21 W (pat) 102/09 Verkundet am
19. Juni 2012

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 101 64 044

BPatG 154
05.11



hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf-
grund der mindlichen Verhandlung vom 19. Juni 2012 unter Mitwirkung des Vor-
sitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Haul3ler sowie der Richterin Hartlieb und der
Richter Dipl.-Phys. Dr. Muller und Dipl.-Ing. Veit

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der Beschluss der
Patentabteilung 1.23 des Deutschen Patent- und Markenamts vom
15. Juli 2009 aufgehoben. Das Patent 101 64 044 wird widerrufen.

Grinde

Auf die am 24. Dezember 2001 beim Deutschen Patent- und Markenamt einge-
reichte Patentanmeldung ist das Patent DE 101 64 044 mit der Bezeichnung "Ver-
fahren und Vorrichtung zur Erfassung der Oberflachenrauhigkeit dentaler Hartge-
webe" erteilt worden. Die Veroffentlichung der Patenterteilung ist am
17. April 2008 erfolgt.

Gegen das Patent hat die Firma S... GmbH in B..., mit

Schriftsatz vom 17. Juli 2008, eingegangen beim Deutschen Patent- und Marken-
amt als Fax am selben Tag und in Reinschrift am 18. Juli 2008, Einspruch einge-
legt. Die Einsprechende hat mangelnde Patentfahigkeit, insbesondere mangelnde

Neuheit und mangelnde erfinderische Tatigkeit geltend gemacht.



Zum Stand der Technik verweist sie auf die Druckschriften

D1: JP 09 -276 300 A
D2: DE 2535912 Al

D3: DE 4304170 Al und
D4: US 3653 373.

Im Prufungsverfahren waren neben den Druckschriften D3 und D4 noch die

Druckschriften

D5: DE 3021 302 C2

D6: DE 299 05 255 U1l

D7: JP 08-071091 A und
D8: JP 10-290 810 A

in Betracht gezogen worden.

Die Patentinhaber sind dem Vorbringen der Einsprechenden entgegengetreten
und beantragten zuletzt in der Anhérung vom 15. Juli 2009, das Patent im Umfang
der Anspriche 1 und 2 vom 15. Juli 2009, mit der entsprechend geanderten Be-
schreibung und der neuen Bezeichnung "Anordnung zur Erfassung der Oberfla-
chenrauhigkeit dentaler Hartgewebe", jeweils Uberreicht in der Anhérung, be-

schrankt aufrechtzuerhalten.

Mit Beschluss vom 15. Juli 2009 hat die Patentabteilung 1.23 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts den Einspruch als zulassig erachtet und das Patent mit den

Patentanspriichen 1 und 2 vom 15. Juli 2009 beschrankt aufrechterhalten.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden vom
1. Oktober 2009.



Die Einsprechende macht wiederum mangelnde erfinderische Tatigkeit sowie dar-
Uber hinaus geltend, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 hinsichtlich des
Merkmals "Abtastinstrument” gegeniber der urspringlichen Offenbarung unzulas-

sig erweitert sei.

Die Einsprechende wurde ordnungsgemal geladen, ist aber, wie schriftlich ange-

kindigt, zur mundlichen Verhandlung nicht erschienen.

Von der Einsprechenden liegt der schriftliche Antrag vor,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom
15. Juli 2009 aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaber verteidigen ihr Patent unverandert mit den Patentansprichen 1
und 2 vom 15. Juli 2009 weiter. Sie wurden ordnungsgemal geladen, sind aber,
wie schriftlich angekiindigt, zur mindlichen Verhandlung nicht erschienen. Entge-
gen der Mitteilung des Patentinhabers zu 1) vom 11. Juni 2012, wonach fur das
Patent keine Jahresgebihr mehr bezahlt worden sei, ist das Patent laut Register
des Deutschen Patent- und Markenamts in Kraft, da die 11. Jahresgebihr am

31. Dezember 2011 per Dauereinzugsermachtigung bezahlt wurde.

Der mit Gliederungspunkten versehene Patentanspruch 1 lautet:

M1 Anordnung zur Erfassung der Oberflachenrauhigkeit dentaler

Hartgewebe

M2 mit einem stiftartigen harten Abtastinstrument mit einer abge-
rundeten oder kugelférmigen Spitze zum BerUhren oder Er-

tasten der zu priufenden Oberflache,



M3 mit einem Schallwandler zur Erfassung des allein beim Be-

rihren und Ertasten entstehenden Schalls,

M4 wobei der Schallwandler mittels einer Haltevorrichtung voru-
bergehend direkt am Halter des Abtastinstruments befestig-

bar ist,

M5 und mit einer elektronischen Verstarkungseinheit und einem
Lautsprecher oder einem Kopfhdrer zum Umsetzen der vom
Schallwandler gelieferten elektrischen Signale in eine akusti-

sche Anzeige.

Hinsichtlich des Unteranspruchs 2 wird auf den Akteninhalt verwiesen.

1. Die zulassige Beschwerde der Einsprechenden ist begriindet und fuhrt zur Auf-
hebung des angegriffenen Beschlusses und zum Widerruf des Patents. Denn
nach dem Ergebnis der mundlichen Verhandlung ist der Gegenstand des Patent-
anspruchs 1 durch den Stand der Technik nach der Druckschrift D1 nahegelegt.

2. Die Seitens des Senats von Amts wegen vorzunehmende Uberpriifung des Ein-
spruchsvorbringens hat ergeben, dass der Einspruch zuldssigerweise erhoben
worden ist. Denn der auf mangelnde Patentfahigkeit gestutzte Einspruch ist inner-
halb der gesetzlichen Einspruchsfrist im Sinne des § 59 Abs. 1 Satz 4 PatG aus-
reichend substantiiert worden. Die Zulassigkeit des Einspruchs ist im Ubrigen von

den Patentinhabern nicht bestritten worden.

3. Die Erfindung betrifft eine Anordnung zur Erfassung der Oberflachenrauhigkeit
dentaler Hartgewebe (vgl. Absatz [0001] der geltenden Beschreibung vom
15. Juli 2009).



Wie in der Beschreibungseinleitung weiter ausgefihrt ist, wird flr eine restlose
Entfernung von zwischen Zahnfleisch und Zahnwurzel liegenden Belagen eine
Kontrollmdglichkeit fur die Rauhigkeit der Wurzeloberflache gesucht, da die zu be-
handelnden Flachen einer Sichtkontrolle nicht zugénglich sind (vgl. Absatz [0004]

der geltenden Beschreibung).

Dem Streitpatent liegt somit die Aufgabe zugrunde, dem behandelnden Zahnarzt
ein Instrument an die Hand zu geben, mit dem er verzugs- und zweifelsfrei zum
Einen den Reinheitsgrad einer in einer Zahntasche befindlichen Oberflache fest-
stellen kann, zum Anderen den Hartegrad und die Oberflachenbeschaffenheit des
Zahnhartgewebes oder zahntechnischer Werkstoffoberflachen selektiv beurteilen
kann (vgl. Absatz [0015] der geltenden Beschreibung).

Diese Aufgabe wird erfindungsgemal durch die Merkmale des Gegenstands nach

Anspruch 1 gelost (vgl. Absatz [0016] der geltenden Beschreibung).

4. Der Senat hat in mehrfacher Hinsicht erhebliche Zweifel an der Zulassigkeit des
Patentanspruchs 1. Die Frage der Zulassigkeit kann jedoch dahinstehen, da sein

Gegenstand nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit beruht.

5. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist durch den Stand der Technik nach
der Druckschrift D1 nahegelegt und beruht somit nicht auf einer erfinderischen Ta-
tigkeit des zustandigen Fachmanns, einem Fachhochschul-Ingenieur der Fach-
richtung Medizintechnik, der Uber eine mehrjahrige Berufserfahrung auf dem Ge-

biet der Zahnmedizin verfigt.



So ist aus der Druckschrift D1 (vgl. die Bezeichnung: "root surface glossiness in-
specting system" und den Absatz [0007]: "root-of-tooth side lubrication degree in-
spection system") eine Anordnung zur Erfassung der Oberflachenrauhigkeit denta-
ler Hartgewebe [= Merkmal M1] bekannt,

mit einem stiftartigen harten Abtastinstrument (vgl. die Figur 1 mit Beschreibung:
probe 21) mit einer Spitze (tip 22) zum Berihren oder Ertasten der zu prifenden
Oberflache, wobei Uber die konkrete Ausgestaltung der Spitze nichts ausgesagt ist
[= Merkmal M2 bis auf das Merkmal, dass die Spitze "abgerundet oder kugelfor-
mig" ist],

mit einem Schallwandler (oscillating detection microphone 2) zur Erfassung des al-
lein beim Beruihren und Ertasten entstehenden Schalls [= Merkmal M3],

wobei der Schallwandler (vgl. die Figur 1 und den Absatz [0017]: "The case 1 and
the covering 10 are concluded with at least one screw thread 9 via the ring part 5
formed in the elastic body 3 and one. The oscillating detection microphone 2 is
pushed against the inside of the case 1 by the repulsive force of the elastic body 3
at one wall 4 of the case") mittels einer Haltevorrichtung (screw) vortubergehend
direkt am Halter (case 1) des Abtastinstruments (probe 21) befestigbar ist [= Merk-
mal M4]

und mit einer elektronischen Verstarkungseinheit (vgl. die Figur 4 mit Beschrei-
bung Abséatze [0020] und [0022]: alternating-current-amplification machine 32) und
einem Summer (buzzer 43) oder einer Glocke (chime) oder allgemein Schall er-
zeugenden Elementen (voice generating elements vgl. Abs. [0007]) zum Umset-
zen der vom Schallwandler (microphone 2) gelieferten elektrischen Signale in eine
akustische Anzeige [= Merkmal M5 bis auf "Lautsprecher oder Kopfhorer"].

Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 unterscheidet sich von dem
aus der Druckschrift D1 bekannten Stand der Technik lediglich dadurch, dass die
Prifspitze eine abgerundete oder kugelférmige Spitze aufweist und dass zur akus-
tischen Anzeige anstelle eines Summers oder einer Glocke ein Lautsprecher oder

ein Kopfhorer verwendet wird.



Es liegt fur den Fachmann nahe, eine Prifspitze, die zwischen Zahnfleisch und
Zahnwurzel des zu behandelnden Zahns des Patienten geschoben wird rund aus-
zubilden, schon um einer Verletzungsgefahr fir den Patienten vorzubeugen. Er
wird diese Ausbildung aufRerdem auch deshalb in Betracht ziehen, als mit der
Prufspitze lediglich eine akustische Untersuchung des Zahnes erfolgen soll und

keine medizinische Behandlung.

Weiterhin stellen sowohl Summer und Glocken wie auch Lautsprecher und Kopf-
horer jeweils Schall erzeugende Elemente dar, mit denen elektrische Signale
akustisch wiedergegeben werden kénnen, und die der Fachmann nach Belieben

alternativ einsetzen wird.

Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 ergibt sich somit fir den Fach-
mann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik gemafR der Druck-
schrift D1.

6. Auch der Unteranspruch 2 lasst, wie der Senat Uberprtft hat, eine erfindungsbe-

grindende Substanz nicht erkennen, was von den Patentinhabern auch nicht gel-

tend gemacht wurde.

Dr. HauRler Hartlieb Dr. Miller Veit
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