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BESCHLUSS

In dem Einspruchsverfahren
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08.05



betreffend das Patent 102 34 159

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 19. Juni 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Das Patent wird widerrufen.

Grinde

Das angegriffene Patent 102 34159 (Streitpatent) wurde unter der Bezeichnung
.Blei-Ersatzmaterial fur Strahlenschutzzwecke” am 26. Juli 2002 beim Deutschen
Patent- und Markenamt angemeldet und nach Erteilung am 6. November 2003

veroffentlicht.

Gegen das Patent haben die A... in B... (Einsprechende
zu 1) und die C... AG in D... (Einsprechende zu 2), beim Deut-
schen Patent- und Markenamt am 29. Januar 2004 bzw. 6. Februar 2004 Ein-

spruch eingelegt.



Die Einsprechenden beantragen, das Patent zu widerrufen.

Die Einsprechende zu 1) macht dabei geltend, dass die ersten Alternativen der er-
teilten Anspriiche 1 und 2 nicht ausfiihrbar seien und dass der erteilte Anspruch 1

durch den Offenbarungsgehalt der Druckschrift

- E1)EP 0371699 Al

neuheitsschadlich vorweggenommen sei. Zu den Unteransprichen des Streitpa-

tents verweist sie u. a. auf die Druckschrift

- E2) US 3 514 607.

Die Einsprechende zu 2) begriindet ihren Antrag auf Widerruf damit,

dass gemal § 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG das Patent die Erfindung nicht so deutlich of-

fenbare, dass ein Fachmann sie ausfilhren kdnne,

dass es weiterhin dem Patentgegenstand im Hinblick auf die Druckschriften

- E5) WO 2004/017333 A1 (mit intern. AZ PCT/EP 2003/006085) und
zugeh. Prioritatsschrift

- E6) DE 202 08 918 U1 sowie

- E7) US 5247 182 A

an der Neuheit bzw. erfinderischen Tatigkeit fehle und
dass der wesentliche Inhalt des Patents den Beschreibungen, Zeichnungen, Mo-

dellen, Geratschaften oder Einrichtungen eines anderen ohne dessen Einwilligung

entnommen worden sei.



Zur Stutzung des Widerrufgrundes der widerrechtlichen Entnahme verweist sie auf
diverse Unterlagen (u. a. Kopien betreffend einen Schriftverkehr), und bietet Zeu-

genbeweis an.

Mit Schreiben vom 18. Mai 2007 hat die Einsprechende zu 2) mitgeteilt, dass sie
nicht an der mundlichen Verhandlung teilnehmen werde, dass jedoch die gestell-
ten Antrage bestehen blieben.

In der mindlichen Verhandlung am 19. Juni 2007 verteidigt die Patentinhaberin
das Patent in beschranktem Umfang mit den am 20. Januar 2005 eingegangenen
Patentansprichen 1 und 2 nach Hilfsantrag und vertritt die Auffassung, dass der
Gegenstand des neugefassten Patentanspruches 1 durch den nachgewiesenen

Stand der Technik nicht patenthindernd getroffen sei.

Die Einsprechende zu 1) stellt in der mundlichen Verhandlung den Antrag,

das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin beantragt,

das Patent mit folgenden Unterlagen beschrankt aufrechtzuerhal-

ten:

Patentanspriiche 1 und 2,
Beschreibung, Seiten 1 bis 4,
eingegangen am 20. Januar 2005,

Zeichnung, Figuren 1 und 2 gemal Patentschrift.



Der verteidigte Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut: (nach Korrektur eines

Schreibfehlers in Zeile 5: ,umfasst® statt ,umfassen®):

.Blei-Ersatzmaterial fur Strahlenschutzzwecke im Energiebereich
einer Réntgenréhre mit einer Spannung von 60-125 kV, wobei das
Blei-Ersatzmaterial Sn, Bi und optional W oder Verbindungen die-
ser Metalle umfasst,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Blei-Ersatzmaterial 10-20 Gew.- % Matrixmaterial, 50-
75 Gew.- % Sn oder Sn-Verbindungen und 20-35 Gew.- % Bi oder
Bi-Verbindungen fir Nenn-Bleigleichwerte bis 0,15 mm und 40-
60 Gew. % Sn oder Sn-Verbindungen, 15-30 Gew.- % Bi oder Bi-
Verbindungen und 0-30 Gew.- % W oder W-Verbindungen fir
Nenn-Bleigleichwerte von 0,15-0,60 mm umfasst und es einen
Aufbau aus mindestens zwei getrennten oder miteinander verbun-
denen Schichten unterschiedlicher Zusammensetzung umfasst,
wobei die vom Korper entferntere Schicht tiberwiegend Sn und die
korpernahe(n) Schicht(en) Uberwiegend Bi und optional W um-
fasst.”

Hinsichtlich des verteidigten Unteranspruchs 2 und weiterer Einzelheiten wird auf

den Akteninhalt verwiesen.

1) Die Zustandigkeit des Bundespatentgerichts fur die Entscheidung tber den Ein-
spruch ergibt sich aus 8 147 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG in der bis einschlief3lich
30. Juni 2006 malRgeblichen Fassung. Danach ist nicht das Patentamt, sondern
das Patentgericht zustandig, wenn - wie im vorliegenden Fall - die Einspruchsfrist
nach dem 1. Januar 2002 zu laufen begonnen hat und der Einspruch vor dem

1. Juli 2006 eingelegt worden ist. Diese befristete Regelung ist nach Ablauf von



insgesamt 4 Jahren und 6 Monaten zum 1. Juli 2006 ohne weitere Verlangerung
ausgelaufen, so dass ab 1. Juli 2006 die Zustandigkeit fur die Entscheidung in den
Einspruchsverfahren wieder auf das Patentamt zuriickverlagert wurde. Das Bun-
despatentgericht bleibt gleichwohl fir die durch § 147 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG zu-
gewiesenen Einspruchsverfahren auch nach dem 30. Juni 2006 zustandig, weil
der Gesetzgeber eine anderweitige Zustandigkeit flr diese Verfahren nicht aus-
drucklich festgelegt hat und deshalb der in allen gerichtlichen Verfahren geltende
Rechtsgrundsatz der ,perpetuatio fori“ (analog § 261 Abs. 3 Nr. 2 ZPO und analog
8 17 Abs. 1 Satz 1 GVG) zum Tragen kommt, wonach eine einmal begriindete Zu-
standigkeit bestehen bleibt. Die Aufhebung des § 147 Abs. 3 PatG durch das ,Ge-
setz zur Anderung des patentrechtlichen Einspruchsverfahrens und des Patent-
kostengesetzes” (BGBI 2006, Teil I, Seite 1318) fuhrt zu keiner anderen Beurtei-
lung (vgl. die zur Veroffentlichung vorgesehene Senatsentscheidung
23 W (pat) 327/04 vom 19. Oktober 2006, - Rundsteckverbinder/perpetuatio fori®).

Der Rechtsauffassung, dass die Zustandigkeit des Bundespatentgerichts fir die
durch § 147 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG zugewiesenen Einspruchsverfahren wegen
der Streichung dieser Vorschrift zum 1. Juli 2006 entfallen sei (so die Entschei-
dung des 11.Senats des Bundespatentgerichts 11 W (pat) 383/06 vom
12. April 2007), kann nicht gefolgt werden (vgl. die zur Veréffentlichung vorgese-
hene Senatsentscheidung 23 W (pat) 313/03 vom 10. Mai 2007; siehe dazu ferner
die in die gleiche Richtung weisende ebenfalls zur Veréffentlichung vorgesehene
Entscheidung des 19. Senats 19 W (pat) 344/04 vom 9. Mai 2007 - Einspruchszu-
standigkeit).

2) Die Zulassigkeit der Einspriiche ist zwar nicht angegriffen worden, jedoch von
Amts wegen zu prifen, vgl. Schulte, PatG, 7. Auflage, 8 59 Rdn. 22 und 145.

Gegen die Zulassigkeit der Einspriiche bestehen jedoch keine Bedenken.



Die Einsprechende zu 1) hat innerhalb der Einspruchsfrist gegentber dem erteil-
ten Patentanspruch 1 u. a. den Widerrufsgrund der fehlenden Neuheit geltend ge-
macht und die entsprechenden Tatsachen im Einzelnen angegeben, indem sie im
Einspruchsschriftsatz den erforderlichen Zusammenhang zwischen dem Stand der
Technik nach der Druckschrift E1) und samtlichen Merkmalen des Patentanspru-
ches 1 des Streitpatents hergestellt hat.

Die Einsprechende zu 2) hat innerhalb der Einspruchsfrist u. a. den Widerrufs-
grund der fehlenden Neuheit gegentiber der Druckschrift E5) geltend gemacht und
den erforderlichen Bezug zwischen dem Stand der Technik nach dieser Druck-

schrift und allen Merkmalen des erteilten Patentanspruches 1 hergestellt.

3) Die Zulassigkeit des geltenden Patentanspruches 1 kann dahinstehen, weil sein
Gegenstand nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht, vgl. BGH GRUR 1991,
120, 121 11.1. - ,Elastische Bandage*.

4) Das Streitpatent betrifft Blei-Ersatzmaterial fur Strahlenschutzzwecke im Ener-
giebereich einer Rontgenrdhre mit einer Spannung von 60-125 kV, wobei das Blei-
ersatzmaterial Sn, Bi und optional W oder Verbindungen dieser Metalle umfasst,
vgl. den Abschnitt [0001] der geltenden Beschreibung. Nach den weiteren Anga-
ben in der Beschreibung enthalt herkdmmliche Strahlenschutzkleidung meist Blei
oder Bleioxid als Schutzmaterial. Aus Umwelt- und Gewichtsgriinden wird seit
Jahren nach einem Ersatzmaterial fur Blei gesucht, vgl. die Abschnitte [0003]
und [0004]. Ausweislich der Beschreibung wird beispielsweise zur Gewichtsredu-
zierung gegenuber herkdmmlichen Bleischiirzen in der EP 0 371 699 Al - (ent-
spricht der Druckschrift E1) - ein Material vorgeschlagen, das neben einem Poly-
mer als Matrix Elemente hdéherer Ordnungszahl aufweist. Dabei wird eine grol3e

Anzahl von Metallen genannt, vgl. den Abschnitt [0007].



Als nachteilig wird dabei angesehen, dass die bekannten Strahlenschutzkleidun-
gen aus bleifreiem Material gegeniber Blei einen mehr oder minder starken Abfall
der Absorption unterhalb von 70 kV und tber 110 kV besitzen, was zur Erzielung
der gleichen Abschirmwirkung ein héheres Flachengewicht der Schutzkleidung be-
dingt, vgl. den Abschnitt [0009] der geltenden Beschreibung.

Vor diesem Hintergrund liegt dem Patentgegenstand die technische Aufgabe zu-
grunde, Blei als Strahlenschutzmaterial hinsichtlich seiner Abschirmeigenschaften
Uber einen Energiebereich einer Rontgenréhre mit einer Spannung von 60-125 kV,
also uber einen groReren Energiebereich und tber einen groReren Dickenbereich
der Nennbleigleichwerte zu ersetzen und dabei eine moglichst grofe Gewichtsre-
duzierung zu erreichen. Dabei sollen ausschliel3lich gegenuber Blei umweltfreund-
lichere Materialien zum Einsatz kommen, vgl. den Abschnitt [0012].

Diese Aufgabe soll mit den Merkmalen des Patentanspruches 1 gel6st werden.
Ausweislich der Beschreibung kann - gemal3 der Lehre des Patentanspruches 1 -
durch die abgestimmte Kombination aus Zinn und Wismut und ggf. Wolfram oder
Verbindungen dieser Metalle, ein umweltfreundlicheres Blei-Ersatzmaterial bereit-
gestellt werden, das wesentlich leichter als herkdmmliches Blei- bzw. Bleioxidma-
terial ist und dieses im Energiebereich einer Rontgenréhre mit einer Spannung
von 60-125 kV (d. h. im fir die Réntgendiagnostik wesentlichen Bereich) substitu-
leren kann, vgl. den Abschnitt [0018] der geltenden Beschreibung. Dadurch dass
das Bleiersatzmaterial weiterhin einen Aufbau aus mindestens zwei getrennten
oder miteinander verbundenen Schichten unterschiedlicher Zusammensetzung
umfasst, wobei die vom Korper entferntere Schicht tberwiegend Sn und die kor-
pernahe(n) Schicht(en) tberwiegend Bi und optional W umfasst, kann aus strah-
lenphysikalischer Sicht eine weitere Reduzierung der Strahlenexposition des An-
wenders erzielt und das Gewicht der Schutzkleidung weiter reduziert werden, vgl.
den Abschnitt [0033] der geltenden Beschreibung.



5) Der von den Einsprechenden vertretenen Auffassung, die Lehren der erteilten
Anspriiche 1 und 2 des Streitpatents seien nicht ausfiihrbar, kann nicht beigetre-

ten werden.

Die von der Einsprechenden zu 1) in diesem Zusammenhang vorgetragenen Re-
chenbeispiele, nach denen gemal} der Lehre der erteilten Patentanspriiche 1
und 2 des Streitpatents bei der Zusammensetzung des Blei-Ersatzmaterials Werte
von Uber 100 Gewichtsprozent zustande kommen kénnten und damit zu einem
nicht realisierbaren Gegenstand fiihrten, sind rein hypothetischer Art. Wie sich aus
der zur Auslegung der Patentanspriiche heranzuziehenden Beschreibung und ins-
besondere aus den beiden Tabellen auf S. 3 und S. 4 der Streitpatentschrift ergibt,
sind die einzelnen Komponenten der Zusammensetzung des Bleiersatzmateriales
immer so zu wahlen, dass ihre Summe 100 Gewichtsprozent ergibt.

Soweit die Einsprechende zu 2) in diesem Zusammenhang vorbringt, dass der er-
teilte Patentanspruch 1 unklar sei, weil die beiden alternativen Zusammensetzun-
gen gleichzeitig vorliegen sollen und bei einer Alternative die Angabe des Matrix-
materials fehle, kann dies ebenfalls nicht die Ausfiihrbarkeit in Frage stellen. Dem
Fachmann ist unmittelbar klar, dass im Patentanspruch 1 zwei separate Alternati-
ven fur unterschiedliche Nenn-Bleigleichwerte offenbart sind und dass der zweiten

Zusammensetzung das Matrixmaterial zugesetzt ist.

Der Fachmann ist hier als Ingenieur oder Physiker mit Hochschulabschluss und
langjahriger Berufserfahrung auf dem Gebiet des Strahlenschutzes und der Strah-

lenschutzmaterialien zu definieren.

6) Das - zweifelsohne gewerblich anwendbare - Bleiersatzmaterial nach dem gel-
tenden Patentanspruch 1 ist zwar neu, jedoch beruht es gegentber dem Stand
der Technik nach den Druckschriften E1) und E2) nicht auf einer erfinderischen

Tatigkeit des vorstehend genannten Durchschnittsfachmanns.
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Aus der Druckschrift E1) ist ein Blei-Ersatzmaterial fur Strahlenschutzzwecke im
Energiebereich einer Rontgenrohre mit einer Spannung von 10 bis 200 kV be-
kannt, das Sn, Bi und optional W oder Verbindungen dieser Metalle umfasst (vgl.
Anspruch 1, Merkmal (c)), wobei das Blei-Ersatzmaterial - insoweit entsprechend
der ersten Alternative des verteidigten Patentanspruchs - beispielsweise
20 Gew.- % Matrixmaterial (vgl. Seite 3, Zeilen 31 bis 33 zu Gew.- %), 60 Gew.- %
Sn und 20 Gew.- % Bi bei einem Nenn-Bleigleichwert von zumindest 0,1 mm ent-
halten kann (vgl. zum Matrixanteil: Anspruch 1, Komponente (a); zu den Sn- und
Bi-Anteilen: Anspruch 2, Komponenten (B) und (F) i. V. m. Anspruch 4; zum Nenn-
Bleigleichwert: Anspruch 1, letzte zwei Zeilen) bzw. - insoweit entsprechend der
zweiten Alternative des verteidigten Patentanspruchs - die Metalle Sn, Bi und W
(vgl. Anspruch 11, Komponenten (A), (B) und (F)) mit Anteilen von beispielsweise
40 Gew.- % Sn, 20 Gew.- % Bi und 20 Gew.- % W (vgl. Anspruch 12) bei einem
Nenn-Bleigleichwert von zumindest 0,1 mm (vgl. Anspruch 1, letzte zwei Zeilen)
enthalten kann.

Sonach unterscheidet sich der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 vom
Stand der Technik nach der Druckschrift E1) lediglich dadurch, dass das Blei-Er-
satzmaterial jeweils einen Aufbau aus mindestens zwei getrennten oder miteinan-
der verbundenen Schichten unterschiedlicher Zusammensetzung umfasst, wobei
die vom Korper entferntere Schicht Uberwiegend Sn und die kérpernahe(n)

Schicht(en) Uberwiegend Bi und optional W umfasst.

Dieser Unterschied vermag aber die Patentfahigkeit nicht zu begriinden.

Aus der Druckschrift E2), vgl. dort insb. Spalte 1, Zn. 15 bis 33 und Spalte 2,
Zn. 27 bis 49, ist ein Strahlenschutzmaterial fur Strahlenschutzzwecke im Energie-
bereich einer Rontgenrdhre als Schichtaufbau (,double layer®) unterschiedlicher
Zusammensetzung (,primary absorber z.B. tin“ / ,secondary absorber z.B.
bismuth“) bekannt, wobei in Hinblick auf die Abschirmeigenschaften als vorteilhaft

herausgestellt ist, wenn die Lage mit Sn der einfallenden Strahlung zugewandt ist,
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d. h. vom Koérper entfernter, und die Lage mit Bi der abzuschirmenden Flache zu-

gewandt ist, d. h. korpernah.

Es bedarf daher keiner erfinderischen Tatigkeit, wenn der Fachmann einen ent-
sprechend angeordneten strahlenphysikalisch vorteilhaften Schichtaufbau auch
bei einem Blei-Ersatzmaterial, wie es hinsichtlich seiner méglichen Zusammenset-

zungen aus der Druckschrift E1) bekannt ist, vorsieht.

Soweit die Einsprechende zu 1) in der mundlichen Verhandlung ausgefiihrt hat,
dass beim Gegenstand des Streitpatents im Unterschied zum Stand der Technik
nach der Druckschrift E1) das Bleiersatzmaterial vollig bleifrei sei, so kann dem
nicht gefolgt werden. Die Formulierung ,umfasst* im geltenden Patentanspruch 1

schlie3t namlich nicht aus, dass die Zusammensetzung einen Bleianteil hat.

Damit gelangt der Fachmann ohne erfinderisches Zutun aber schon zum Gegen-

stand des geltenden Patentanspruches 1.

Der geltende Patentanspruch 1 ist daher nicht rechtsbestandig.

7) Mit dem Patentanspruch 1 fallt - aufgrund der Antragsbindung - notwendiger-

weise auch der Patentanspruch 2.

8) Nachdem nur schutzfahiges widerrechtlich enthommen werden kann, der Ge-
genstand des Patentanspruches 1 jedoch, wie vorstehend gezeigt, nicht schutzfa-
hig ist, ist die Frage nach der widerrechtlichen Entnahme gegenstandslos, vgl.
Schulte, PatG, 7. Auflage, § 21, Rdn. 47.
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9) Bei dieser Sachlage war das Patent zu widerrufen.

gez.

Unterschriften



