenhalften des Patents auch nicht mit
der LOsung aus D25 verbunden bzw. hergestellt werden.



- 13 - T 1927/08

Daher seien bei den Druckschriften D25 bis D27, wie auch
zu den im Einspruch bereits genannten Druckschriften,
mosaikartig Merkmale und Ausfihrungen bewertet worden.
Ausgehend von D1 (bzw. D3) sei iIn keiner Entgegenhaltung
ein Hinweis auf das Elektronenstrahlschweifl3en von
Regelschienen enthalten. Auch die ldee, durch die
Anordnung von Zwischenlagen im Kopf- und Ful3bereich der
Regelschienenhalften einen Luftspalt (zwischen den
Stegen) auszubilden, sei den Entgegenhaltungen nicht zu

entnehmen, auch nicht hinweisartig.

Entscheidungsgrinde

1. Die Beschwerden sind zulassig. Die Einsprechende | hatte
zwar keine Beschwerde eingelegt, ist aber am Verfahren
beteiligt (Artikel 107 EPU, zweiter Satz).

2. Anderungen
(Artikel 100 c¢), 123(2).(3) EPD)

2.1 Der erteilte Anspruch 1 basiert zunachst auf dem

ursprunglichen Verfahrensanspruch 9.

2.2 Das Merkmal einer "verjingenden™ Ausbildung der
Regelschienenhalften ist Anspruch 9 nicht zu entnehmen
und eine Aufnahme dieses Merkmals iIn Anspruch 1 wie
erteilt i1st entgegen der Ansicht der
Beschwerdefuhrerin 11 daher nicht vonndten.

2.3 Weiters ist im eingereichten Verfahrensanspruch 9 zwar
auch keine ""Bearbeitung"™ der Regelschienen (bzw.
Regelschienenhdlften) beschrieben. Die Kammer schliel3t
sich jedoch der Ansicht der Einspruchsabteilung unter
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Punkt 2.2 1hrer Entscheidung an, wonach eine Vielzahl
von Bearbeitungen, wie beispielsweise Walzen,
Zuschneiden oder Frasen der Regelschienen, aber auch das
Herstellen von Bohrungen In den Stegen der
Regelschienenhalften zwangslaufig stattfinden miussen
(siehe etwa Beschreibung, Seite 8, zweiter Absatz:
"Spitzenbereich ausgeschnitten'; Seite 9, letzter Absatz:
"Stegbohrungen 10"; und Figuren 1 bis 3 (wie
veroffentlicht)) und daher der Anmeldung das allgemeine
technische Konzept einer mechanischen Bearbeitung von
Regelschienen zur Herstellung von Herzstuckspitzen,
basierend auf fachublichem Wissen (vgl. Anmeldung,
Seite 2, zweiter Absatz (wie veroffentlicht)),
entnehmbar ist. Eine Beschrankung auf die mechanische
Bearbeitung der zu figenden Flachen der
Regelschienenhalften fir eine qualitatsgerechte
Verbindung durch ElektronenstrahlschweifRung (vgl.
Anmeldung; Seite 4, erster und zweiter Absatz (wie
veroffentlicht)), beispielsweise durch die Aufnahme des
Wortlauts "einseitige (mechanische) Bearbeitung™ in den
erteilten Anspruch 1 aus dem ursprunglichen Anspruch 4,
Ist Im Gegensatz zur Auffassung der Beschwerde-
fuhrerin 11 daher auch nicht erforderlich.

Zum Ruckbezug des urspringlichen Anspruchs 9 auf
Anspruch 1 ist der Vollsténdigkeit halber festzustellen,
dass In Anspruch 1 ebenfalls keine Verjlungung und
einseitige Bearbeitung der Schienen in der
ursprunglichen Fassung angesprochen ist.

Die im Oberbegriff des erteilten (und des
aufrechterhaltenen) Verfahrensanspruchs 1 genannte
Formulierung '..., wobeil die Herzstiuckspitze aus

mechanisch bearbeiteten Regelschienenhalften
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besteht, ..." ist somit durch die Gesamtheit der
ursprunglichen Offenbarung gestiutzt.

2.4 Was die Elektronenstrahlfihrung betrifft, beschreibt
nach Ansicht der Kammer der in dieser Hinsicht etwas
vage formulierte ursprungliche Anspruch 9 bereits, dass
der Elektronenstrahl alternativ horizontal oder vertikal
gefuhrt werden kann (und nicht, wie von der
Beschwerdefiuhrerin 11 argumentiert, iIn beide Richtungen
gefuhrt werden muss), denn ansonsten ergabe die in
Anspruch 9 angegebene fakultative Einschrankung
"vorzugsweise unter einem bestimmten Winkel geneigt™”
keinen Sinn (vgl. auch Beschreibung, Seite 5, dritter
Absatz (wie veroffentlicht)). Dieses Verstandnis kommt
jedenfalls im auf Anspruch 9 rickbezogenen
ursprunglichen Anspruch 11 und der zugehdrigen
Beschreibung auf Seite 6, zweiter Absatz (wie
veroffentlicht) unmittelbar und eindeutig zum Ausdruck,
und die Kammer folgt somit der Entscheidung der
Einspruchsabteilung unter Punkt 2.2, dass, wie im
ursprunglichen Anspruch 11 beschrieben, der
Elektronenstrahl, in erster Linie abhangig vom C-Gehalt
der zu verschweifllenden Teile, zwischen einer vertikalen

und horizontalen Fuhrung variiert.

2.5 Zum Ruckbezug von Anspruch 11 auf Anspruch 10 ist
anzumerken, dass das Merkmal der diskontinuierlichen
Vorwarmung in Abhangigkeit vom C-Gehalt bereits iIm
ursprunglichen Anspruch 9 allgemein offenbart ist. Wie
sinngemdl} von der Einspruchsabteilung in ihrer
Entscheidung unter Punkt 2.2 dargelegt, entnimmt der
Fachmann daher die weiteren Angaben Uber Temperaturen
zur Vorwarmung und erzielten Durchw&rmung von

Werkstoffen mit bestimmtem C-Gehalt in der speziellen
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Ausftuhrungsform nach Anspruch 10 unmissversténdlich als
beispielhaft.

Somit kann, wie von der Einspruchsabteilung unter

Punkt 2.2 ausgefuhrt, ein Ruckbezug von Anspruch 11 auf
Anspruch 10 im Gegensatz zur Ansicht der
Beschwerdefihrerin 11 und Einsprechenden 1 auch nicht zu
einer zwingenden Aufnahme der iIn Anspruch 10
beschriebenen beispielhaften Angaben fihren, da der
Fachmann den urspriunglichen Ansprichen 9 und 11 vielmehr
die beiden technischen Konzepte entnimmt, sowohl die
Vorwarmung als auch die Strahlfuhrung in Abhangigkeit
vom C-Gehalt zu verandern. Dieser Sachverhalt steht iIm
Ubrigen auch in Einklang mit der urspringlichen
Beschreibung, siehe Seite 6, zweiter und dritter Absatz
(wie veroffentlicht).

Die Formulierung im Kennzeichen des Verfahrens-
anspruchs 1 wie erteilt (und wie aufrechterhalten),
wonach ™"in Abh&ngigkeit vom C-Gehalt der
Elektronenstrahl horizontal, unter einem bestimmten
Winkel geneigt bzw. vertikal gefuhrt wird"” basiert somit
auf der Lehre der urspringlichen Anspriche 9 und 11 und
der zugehorigen Beschreibung.

Die Zulassigkeit der ubrigen Anderungen in den erteilten
Anspriuchen 1 ("'Verfahren zur Herstellung ... ') und 4
("'Herzstuckspitze™), sowie der einschrankenden
Anderungen gegeniuber deren erteilter Fassung (unter
Anpassung der Beschreibung), wurde von den Parteien
nicht bestritten, und ist auch nach Uberzeugung der
Kammer gegeben.
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Daher erfillen die unabhangigen Anspriche 1 und 4 die
Erfordernisse der Artikel 100 ¢), 123(2) und (3) EPU.

Offenbarung der Erfindung
(Artikel 100 b) EPU)

Die Kammer schliel3t sich zwar der Ansicht der
Beschwerdefiuhrerin 11 an, wonach die Erfindung bezuglich
aller im Anspruch enthaltenen Merkmale offenbart sein
muss. Die Erfindung ist im Prinzip jedoch bereits dann
ausreichend offenbart, wenn dem Fachmann durch das
Patent mindestens ein Weg zu ihrer Ausfuhrung aufgezeigt
wird, ohne dass es einer erfinderischen Leistung oder
unzumutbaren experimentellen Aufwands bedarf, die das
normale fachmannische Koénnen Ubersteigt. Wie bereits von
der Einspruchsabteilung wahrend der Verhandlung
ausfuhrlich dargelegt (siehe Niederschrift vom 1. August
2008, Seite 5, Punkt 7; und Seite 6, letzter Absatz),
sind hierbei etwaige Klarheitsmdngel von Merkmalen des
Anspruchs ohne Belang (und stellen auch keinen

Einspruchsgrund dar).

Zum Begriff des Vorwarmens ist festzustellen, dass durch
diese MaBnahme zur Warmebehandlung beim Schweiflen, wie
dem SchweilRpraktiker allgemein bekannt, die Bildung
aufgeharteter, sproder und rissanfalliger Bereiche
vermieden wird. So bewirkt besonders der Kohlenstoff,
aber auch andere Elemente, dass Stahl beim Schweil3en iIn
der warmebeeinflussten Zone (d.h. direkt neben der Naht)
zur Bildung sehr harter Gefiugebestandteile neigt, wenn
insbesondere bestimmte Grenzgehalte an Kohlenstoff
Uberschritten werden. Fur das Vorwarmen sind
verschiedene Arbeitsweisen ublich, beispielsweise

abwechselndes Warmen und SchweilRen, oder Warmen nur vor



3.3

C5638.D

- 18 - T 1927/08

dem Beginn des Schweiliens, wenn die Warmezufuhr durch
das SchweilRen schlielllich ausreicht, um die
Mindesttemperatur einzuhalten.

Die Kammer stimmt mit der Einspruchsabteilung unter
Punkt 3.2 1hrer Entscheidung uberein, wonach Anspruch 1
und die zugehorige Beschreibung nur dahingehend
interpretiert werden kann, dass die beschriebene
Vorwarmung entweder in zeitlicher und/oder ortlicher
Hinsicht diskontinuierlich erfolgt. Wie der Fachmann
Absatz [0034] des Patents entnimmt, wird mit dieser
Arbeitsweise ein Warmestau oder eine partielle Erhitzung
der zu schweilRenden Werksticke vermieden und in der
Schweil3zone eine Uber die gesamte Schweilinahthdhe
konstante Temperatur (Durchwarmungsgrad) ermoglicht,
wodurch eine qualitatsgerechte SchweilRverbindung

erreicht werden kann.

Wie von der Beschwerdegegnerin dargelegt, erhalt der
Fachmann etwa aus Absatz [0032] des Patents die
Anweisung, die zu schweiflenden Regelschienenhalften
zunéchst in einem diskontinuierlichen Vorgang und in
Abhangigkeit vom C-Gehalt vorzuwadrmen. Hierzu werden
beispielhaft ganz konkrete Werte angegeben, etwa dass
bei einem C-Gehalt bis zu 0,6% eine Vorwarmung auf 320°C
erfolgt. Weiters erfolgt die Vorwarmung unter Vakuum und
iIst zeitlich so begrenzt und abgestimmt, dass
Durchwarmungsgrade von 320°C bis 400°C erreicht werden.

Daruber hinaus folgt die Kammer der Beschwerdegegnerin
und der Entscheidung der Einspruchsabteilung unter
Punkt 3.2, wonach der Fachmann sowohl Anspruch 1 als
auch dem Patent (vgl. Absatz [0019]) entnimmt, dass die

fUr den zu schweilRenden Werkstoff geeignete spezielle
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Leistungsdichteverteilung durch eine Strahlablenkung mit
einer Frequenz von 900 Hz und Auslenkamplituden von

0,3 mm charakterisiert ist (vgl. Patent, Absatz [0033],
zweiter Absatz; und Absatz [0018]), und zwar ungeachtet
der allgemein bekannten Annahme einer Gauf3-Verteilung
der Strahlungsenergie beim Elektronenstrahlschweiflien.

3.4 Im Gegensatz zur Auffassung der Beschwerdefihrerin I1
ist es In der Schweil3technik beim
Elektronenstrahlschweif3en im Vakuum bekannt und ublich,
neben dem Strahlablenken den Anstellwinkel der
Strahlfuhrung zu andern, um etwa den Dampfkanal eines
Werksticks offen zu halten und fehlerfreie Nahtraupen zu
erhalten. So wie von der Einspruchsabteilung unter
Punkt 3.2 t1hrer Entscheidung dargelegt, kann dem
Fachmann zugemutet werden, durch Versuche herauszufinden,
mit welcher Neigung der Elektronenstrahl gefihrt werden
muss, wenn er die Vorgabe erhalt, dass die
Schweil3nahtlage bzw. die Position des Elektronenstrahls
vor allem in Abhangigkeit des C-Gehalts zu bestimmen ist,
und hierber hohere C- (und Mn-) Gehalte einen grofReren
Neigungswinkel der zu schweiflenden Teile bzw. des
gefuhrten Elektronenstrahls, und kleinere C- (und Mn-)
Gehalte geringere Neigungswerte begrinden (vgl. Patent,
Absatz [0020]).

3.5 Weiters folgt die Kammer der Auffassung der
Beschwerdegegnerin, wonach aus den Ansprichen und der
Beschreibung (vgl. Absatz [0016], [0022], [0023] und
[0030] des Patents) unmissverstandlich hervorgeht, dass
sich die Herausbildung des Luftspalts mit einer Breite
von bis zu 1,5 mm (vgl. Absatz [0030]; Zeilen 35 bis 36
(und ursprunglicher Anspruch 2)), und der erforderlichen

Schweil3nahttiefen, aus der Anordnung von Zwischenlagen
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mit entsprechenden AbmaRen (Dicke 0,2 mm bis 1,5 mm,
Hohe 25 bis 35mm) ergibt. Insbesondere ist auch der
Kontext des geltenden Anspruchs 1 klar verstéandlich,
denn die beanspruchten Zwischenlagen von bis zu 1,5 mm
Dicke konnen nicht beliebig dunn sein, wenn sie zur
Ausbildung eines technisch sinnvollen Luftspalts zum
Einsatz kommen sollen. Ob nun im Patent der Plural
"Zwischenlagen'™ wegen deren Anordnung sowohl im Kopf-
als auch FuBBbereich der Regelschienenhalften (siehe
Patent, Figur 4) gewahlt wurde, oder ob etwa mehrere
Zwischenlagen zusammen die Dicke des Luftspalts
aufweisen sollen, ist entgegen der Ansicht der
Einsprechenden 1 fur die Ausbildung des
erfindungsgemdflen Luftspalts von bis zu 1,5 mm

jedenfalls unerheblich.

3.6 Abschliellend sei noch erwdhnt, dass die
Beschwerdefiuhrerin Il und Einsprechende 1, die
bestreiten, dass der Gegenstand nach den vorliegenden
Anspriuchen 1 und 4 ausfuhrbar ist, die Beweislast der
unzureichenden Offenbarung tragen. Nach Ansicht der
Kammer konnten hierzu jedoch beide Parteien keine
plausiblen (und nachprufbaren) Beweismittel oder
Argumente vorlegen. Im Gegensatz zur Auffassung der
Beschwerdefiuhrerin 11 kann der Nachweis unzureichender
Offenbarung auch nicht dadurch umgangen werden,
beispielsweise in Zusammenhang mit der im Patent
beschriebenen Vorwarmung, die Beweislast von der
Beschwerdefiuhrerin 11 auf die Einspruchsabteilung bzw.
Beschwerdekammer zu verlagern. Die Kammer stellt zudem
fest, dass die Beschwerdefuhrerin 11 in threr
Beschwerdebegrindung auf Seite 10 In Zusammenhang mit
der Patentfahigkeit des Anspruchs 1 einraumt, dass die

beanspruchten elektronenstrahltechnischen
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Verfahrensschritte handwerkliche Details betreffen, die
der Fachmann durch einfache Versuche an den jeweiligen
Anwendungsftall anpassen wird - also praktisch die
AusfTihrbarkeit in dieser Hinsicht selbst zugibt.

Somit i1st die Erfindung der vorliegenden Anspriche 1

und 4 durch das Patent, also durch die Anspriche und die
beziuglichen Teile aus der Beschreibung, so deutlich und
vollstandig offenbart, dass sie ein Fachmann, unter
Zuhilfenahme Ublichen Fachwissens zum Zeitpunkt der

Einreichung der Anmeldung des Patents, ausfiuhren kann.

Daher erfullt der Gegenstand der Anspriche 1 und 4 die
Erfordernisse des Artikels 100 b) EPU.

Angebliche Vorbenutzung "'D24™"
(Artikel 54(2) EPU)

Die Kammer folgt der Einspruchsabteilung unter Punkt 4
Ihrer Entscheidung, wonach die pauschalen Ausfiuhrungen
Im Einspruchsschriftsatz der Beschwerdefuhrerin 11 (auf
Seite 3 oben) den Anforderungen an die ausreichende
Substantiierung einer angeblich offenkundigen
Vorbenutzung nicht genugen. So ist dem Vortrag der
Beschwerdefihrerin 11 zunachst nicht zu entnehmen, welch
erkennbare Merkmale nun, threr Meinung nach, tatsachlich
der Zeichnung D24 im Vergleich mit dem Gegenstand der
Anspriche des Patents objektiv entnommen werden konnen.
Wie von der Einspruchabteilung dargelegt, ist aus D24
insbesondere auch nicht ersichtlich, ob zwischen den
Schienenstegen im Kopf- und Ful3bereich eine
Verstéarkungsplatte zur Bildung eines Luftspalts
eingelegt wurde, oder nicht. Daritber hinaus fehlen

prazise Angaben, wann ein Herzstickblock gemalR D24 (oder
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etwa die Zeichnung D24 selbst - z.B. durch die
Weichenhersteller), unter welchen Umstanden durch wen
der Offentlichkeit (ohne Geheimhaltungsvereinbarung)
zuganglich gemacht wurde. Die Beschwerdefuhrerin 11
fuhrt hierzu lediglich vage aus, dass ''derartige
Weichen™ bis etwa 1975 im Schienennetz verwendet worden
seien, die dann durch (irgendwelche) andere

"belastungsfahigere Varianten™ ersetzt worden seien.

Im Gegensatz zur Auffassung der Beschwerdefihrerin I1
kann die unzureichende Substantiierung der angeblichen
Vorbenutzung "'D24"™ auch nicht durch die Einvernahme des
angebotenen Zeugen, Herrn Thomas Maurer, behoben werden,
indem ""gegebenenfalls Beweis erhoben werden misse'™, da
Zeugen nur Tatsachenbehauptungen erharten, und nicht
anstelle der Beschwerdefuhrerin Il vortragen koénnen.
Eine Relevanz der Zeugeneinvernahme war fur die
Einspruchsabteilung und ist fur die Kammer daher nicht
erkennbar, und eine Zulassung des Zeugen somit auch

nicht gerechtfertigt.

Die von der Beschwerdefihrerin 11 geltend gemachte
Vorbenutzung "'D24" bildet daher keinen Stand der Technik
im Sinne des Artikels 54(2) EPU.

5. Neuheit und erfinderische Tatigkeit
(Artikel 100 a) i.V.m. Artikel 54 und 56 EPU)

5.1 Da die Neuheit nicht bestritten wurde und nach
Uberzeugung der Kammer auch gegeben ist, ist nur uber
die erfinderische Tatigkeit zu entscheiden.

5.2 Als nachstliegender Stand der Technik wird von den
Parteien das Dokument D1 bzw. D3 angesehen. D1 bzw. D3
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betreffen ein Verfahren zur Herstellung einer
Herzstiuckspitze nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
Der bei diesem Verfahren vorgesehene Luftspalt im
Stegbereich (“"'hollow stem part 1c') der
Regelschienenhalften (“'pair of rail members 1) weist
eine 1m Luftspalt vertikal angeordnete Platte (‘'backing
material 2') aus Schienenstahl auf (vgl. D1 (bzw. D3):
Anspruch 1). Diese Platte erstreckt sich in
Langsrichtung der Schienenhalften und kontaktiert
hierbei die Verbindungsstellen des Kopf- und FuRbereichs
der Schienenhalften oder wird von diesen gehalten (vgl.
D1, Spalte 6, Zeilen 7 bis 48 (bzw. D3, Spalte 6, Zeilen
13 bis 59), und Figuren 1 bis 4). Durch das Einlegen der
Platte in den Luftspalt werden fur das
Elektronenstrahlschweiflen typische Schweil3defekte (‘'the
spike and cold shut™) vermieden (vgl. D1, Spalte 4,
Zeilen 59 bis 63 (bzw. D3, Spalte 4, Zeile 66 bis

Spalte 5, Zeile 3)). Zudem dient die Platte als
Verstarkung der Stegdicke, was minimale SchweifRhéhen im
Kopf- und FuRbereich und somit geringere
Schweil3temperaturen ermoglicht, und folglich auch keine
exzessive Aufheizung des Schienenmaterials nach sich
zieht (vgl. D1, Spalte 7, Zeilen 22 bis 32 (bzw. D3,
Spalte 7, Zeilen 32 bis 42)).

Die Parteien (und auch die Kammer) stimmen dahingehend
uberein, dass sich der Gegenstand des Anspruchs 1 von
der Offenbarung aus D1 bzw. D3 in jedem Fall dadurch
unterscheidet, dass 1m Kopf- und FulBbereich der
Regelschienenhalften zur Ausbildung des Luftspalts
Zwischenlagen zum Einsatz kommen, die aus einem C-freien
Material bestehen, eine Materialdicke bis zu 1,5 mm
besitzen, das Dehnungsverhalten der Schweilindhte

steigern und die Kerbschlagzahigkeit erhdhen.
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Ausgehend von D1 bzw. D3 kann diesen Merkmalen die
Aufgabe zugrunde gelegt werden, die Herstellung der
starren Herzstuckspitze spannungsfrei und ohne
Restspannungen in Querrichtung unter Steigerung des
Dehnvermodgens in den Schweilindhten zu ermoéglichen (siehe
Patent, Absatze [0014] bis [0016]).-

Die Kammer schliel3t sich zwar der Ansicht der
Beschwerdefihrerinnen und der Einsprechenden 1 an, dass
zur (positiven) metallurgischen Beeinflussung der
Schmelzzone Im SchweilRspalt zweier Werkstickteile beim
Elektronenstrahlschweiflen Zwischenlagen zum Einsatz
gelangen (vgl. D13, Seite 84 oben; D14, Seite 262 oben;
und D15, Seite 97 in Verbindung mit Bild 6-37).

Entgegen der Auffassung der Beschwerdefuhrerin Il und
der Einsprechenden I geht aus D13 bis D15 jedoch nicht
hervor, dass sich beim Einfligen von Zwischenlagen zur
SchweilRnahtvorbereitung zwingend ein Luftspalt ergebe.
Im Gegenteil, wie von der Beschwerdegegnerin dargelegt,
wird etwa zu Bild 6-37 auf Seite 97 der D15 ausgefuhrt,
dass durch Wahl der ""Zwischenlagendicke t" und
"UbermaRen U; und i, eine eventuell zu groRe Spaltbreite
uberbrickt und aufgefullt werden soll. Weiters nimmt die
von der Beschwerdefihrerin 1 genannte D17 in Bild 17 a)
zwar auf die Vorbereitung von Fugenkanten mittels
Luftspalt Bezug, wenn die erforderliche
Schmelzzonentiefe geringer als die Werkstiuckdicke Im
Nahtbereich i1st. Die D17 beschreibt eine solche
Ausfuhrung jedoch lediglich fur die in Bild 16 gezeigten
Verformungstendenzen von Axial- und Radialndhten,
jedweder Zusammenhang mit dem Verschweil3en von

Regelschienenhalften im Kopf- und FuBbereich ist fur den
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Fachmann somit nicht ersichtlich. Auch eine Anordnung
von Zwischenlagen In der Schweil3zone ist in D17 nicht

vorgesehen.

Die Kammer folgt daher der Ansicht der
Beschwerdegegnerin und der Einspruchsabteilung unter
Punkt 6.5 threr Entscheidung, wonach in keiner der
Entgegenhaltungen D13 bis D15 und D17 ein Hinweis auf
das Elektronenstrahlschweillen von Regelschienenhalften,
ganz zu schweigen auf die Schaffung eines Luftspalts
zwischen den Stegen durch die Anordnung von
Zwischenlagen im Kopf- und Fullbereich, enthalten ist.
Daruber hinaus ist, wie von der Beschwerdegegnerin
argumentiert, die neu eingefihrte D25 in Bezug auf das
Strahlschweillen zweier Regelschienenhalften gemal
Anspruch 1 ohne Relevanz, da D25 Querndhte zum Verbinden
von Gleisbauteilen unterschiedlicher Materialien unter
Verwendung eines Zwischensticks betrifft (siehe
Zusammenfassung, Spalte 2, Zeilen 36 bis 54, und Figur).
Auch D26 (siehe Zusammenfassung) und D27 (siehe
Einleitung) geben keinerlei Auskunft Uber die Art der
Ausbildung eines Luftspalts im Steg beim Verschweil3en
von Regelschienenhalften beim Elektronenstrahlschweil3en.

Zusammenfassend ist somit festzustellen, dass der
Fachmann, ausgehend von D1 bzw. D3, aus dem
bekanntgewordenen Stand der Technik keine Anregung
erhalt, den in D1 bzw. D3 durch konkave Innenseiten der
Regelschienenhalften gebildeten Luftspalt mit seiner
schweil3technisch vorteilhaften Verstarkungsplatte zu
modifizieren, und dann durch eine Anordnung von
Zwischenlagen im Kopf- und Ful3bereich der
Regelschienenhadlften auszubilden, um dadurch ohne
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rickschauende Betrachtungsweise letztlich zum Gegenstand
des Anspruchs 1 zu gelangen.

Durch die erfindungsgeméallen Zwischenlagen und dem dafir
vorgesehenen Material wird im wesentlichen ein doppelter
Effekt erreicht: einerseits die Erzeugung des Luftspalts,
und andererseits die Verbesserung der metallurgischen
Eigenschaften In der Schweil3zone.

Die gleichen Uberlegungen gelten auch fir Anspruch 4,

der eine nach dem Verfahren des Anspruchs 1 hergestellte
Herzstickspitze mit demselben technischen Konzept eines
durch Zwischenlagen ausgebildeten Luftspalts zum

Gegenstand hat.

Der Gegenstand der Anspriche 1 und 4 erfullt daher die

Erfordernisse der erfinderischen Tatigkeit.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

Die Beschwerden werden zurickgewiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

D. Meyfarth U. Krause
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