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BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 100 33 009

BPatG 154
08.05



hat der 7. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 5. Dezember 2007 unter Mitwirkung des Vorsit-
zenden Richters Dipl.-Ing. Tédte sowie der Richter Eberhard, Dipl.-Ing. Schlenk
und Dipl.-Ing. Hilber

beschlossen:
Das Patent wird widerrufen.
Der Antrag der Einsprechenden, der Patentinhaberin die der Ein-

sprechenden durch die mindliche Verhandlung entstandenen
Kosten aufzuerlegen, wird abgelehnt.

Grinde

Gegen die am 26. August 2004 veroffentlichte Erteilung des Patents 100 33 009
mit der Bezeichnung ,Schiff mit Sonar-Ortungsgerat” ist am 26. November 2004
Einspruch erhoben worden.

Zum Stand der Technik hat die Einsprechende die

JP 04204282 A (1)
JP 07076294 A (2)



JP 55109975 A (3)
DD 270502 Al (5)

genannt.

Im Prufungsverfahren wurden die

DE 36 30 239 Al (4) und die
US 51 50 335 A (6)

berucksichtigt.

Der Einspruch ist mit Grinden versehen und auf die Behauptung gestitzt, dass
der Gegenstand des Patents nicht neu sei, da der Patentgegenstand aus der
JP 04 204282 A (1) bekannt sei. Weiterhin weist die Einsprechende auf die Druck-
schriften JP 07 076294 A und JP 55 109975 A hin, die in ihren Figuren dem An-
spruch 1 entsprechende Ausbildungen aufzeigten, wahrend die DD 270 502 Al (5)
eine schmale linsenférmige Ausbildung des Stromungskorpers beschreibe.

Sie beantragt,

das Patent zu widerrufen und der Patentinhaberin die ihr durch
Wahrnehmung der mindlichen Verhandlung entstandenen Kosten

aufzuerlegen.

Die Patentinhaberin widerspricht der Einsprechenden in allen Punkten und stellt

den Antrag,

das Patent beschréankt aufrecht zu erhalten mit Patentanspruch 1
vom 31. Oktober 2005, Beschreibung und Zeichnungen gemaf
Patentschrift, wobei Beschreibung Absatze 0006 bis 0012 ersetzt

werden durch den Beschreibungseinschub Seite 2 vom 31. Okto-



ber 2005 (= Hauptantrag), hilfsweise mit dem einzigen Patentan-
spruch und Beschreibung nach Hilfsantrag 1 bzw. Hilfsantrag 2,
jeweils vom 5. Dezember 2007, Zeichnungen jeweils gemal Pa-

tentschrift.

Der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag lautet:

Schiff mit einem Schiffsrumpf und einem im Vorschiffbereich un-
terhalb der Wasserlinie angeordneten Strémungskorper, das mit
einem Sonar-Ortungsgerat ausgestattet ist, dadurch gekennzeich-
net, dass das Sonar-Ortungsgerat (6) aul3erhalb des Strémungs-
korpers (4) unterhalb des Kiels (5) des Schiffsrumpfes (2) ange-
ordnet ist, dass die Sonar-Messsonde (6) mit einem Abstand zum
Stromungskorper (4) angeordnet ist und dass die Sonar-Mess-
sonde (6) in einer Langsrichtung des Schiffsrumpfes ausgehend
von einem Bug (7) hinter dem Strémungskoérper (4) angeordnet ist,
wobei der Stromungskorper (4) als schmaler linsenférmiger Korper

ausgebildet ist.

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 lautet:

Schiff mit einem Schiffsrumpf und einem im Vorschiffbereich un-
terhalb der Wasserlinie angeordneten Stromungskérper (4), das
mit einem Sonar-Ortungsgerat (6) ausgestattet ist und das Sonar-
Ortungsgerat (6) aulRerhalb des Stromungskorpers (4) als schma-
ler linsenférmiger Koérper in einem separaten Stromungskorper
unterhalb des Kiels (5) direkt am Schiffsrumpf (2) angeordnet ist,
wobei die Sonar-Messsonde (6) mit einem Abstand zum Stro-
mungskaorper (4) und in Langsrichtung des Schiffsrumpfes ausge-

hend vom Bug (7) hinter dem Stromungskérper (4) angeordnet ist.



Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 umfasst den Wortlaut des Patentan-
spruchs 1 nach Hilfsantrag 1 sowie - am Ende angefligt - das Merkmal: ,aul3erhalb
des Slammingbereichs des Schiffes* angeordnet ist.

Dem Gegenstand des Hauptantrags liegt die Aufgabe zugrunde,

,ein Schiff mit den im Oberbegriff dargelegten Merkmalen derart
zu konstruieren, dass ein verbessertes Stromungsverhalten er-
reicht werden kann“ (Eingabe der Patentinhaberin vom
31. Oktober 2005, Anlage neue Beschreibungseinleitung, S. 2,
Abs. 5) , wahrend fir die Hilfsantrage 1 und 2 durch den in der
mindlichen Verhandlung tGberreichten ,Einschub nach Abs. [0008]
Patentschrift* in Abs. 2 die Aufgabe definiert wird, ,ein verbesser-
tes Stromungsverhalten mit einer hydrostatischen Minimierung im
Bereich der Sonar-Messsonde zu erhalten und dabei eine kom-

pakte Ausbildung zu gewahrleisten®.

Nach den Ausfilhrungen der Patentinhaberin in der mundlichen Verhandlung sei
aus der JP 04 204282 A (1) zwar die Anbringung eines Sonars unter dem Kiel und
hinter dem Bug des Schiffes sowie ein Bugwulst offenbart, dort missten aber die
durch den Bugwulst entstandenen Blasen und Turbulenzen durch einen Was-
servorhang beseitigt werden. Bei der DD 270 502 Al (5) dagegen werde ein im
Querschnitt linsenférmiger Bugwulst bei einem Schiff ohne Sonar erwéhnt. Beim
Streitpatent nach Anspruch 1 des Hauptantrags sei aber kein Bugwulst, sondern
ein schmaler linsenférmiger Stromungskérper, der sich auch standig unter der
Wasseroberflache befinde, offenbart. Dieser weise im Gegensatz zum Bugwulst
nach (1) und (5) vorne eine verrundete Kantenlinie und keine stumpfe Form auf,
die Blasen und Gerausche entstehen lasse. Somit sei hier ein andersartiges Str6-
mungsverhalten und eine glattere Fihrung der Wasserumstromung gegeben, die
Blasen und Turbulenzen wie bei (1), von denen das Sonargerat freigehalten wer-

den musse, gar nicht erst entstehen lasse. Weiterhin seien Tiefensonare, die nach



unten orten nicht anféllig, wohingegen nur nach vorne gerichtete Sonare gegen

Blasen, Turbulenzen und Kavitation anfallig seien.

Der Senat halt sich fur die Entscheidung im vorliegenden Einspruchsverfahren
auch nach der - mit Wirkung vom 1. Juli 2006 erfolgten - Aufhebung der Uber-
gangsvorschriften des § 147 Abs. 3 PatG auf Grund des Grundsatzes der "perpe-
tuatio fori" gemaf § 261 Abs. 3 Nr. 2 ZPO analog i. V. m. 8§ 99 Abs. 1 PatG fur zu-
standig (im Anschluss an den Beschluss des 23. Senats vom 19. Oktober 2006
- Az.: 23 W (pat) 327/04).

Der frist- und formgerecht erhobene Einspruch ist zulassig. Mit dem Einspruchs-
schriftsatz hat die Einsprechende den behaupteten Widerrufsgrund der fehlenden
Neuheit substantiiert, in dem sie unter Nennung aller Merkmale des patentierten
Anspruchs 1 darlegt, die beanspruchte Merkmalszusammenfassung ergebe sich
vollstdndig aus dem Abstract und der Figur 3 der JP-Schrift (1). Davon ausgehend
ist der behauptete Widerrufsgrund ohne weiteres auf seine Richtigkeit Gberprufbar,
denn bei der Kirze des Abstracts und der leichten Uberschaubarkeit der nur we-
nige Einzelheiten zeigenden Figur ist eindeutig nachvollziehbar, welche Merkmale
der Entgegenhaltung dem Patentgegenstand im Einzelnen gegeniber gestellt sein
sollen. Ein weitergehender Merkmalsabgleich als Erfordernis fir die Zulassigkeit
des Einspruchs war hier, entgegen der Vermutung der Patentinhaberin, nicht von-
noten. Der Einspruch ist auch begriindet.

Der Gegenstand des angefochtenen Patents stellt in keiner der verteidigten Fas-
sungen der Patentanspriiche nach Hauptantrag oder Hilfsantrag 1 bzw. 2 eine
patentfahige Erfindung i. S. d. PatG 88 1 bis 5 dar.



Als hier zustandiger Fachmann ist ein Schiffsbauingenieur mit Berufspraxis auf
dem Gebiet der Konstruktion von Schiffshillen und Stromungskorpern anzusehen,
der Kenntnisse auf dem Gebiet der Sonaranwendung und -konzeption besitzt.

1. Zum Hauptantrag:

Der Gegenstand des zuldssigen Patentanspruchs 1, dessen Ausfuhrbarkeit der
Senat nicht bezweifelt, ist neu; ein Stromungskorper in linsenférmiger Ausbildung
ist der JP 04 204282 A (1) nicht entnehmbar. Die Neuheit des Anspruchsgegen-
standes gegeniber dem weiter entgegengehaltenen Stand der Technik ist nicht
bestritten und auch nach Uberzeugung des Senats gegeben. Der beanspruchte

Gegenstand beruht jedoch nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

In der Streitpatentschrift (StrPS) ist ausgefuhrt, gattungsgemale Schiffe mit einem
Sonar-Ortungsgerat in einer die Schiffskontur nach vorne wulstartig Uberkragen-
den Ausbuchtung, die gleichzeitig als Stromungskérper (Bugwulst) dient, hatten
unter anderem den Nachteil, dass die GréRe des Strémungskorpers durch die
Abmessungen des Sonargerates vorgegeben sei und dieser deshalb nicht hydro-
dynamisch optimiert werden kdnne, so dass sich ein hoheres Stromungsgerausch
sowie Turbulenzen und Unterdruckbereiche ergdben. Deshalb sei eine Minimie-
rung des erforderlichen Antriebs in Hinsicht auf Leistung und Verbrauch nicht
moglich (S. 1 Abs. [0002] - [0005]).

Eine Verbesserung dieser Probleme soll gemald Patentanspruch 1 prinzipiell da-
durch erreicht werden, dass die Sonar-Messsonde unterhalb des Kiels des
Schiffsrumpfes und in Langsrichtung hinter dem Stromungskorper angeordnet ist,
wobei der Strémungskorper als schmaler, linsenférmiger Koérper ausgebildet ist.
Damit soll eine unabhangige Optimierung von Stromungskoérper, Schiffsrumpf und
Aul3enkonturen des Sonargerats ermdglicht werden. Daraus ergibt sich, dass eine
Optimierung bezlglich Stromungswiderstand zur Verbesserung der Antriebsei-
genschaften, eine verbesserte Unterdriickung von brechenden Bugwellen und

damit eine Reduzierbarkeit der eigenen Ortbarkeit und, zusammen mit einem ver-



besserten Verlauf der Stromungslinien und Blasenschleier, ein stérungsfreierer

Sonarbetrieb ermdglicht werden soll.

Die Druckschrift JP 04 204282 A (1) offenbart durch Figur 3 und unter Hinzuzie-
hung der von der Einsprechenden am 30. November 2007 nachgereichten Teil-
Ubersetzung ein Schiff mit Schiffsrumpf 1 und Bugwulst bzw. Stromungskorper, an
dem auRRerhalb des Stromungskorpers, unterhalb des Kiels hinter dem Bug ein
Sonargerat mit seinem Gehause (31, 32) angeordnet ist. Uber die genaue Form-

gebung des Stromungskorpers am Bug erfahrt der Fachmann in (1) nichts.

Ihm ist aber aus der DD 270 502 Al (5) bekannt, dass abhangig von verschiede-
nen Parametern und Anforderungen an Schiffe Bugwulste oder Strémungskorper
insbesonders zur Verringerung der Stromungswiderstande und damit auch zur
Verminderung von Stromungsturbulenzen, Blasen und Gerauschen verwendet
werden (vgl. dort S. 1. ,Charakteristik der bekannten technischen L&sungen®).
Weiterhin ist in diesem Zusammenhang aus (5) bekannt, dass tiefliegende Bug-
wulste zur Erzielung der genannten Effekte einen linsenférmigen Querschnitt auf-
weisen kdnnen (letzte und vorletzte Zeile der S. 1).

Mit der Verwendung eines eigenstandig stromungsdynamisch optimierten, im
Querschnitt linsenformigen Bugwulstes aus (5) bei einem Schiff mit am Kiel zu-
rickgesetzt angebrachten Bugsonar nach der ungeféahr zeitgleich angemeldeten
Druckschrift (1) kommt der Fachmann somit unmittelbar zur Lehre des An-
spruchs 1, zumal es bei derartig unabhangigen Merkmalen wie Sonar-Abstand
vom Stromungskdrper und dessen stromungsdynamische Form-Optimierung fur
den Fachmann naheliegt, eine unabhangige Optimierung dieser Parameter vorzu-
nehmen.

Weiterhin ist es auch aus der DE 36 30 239A1 (4) bekannt, bei Schiffen das Sonar
unterhalb des Kiel und hinter dem Bug anzubringen, so dass auch aus (4) in Ver-
bindung mit der Lehre von (5), zur Verringerung des Wellenwiderstands einen

Stromungskorper oder Bugwulst vorzusehen, und einer Optimierung dieser Para-



meter der Fachmann zur anmeldungsgemalfen Lehre nach Hauptantrag gefuhrt

wird.

Da der einzige Patentanspruch nicht patentfahig ist, ist das Patent im Umfang des

Hauptantrags nicht rechtsbestandig.

2. Zum Hilfsantrag 1:

Im Patentanspruch 1 dieses Antrags ist gegeniber dem Anspruch 1 nach Haupt-

antrag das Merkmal ergénzt,

dass das Sonar-Ortungsgerat (6) aul3erhalb des Stromungskor-
pers (4) “als schmaler linsenformiger Korper* in einem separaten
Stromungskorper - unterhalb des Kiels (5) ,direkt am Schiffsrumpf®

angeordnet ist.

Da in den Ursprungsunterlagen lediglich der Stromungskoérper am Bug (Bugwulst)
als schmal und linsenférmig beschrieben ist, das Sonar-Ortungsgerat dort jedoch
nur als separater Stromungskoérper, z. B. als Sonardom unter dem Schiff bezeich-
net wird, ist das Zusatzmerkmal so zu verstehen, dass das Sonar-Ortungsgerat (6)
aul3erhalb des Stromungskorpers (4) in einem separaten Strémungskorper ange-
bracht wird und der Bugwulst als schmaler linsenformiger Kérper ausgebildet ist.

Das auf die Anbringung des Sonars direkt am Schiffsrumpf gerichtete Merkmal ist
jedoch, wie beim Hauptantrag bereits ausgefuhrt, aus (1) siehe insbes. Fig. 3 und
aus (4) bekannt, so dass auch hier aus (1) in Verbindung mit (5) bzw. (4) in Ver-
bindung mit (5) das direkt am Schiffsrumpf angeordnete Sonar fir den Fachmann

nahegelegt ist.

Das Patent ist auch in der Fassung des Hilfsantrags 1 nicht rechtsbestandig.



-10 -

3. Zum Hilfsantrag 2:

Der Patentanspruch 1 nach diesem Antrag enthalt gegentber dem nach Hilfsan-
trag 1 noch das am Ende angeflgte, in der Beschreibung Abs. [0019] der StrPS
offenbarte Merkmal (Ursprungsunterlagen S. 4, Abs. 2 der Beschreibung), dass
die Sonar-Messsonde ,aul3erhalb des Slammingbereichs des Schiffes angeordnet
ist”.

Zwar ist das hinzugeftigte Merkmal durch den vorgelegten Stand der Technik nicht
als bekannt nachgewiesen. Diese dem handwerklichen Bereich zuzuordnende
MalRnahme liegt jedoch im Griffbereich des Fachmannes, weil es sich aus seinem
Grundlagenwissen der Funktionsweise und Problembehebung bei Sonaranlagen
naheliegend ergibt, die empfindliche Sonarmesssonde aus dem Bereich starker
Druckwellen- und Blasenbildung durch das Aufschlagen des Schiffes auf die Wel-
len (Slamming) herauszuhalten. Dass diese prinzipielle Erkenntnis dem Fachmann
ohne weiteres zuganglich ist, wurde von der Patentinhaberin zuletzt auch nicht
mehr in Frage gestellt. Auch dieses hinzugefiigte Merkmal fuhrt deshalb nicht zur

Erfindungsqualitat des Beanspruchten.

Das Patent ist daher auch im Umfang des Hilfsantrags 2 nicht rechtsbestandig.

Nach alledem war das angefochtene Patent zu widerrufen.

Der Antrag der Einsprechenden, der Patentinhaberin die ihr durch die Wahrneh-
mung der mindlichen Verhandlung entstandenen Kosten aufzuerlegen, war ab-
zulehnen.

Gemald 8 147 Abs. 3 Satz 2 PatG a. F. gelten fur das Einspruchsverfahren vor
dem Bundespatentgericht die 88 59 bis 62 PatG entsprechend. Nach 8§ 62 Abs. 2
Satz 1 PatG ist es mdglich, die einem Beteiligten entstandenen Kosten einem an-
deren Beteiligten aufzuerlegen, wenn dies der Billigkeit entspricht.

Diese Voraussetzung ist hier nicht gegeben.
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8 59 Abs. 3 verweist auf 8 46 PatG, nach dessen Absatz 1 Satz 2 der Anmelder
Antrag auf Anhorung stellen kann - was der mundlichen Verhandlung entspricht -
dem auch stattzugeben ist, wenn dies sachdienlich ist. Das Gericht hat hier eine
mindliche Verhandlung fur sachdienlich erachtet. Es ist das Recht des Patentin-
habers, sein Patent im Einspruchsverfahren in einer mindlichen Verhandlung zu
verteidigen. Mit der Einspruchseinlegung nimmt der Einsprechende deshalb in
Kauf, dass ihm durch die mindliche Verhandlung Kosten entstehen kdnnen, die er
nach dem Grundsatz der eigenen Kostentragung (Schulte, Komm. zum Patentge-
setz, 7. A., 8 62 Rn. 6) grundsatzlich selbst zu tragen hat.

Eine davon abweichende Kostenauferlegung aus Griinden der Billigkeit kommt in
Betracht, wenn das Verhalten eines Beteiligten nicht mehr mit der gebotenen
Sorgfalt im Einklang steht, und dadurch dem anderen Beteiligten unnoétige Mehr-
kosten entstanden sind (Schulte, a.a. O. 8 62 Rn. 17). Ein solches Verhalten
konnte allenfalls in einem Beharren auf einem rechtlich aussichtslosen Standpunkt
gesehen werden. Dies traf hier aber nicht zu. Auch nach der Rechtsprechung liegt
eine solche Sorgfaltspflichtverletzung nicht vor, wenn der Antrag auf mundliche
Verhandlung aufrechterhalten wird, obwohl nur eine geringe Erfolgsaussicht be-
stand (Schulte a. a. O. 8§ 62 Rn. 20). Der Antrag auf Kostenauferlegung war des-

halb abzulehnen.

Todte Eberhard Hilber Schlenk

Cl



