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betreffend das Patent 199 03 983

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mindliche Verhandlung vom 2. April 2008 durch den Vorsitzenden Richter
Dipl.-Phys. Dr. Bastian, die Richterin Martens sowie die Richter Dipl.-Ing. Hoppler
und Dipl.-Ing. Kleinschmidt

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Auf die am 22. Januar 1999 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte
Patentanmeldung wurde ein Patent mit der Bezeichnung ,Halterung fur eine Ultra-
schall-Prufvorrichtung zur Prifung von metallischen Blechen und Bandern® erteilt.
Die Erteilung wurde am 21. September 2000 veroffentlicht. Das Patent umfasst
sieben Patentanspriche.

Der einzige unabhéngige Patentanspruch 1 hat unter Hinzufligung einer Merk-

malsgliederung folgenden Wortlaut:

M1 Halterung fur eine Ultraschall-Prifvorrichtung von in Vor-
schubrichtung bewegten metallischen Blechen und Ban-
dern mit FlieBwasserspaltankopplung bestehend aus

M2 einem Tragrahmen und

M3 einem darin schwenkbar angeordneten Halter, der mit

M3a einem daran befestigten Sender-Empfanger-Priufkopf

und



M3b mindestens einem Koppelwasser zufihrenden An-
schluss und

M3c einem Koppelwasser ableitenden Anschluss versehen
ist,

dadurch gekennzeichnet, dass
M4 der zufihrende wie auch der ableitende FlieRwasserspalt
M4a mit einer Dicke im Bereich von 0,2 bis 0,4 mm
M4b als ein senkrecht zur Vorschubrichtung liegender
Schlitz (8, 9) ausgebildet ist
M5 und der Halter (2) exzentrisch zur Mitte (4) des Tragrah-

mens (1) aufgehangt ist.

Die Anspriche 2 bis 7 sind auf den Patentanspruch 1 direkt oder indirekt rickbe-

zogen. Beziglich deren Wortlauts wird auf die Patentschrift verwiesen.

Gegen das Patent wurde zundchst am 9. Dezember 2000 von einem am Be-
schwerdeverfahren nicht beteiligten Einsprechenden | Einspruch erhoben, mit dem

der Widerruf des Patents wegen fehlender Patentfahigkeit begehrt wurde.
Der Einsprechende | berief sich dabei pauschal auf die Druckschrift
DE 34 44 481 C1.
Im Ubrigen sei von der S... AG eine Randzonenpriifan-
lage fur Grobbleche mit der patentgeméafen Ultraschall-Prifkopfhalterung bereits

vor 1990 an Mannesmann geliefert worden.

Am 21. Dezember 2000 hat die Einsprechende Il und nunmehrige Beschwerde-
fuhrerin Einspruch gegen das Patent erhoben und damit ebenfalls den Widerruf

des Patents begehrt.



Die Einsprechende Il berief sich im Einspruchsschriftsatz auf die Dokumente

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

DE 34 44 481 Al

AT 307 088 B

DE 76 25 312 U1

JP 60-29663 A Pat. Abstr. of JP, P-367, June 26 1985, Vol 9/-
No. 151

Angebot der Pipetronix GmbH vom 20. Januar 1998 an die Man-
nesmannréhren Service GmbH

Prospekt ,Inspection of Heavy Plates* der Pipetronix GmbH
(Druckvermerk ,Subject to technical modifications 12/98%)
Zeichnung Nr. 120210312 der Salzgitter Industriebau GmbH aus
dem Jahre 1987

Foto eines Posters mit der Abbildung einer Prifvorrichtung mit der
Bezeichnung ,Oscillating beam with probe holders, Ultrasonic
plate body testing equipment”, der Angabe der Namen ,Berner”

und ,Westkamper“ und der Jahreszahl ,1978"

und machte geltend, dass der Patentgegenstand in Hinblick auf die Druckschriften
D1 bis D4 in Verbindung mit durch die Dokumente D5 bis D8 belegbaren offen-

kundigen Vorbenutzungshandlungen nicht auf erfinderischer Téatigkeit beruhe.

Die Einsprechende Il ging in ihrem Einspruchsschriftsatz davon aus, dass aus der

Druckschrift D1 eine Priufkopfhalterung der gattungsgemafen Art bekannt sei, die

neben den Merkmalen des Oberbegriffs des Patentanspruchs 1 auch die Merk-
male M4 und M4b aufweise.

Die Ausbildung der Dicke des Flieliwasserspaltes im Bereich von 0,2 bis 0,4 mm

(Merkmal M4a) sei dem Fachmann durch das ohne Geheimhaltungsvorbehalt er-

folgte Angebot D5 zumindest nahegelegt, ergebe sich fur ihn auch aus physikali-

schen Grinden und sei ansonsten willkirlich gewahlt.



Dariiber hinaus sei dem Fachmann durch die Druckschrift D2 bekannt, den Halter
exzentrisch zur Mitte des Tragrahmens aufzuhdngen (Merkmal M5). Hierzu ver-
weist die Einsprechende Il darauf, dass der aus einem Ankopplungskasten (11),
einem diesen aufnehmenden Rahmen (12) und einem den Rahmen und den
Kasten haltenden Trager (13) gebildete Prifkopfhalter exzentrisch zur Mitte eines
diesen Prufkopfhalter aufnehmenden Grundrahmens (16) aufgehéngt sei. Die ex-
zentrische Aufh&ngung wirde bewirken, dass der in Bandlaufrichtung vorn lie-
gende Teil des Ankopplungskastens mit bezogen auf den hinteren Teil des Kas-
tens groRBerer Vorspannung gegen das Band anliege. Auch wenn bei der Druck-
schrift D2 offensichtlich keine FlieBwasserspaltankopplung vorgesehen sei, ware
der Fachmann nicht gehindert, die aus der Druckschrift D2 bekannte Malinahme
in vorteilhafter Weise auch bei einem gattungsgemal3en Prifkopfhalter vorzuse-
hen, der mit einer FlieBwasserspaltdicke von 0,2 bis 0,4 mm arbeitet.

Der Patentgegenstand beruhe deshalb nicht auf erfinderischer Tatigkeit, zumal
auch keine besondere kombinatorische Wirkung der Merkmale des kennzeich-

nenden Teils des Patentanspruchs 1 erkennbar sei.

Die Patentinhaberin ist dem Vorbringen der beiden Einsprechenden entgegenge-
treten und hat insbesondere geltend gemacht, der Einspruch des Einsprechen-
den | sei nicht hinreichend substantiiert und deshalb unzul&ssig.

Zum Einspruch der Einsprechenden Il vertrat die Patentinhaberin die Auffassung,
dass weder alle oberbegriffichen Merkmale des Patentanspruchs 1 noch das
Merkmal M4a zweifelsfrei aus der Druckschrift D1 zu entnehmen seien.

Die in dem Dokument D5 angegebene Wasserspalteinstellung sei allenfalls als
Zielvorgabe, jedenfalls nicht als echtes Merkmal eines Prifkopfes anzusehen,
zumal das Angebot seinerzeit auch nicht angenommen worden sei.

Zwar stimme die Wirkungsweise der aus der Druckschrift D2 bekannte Lagerung
des Koppelkastens mit der exzentrischen Aufhdngung gemal Merkmal M5 Uber-
ein, die technischen Mittel, die diese Wirkung erzielen, seien jedoch grundver-
schieden.

Somit wiirde in jedem Fall ein erfinderischer Uberschuss verbleiben.



Durch Beschluss vom 15. Marz 2004 hat die Patentabteilung 52 des Deutschen
Patent- und Markenamts den Einspruch des Einsprechenden | als unzuléssig ver-
worfen und das Patent auf den Einspruch der Einsprechenden Il in vollem Umfang

aufrechterhalten.

Die Patentabteilung hielt den Patentgegenstand fur patentierbar. Insbesondere
konnten der von der Einsprechenden Il angezogene Stand der Technik und die
geltend gemachten Vorbenutzungshandlungen, selbst wenn man deren Offenkun-
digkeit unterstellen wirde, das Beruhen des Patentgegenstandes auf erfinderi-
scher Téatigkeit nicht in Frage stellen.

Die Patentabteilung ging dabei von der Druckschrift D1 als nachstkommenden
Stand der Technik aus. Der Fachmann kdnne der Druckschrift D1 die Anregung
entnehmen, dass eine Verringerung der bei der Ultraschallprifung verbrauchten
Menge an Koppelmittel und eine Verbesserung der Priafempfindlichkeit durch Mi-
nimierung der FlieBwasserspalte erzielbar seien. Der Druckschrift D1 sei jedoch
nicht zu entnehmen, die zu- und abfihrenden FlieBwasserspalte als Schlitze mit
definierter Dicke zu gestalten, um damit eine verbesserte Fuhrung des Koppel-
mittels zu erzielen. Hierzu gében auch die anderen im Verfahren bertcksichtigten
Druckschriften keine Anregungen. Die Druckschrift D1 enthalte dariber hinaus
keine Anregung, die exzentrische Aufhdngung des Halters in dem Tragrahmen
vorzusehen und die damit verbundenen Vorteile zu erreichen. Die Patentabteilung
vertrat sinngemalf die Auffassung, dass der Fachmann dazu Anregung auch nicht
aus der Druckschrift D2 angeregt werden konnte, da die pendelnde Aufhdngung
des Priufkopfes in dem Grundrahmen (16) gemald der Druckschrift D2 technisch
nicht mit der exzentrisch zur Mitte des Tragrahmens vorgesehenen Aufhangung

des Halters bei Patentgegenstand vergleichbar sei.

Hiergegen wendet sich die Einsprechende Il mit ihrer Beschwerde und tragt vor,
dass die Patentabteilung zu Unrecht die Offenbarung der Anspruchsmerkmale M4,
M4b und M5 durch die Druckschriften D1 und D2 bestreite. Zur Begriindung wie-

derholt sie im Wesentlichen ihren Vortrag aus dem Einspruch.



Die Beschwerdefuhrerin erlautert, dass die Druckschrift D1 entgegen der Auffas-
sung der Patentabteilung in den Figuren 2 und 4 fur die Wasserzufuhrung und
Wasserabfuhrung FlieRwasserspalte bzw. FlieBwasserschlitze offenbare, die
senkrecht zur Vorschubrichtung ausgebildet seien.

Darlber hinaus sei der aus der Druckschrift D2 bekannte Prufkopfhalter Uber zwei,
symmetrisch zur Mitte des Prufkopfhalters am Priufkopfhalter angebrachte Ge-
lenkhebelverbindungen an einem Tragrahmen (16) aufgeh&angt, wobei sich in Vor-
schubrichtung infolge unterschiedlicher Hebelibersetzungen eine ungleichméaRige
Flachenpressung zwischen Prifkopfhalter und Prifobjekt ergebe. Insoweit sei der
aus der Druckschrift D2 bekannte Prufkopfhalter exzentrisch zur Mitte des Halte-
rahmens am Halterahmen aufgehangt.

Zuletzt weist die Beschwerdefuhrerin darauf hin, dass fur die Funktion der Auf-
hangung des Halters nicht von Bedeutung sei, dass diese exzentrisch zur Mitte
des Tragrahmens erfolge; entscheidend sei vielmehr, dass der Halter exzentrisch
zu sich selbst aufgehangt sei. Nur so kénne die asymmetrische Gewichtsvertei-
lung erreicht werden, die das ansonsten auftretende Kippen der Prifvorrichtung
vermeide.

Im Ubrigen sei die Wahl der Dicke sowohl des zufilhrenden als auch des ableiten-
den Fliedwasserspalts, worunter die Beschwerdeflihrerin die Hohe des sich an die
FlieBwasserschlitze anschlielenden, die Dicke des Koppelwasserfiims bestim-
menden Stromungsdurchgangs zwischen Prifkopfhalter und Priufobjekt versteht,
im Bereich von 0,2 bis 0,4 mm am Anmeldetag aus dem Stand der Technik be-
kannt gewesen. Zur ndheren Begriundung verweist die Beschwerdefihrerin auf ih-
ren Einspruchsschriftsatz. Insbesondere sei der Fachmann aber auch zur Minimie-
rung von Uberkoppelechos bemiiht, moglichst geringe Spaltdicken zu wahlen, so

dass er auch Dicken im Bereich von 0,2 bis 0,4 mm in Betracht ziehe.

Die Beschwerdefuhrerin tragt in ihrem die Beschwerde erganzenden Schriftsatz
vom 13. Juli 2005 (BI. 20, 21 d. A) erstmals vor, dass eine gattungsgemal3e Ultra-
schallprifvorrichtung von FlieRwasserspaltankopplung, wobei die FlieRwasser-

spaltstarke zwischen 0,2 und 0,4 mm liegt, auch aus einer offenkundigen Vorbe-



nutzung bei der D... seit dem Jahre 1980 bekannt sei. Hierzu legt sie

auszugsweise (Blatt 1-3) das Dokument

D9 Qualitatssicherung - Zusammenstellen von Informationen Uber
prufrelevante Daten - Automatische Ultraschallprifanlage SEGBP,
1. Februar 1995

Vvor.

Die Beschwerdefuhrerin beantragt,

den Beschluss des Patentamts vom 15. Méarz 2004 aufzuheben,
soweit dort das Patent in vollem Umfang aufrechterhalten wurde,

und das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin und Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie meint, dass der Patentgegenstand neu sei, auf erfinderischer Tatigkeit beruhe

und gewerblich anwendbar sei.

Die Beschwerdegegnerin geht von der ihrer Auffassung nach gattungsbildenden
Druckschrift D1 aus und meint, dass sich der Patentgegenstand von dieser Lehre
durch samtliche Merkmale des kennzeichnenden Teils des Patentanspruchs 1
unterscheide (Merkmale M4, M4a, M4b und M5).

Keine der Entgegenhaltungen wirde die spezielle Anordnung und Ausbildung der
FlieBwasserspalte, insbesondere eine solche mit einer Dicke im Bereich von
0,2 bis 0,4 mm, nahelegen (Merkmale M4, M4a und M4b). Im Ubrigen seien der

Begriff ,FlieBwasser* von dem Begriff ,Koppelwasser und insoweit auch der Be-



griff ,FlieBwasserspalt* von dem Begriff ,Koppelwasserspalt® zu unterscheiden.
Koppelwasser sei nur jene Wassermenge, die unmittelbar unterhalb des Sender-
Empfanger-Prufkopfes dessen Kopplung an das Prifobjekt ermdgliche, wohinge-
gen das FlieRwasser die gesamte Wassermenge sei, die vom zufiihrenden Spalt
zum abfuhrenden Spalt flie3t und dabei auch den Sender-Empfanger-Prifkopf
umspule.

Die von der Beschwerdefiihrerin im Zusammenhang mit der FlieBwasserspaltdicke
behaupteten Benutzungshandlungen hélt die Beschwerdegegnerin fir unbeacht-

lich, weil deren Offenkundigkeit nicht hinreichend substantiiert sei.

Ebenso wenig gehe aus der Druckschrift D2 das Merkmal der exzentrischen Auf-
hangung des Halters (Merkmal M5) hervor. Die diesbeziigliche Angabe in der Pa-
tentschrift (Spalte 1, Zeile 27-30) sei falsch.

Die anderen im Verfahren befindlichen Dokumente gaben hinsichtlich der Merk-

male des Kennzeichens des Patentanspruchs 1 ebenfalls keine Anregungen.

1. Die zulassige Beschwerde hat keinen Erfolg, weil sie unbegriindet ist. Die Pa-

tentabteilung hat das Patent im Ergebnis zu Recht vollstandig aufrechterhalten.

2. Der fur die Beurteilung der Lehre der Erfindung und des Standes der Technik
zustandige Fachmann ist ein Diplom-Ingenieur (FH) der Fachrichtung Maschinen-
bau, der Uber mehrjahrige Berufserfahrungen bei der Entwicklung und Fertigung
von Ultraschall-Prufvorrichtungen und beim Einsatz solcher Prufvorrichtungen zur

Qualitatskontrolle von metallischen Blechen und Béandern verfligt.

3. Das Patent betrifft eine Halterung fir eine Ultraschall-Prifvorrichtung zur Pri-
fung von metallischen Blechen und Béandern. Solche Prufvorrichtungen werden

insbesondere in der metallurgische Produktion (Walzwerke etc.) im Rahmen der
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Qualitatskontrolle eingesetzt, um MaterialunregelméaRigkeiten wie Verunreinigun-
gen oder Lufteinschlisse etc. zu erkennen. Der Ultraschallkopf der Prufvorrichtung
wird normalerweise ober- oder unterhalb des zu prifenden Material gehalten. Zur
wirksamen Einkopplung der Ultraschallwellen in das Metall ist zwischen dem Ult-
raschallkopf und dem Metall eine Wasserschicht vorgesehen (FlieBwasserspalt-
ankopplung), wobei sowohl die Zufiihrung als auch die Ableitung des Wassers in
die Prufkopfhalterung integriert ist.

Aufgabe der Erfindung ist es, bekannte Halterungen so zu verbessern, dass die
auf dem Blech oder Band verbleibende Wassermenge verringert und somit der
Wasserverbrauch minimiert wird. Eine weitergehende Aufgabe besteht darin, die

Prufempfindlichkeit zu verbessern (Patentschrift, Spalte 1, Zeile 39-45).

Geldst wird die Aufgabe durch eine Halterung fur eine Ultraschall-Prufvorrichtung
mit den oben angegebenen Merkmalen M1 bis M5.

Der Senat geht davon aus, dass die Begriffe ,Koppelwasser* und ,FlieBwasser” in
der Patentschrift weitgehend synonym verwendet werden und eine Unterschei-
dung, wie von der Beschwerdegegnerin geltend gemacht, in der Patentschrift
keine Stltze findet. Dies ergibt sich beispielsweise aus der Angabe zu der Breite
der Schlitze, Uber die das Wasser zu- bzw. abgefuhrt wird. In der Erfindungsbe-
schreibung ist in diesem Zusammenhang von Koppelwasser die Rede (Spalte 1,
Zeile 61-66), in den Anspruchen hingegen von FlieBwasser (Anspruch 3), ohne
dass ersichtlich etwas anderes damit ausgedrtckt werden soll.

Der Senat legt den Anspruch 1 auch dahingehend aus, dass unter der ,Dicke" des
FlieBwasserspaltes die Hohe der Wasserschicht zwischen Prufkopf und Prifob-
jekt, mithin der Abstand zwischen beiden, zu verstehen ist.

Im Ubrigen versteht der Senat unter dem Begriff ,Mitte des Tragrahmens* einer-

seits die geometrische Mitte, d. h. die Halfte der Lange, des Tragrahmens, ander-
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seits aber auch den Masseschwerpunkt bzw. eine Achse durch den Masse-
schwerpunkt. Da der Fachmann aus rein praktischen Erwagungen den Tragrah-
men nicht groRer vorsehen wird als nétig und der Tragrahmen dadurch in Vor-
schubrichtung beidseitig einen zumindest annéhernd gleichen Abstand von dem
Halter aufweist, kann die Angabe ,Mitte des Tragrahmens" auch als ,Mitte des

Halters" verstanden werden.

4. Der Einspruch wurde von der Patentabteilung zu Recht als zuldssig angese-

hen.

Die Einsprechende Il hatte - neben der Einhaltung der sonstigen formlichen Vor-
aussetzungen - in dem Einspruchsschriftsatz die malf3geblichen Grinde fir den
Widerruf des Patent dargelegt und die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen,
im Einzelnen angegeben. Insbesondere hat die Einsprechende Il unter Bezug-
nahme auf konkrete Textstellen aus den Druckschriften D1 bis D4, unter Angabe
der Einzelheiten und Umstédnde der in den Dokumenten D5 bis D8 dokumentier-
ten Benutzungshandlungen und unter Beweisangebot fir die Offenkundigkeit der
geltend gemachten Benutzungshandlungen ausfihrlich dargelegt, welche Merk-
male der Erfindung sie fur bekannt bzw. nahegelegt ansieht. Dies genugt den ge-
setzlichen Anforderungen an die Zulassigkeit des Einspruchs gemaf § 59 Abs. 1
PatG.

Die Beschwerdegegnerin hat erstmals in ihrer Beschwerdeerwiderung vorgetra-
gen, dass die von der Einsprechenden Il behaupteten Vorbenutzungshandlungen
nicht derart substantiiert seien, dass diese im Einspruchsverfahren hatten bertck-
sichtigt werden kénnen, und damit sinngemafd die Zulassigkeit des Einspruchs in

Frage gestellt.

Moglicherweise bestehende Detailliicken im Tatsachenvortrag machen jedoch den
Einspruch nicht zwangslaufig als Ganzes unzulassig. Es kommt vielmehr darauf

an, dass der Patentinhaber und insbesondere das Patentamt durch den Tatsa-
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chenvortrag in die Lage versetzt werden, daraus abschlielende Folgerungen fur
das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Widerrufsgrundes ziehen zu kdnnen
(BGH, Beschluss vom 26. Mai 1988 - X ZB 10/87, BIPMZ 1988, 289 - Messdaten-
registrierung, m. w. N.). Dies ist ausgehend von dem Einspruchsschriftsatz der
Fall.

5. Dass der zweifelsfrei gewerblich anwendbare Gegenstand des Patentan-
spruchs 1 nicht neu sei, kann nicht festgestellt werden, weil keiner der im Verfah-
ren befindlichen Druckschriften D1 bis D9, deren Zugehoérigkeit zum Stand der
Technik zugunsten der Einsprechenden unterstellt, eine Prufkopfhalterung mit
samtlichen Merkmalen des Patentanspruchs 1 enthommen werden kann. Damit

gilt der Gegenstand als neu.

6. Der Patentgegenstand beruht aber auch auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Aus der Druckschrift D1 ist eine Priufkopfhalterung fir die Ultraschallprifung be-
kannt, die in Ubereinstimmung mit dem Merkmal M1 als Halterung fir eine Ultra-
schall-Prufvorrichtung von in Vorschubrichtung bewegten metallischen Blechen

und Bandern mit FlieBwasserspaltankopplung ausgebildet ist (Seite 4, Zeile 1-4).

Die Halterung besteht aus einem Tragrahmen 2 und einer darin in zwei Lager-
punkten 6 schwenkbar aufgehangten Priufkopfhalterung 3 (Seite 9, Zeile 10-21).
Dies steht - abgesehen von der anderen Bezeichnung (,Prufkopfhalterung” statt
,Halter") - in Ubereinstimmung mit den Merkmalen M2 und M3.

Die Prifkopfhalterung héalt - wie die Bezeichnung schon zum Ausdruck bringt - den
Prufkopf 10, der an ihr mittels Spannbuchsen 11 befestigt ist (Seite 10, Zeile 9-13;
Figur 3). Der Prufkopf ist wie Ublich als Sender-Empfanger-Prifkopf ausgebildet
(Seite 4, Zeile 12-14). AulRerdem verfugt die Prufkopfhalterung Uber zwei Koppel-

wasseranschlisse 4 fur die Koppelwasserzufihrung und einen Koppelwasseran-
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schluss 5 fur die Koppelwasserabfiihrung (Seite 10, Zeile 1-3, 9-13; Figur 2, 3).
Insoweit besteht Ubereinstimmung mit den Merkmalen M3a, M3b und M3c.

Aus der Zusammenschau der Figuren 2 und 4 ist dartber hinaus ersichtlich, dass
die Koppelwasseranschlisse 4 fur die Koppelwasserzufihrung jeweils in Schlitzen
minden, die senkrecht zur Vorschubrichtung 9 des Prufobjektes ausgerichtet sind.
Dasselbe gilt fur den Koppelwasseranschluss 5 fur die Koppelwasserabfuhrung.
Dies steht in Ubereinstimmung mit dem Merkmal M4/M4b. Dabei ist der Schlitz fur
die Koppelwasserabfiihrung ersichtlich in beiden Abmessungen (Lange, Breite)

wesentlich breiter als der Schlitz fur die Koppelwasserzufiihrung.

Zur Dicke der FlieBwasserspalten macht die Druckschrift D1 keine Angaben.

Ohne dass die Lagerung 6 der Prifkopfhalterung 3 in der Druckschrift D1 genauer
spezifiziert ware, legen die Figuren 1 und 3 den Schluss nahe, dass diese sym-

metrisch zur Mitte des Tragrahmens 2 ausgebildet ist.

Der Patentgegenstand unterscheidet sich vom Gegenstand der Druckschrift D1
dadurch, dass

M4a  (der zufihrende wie auch der ableitende FlieRwasser-
spalt) mit einer Dicke im Bereich von 0,2 bis 0,4 mm (aus-
gebildet ist)

M5 und der Halter (2) exzentrisch zur Mitte (4) des Tragrah-

mens (1) aufgehangt ist.

Keiner der im Verfahren befindlichen Druckschriften, deren Zugehorigkeit zum
Stand der Technik zugunsten der Einsprechenden unterstellt, kann die Anregung
entnommen werden, den Halter exzentrisch zur Mitte (4) des Tragrahmens (1)

aufzuhangen (Merkmal M5).
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Insbesondere ergibt sich das Merkmal auch nicht aus der Druckschrift D2, aus der
eine Vorrichtung zur kontinuierlichen Bandprifung, an der das zu prifende Band
vorbeilauft, bekannt ist. Die Prufung erfolgt hierbei mittels zweier Schallschwin-
ger 21, 22, die in einem flussigkeitsgefullten Ankoppelkasten 11 angeordnet sind
(Seite 2, Zeile 55-56). Der in einem Rahmen 12 angeordnete Ankoppelkasten 11
ist in einem Trager 13 unterhalb des zu priufenden Bandes vorgesehen und pen-
delnd um eine sich in Vorschubrichtung erstreckende Achse symmetrisch aufge-
hangt (Seite 2, Zeile 48-49).

Zusatzlich ist der Trager 13 in einem Grundrahmen 16 pendelnd um eine sich quer
zur Vorschubrichtung erstreckende Achse gelagert.

Die Aufhangung des Rahmens in dem Trager und die Lagerung des Trégers in
dem Grundrahmen bilden eine kardanische Lagerung fur den Ankoppelkasten, der
sich dadurch dem Oberflachenverlauf des Prifobjekts entsprechend bewegen
kann (Seite 2, Zeile 48-54). Der Fachmann erkennt jedoch ohne weiteres, dass die
beiden Aufhdngungen, obwohl sie gemeinsam zu der angesprochenen kardani-
schen Aufhangung beitragen, auch getrennt betrachtet werden kénnen und ihnen
insoweit auch getrennte Wirkungen zukommen.

Eine der Aufhangungen ist dadurch gekennzeichnet, dass der Trager 13 samt
Rahmen 12 und Koppelkasten 11, die insoweit eine Einheit bilden, in dem Grund-
rahmen 16 Uber einen Hebel 17 und Gelenkhebel 18, 19 aufgehéngt ist. Dies be-
wirkt, dass der Trager um eine sich quer zur Vorschubrichtung erstreckende
Achse pendeln kann. Wo sich diese Achse in Bezug auf den Trager oder den
Grundrahmen befindet, kann der Druckschrift nicht ohne weiteres entnommen
werden. Insbesondere ist nicht ohne weiteres ersichtlich, dass die Aufhangung ex-
zentrisch zur Mitte des Grundrahmens ware. Der Figur 1 kann augenscheinlich le-
diglich entnommen werden, dass die Anlenkpunkte zwischen Hebel 17 bzw. Ge-
lenkhebel 18, 19 einerseits und Tréager 13 andererseits aul3ermittig in Bezug auf
den Grundrahmen angeordnet sind. Dies sagt jedoch noch nichts lber die Lage
der Pendelachse und damit zu der Frage, ob der Trager 13 samt Rahmen 12 und
Koppelkasten 11 exzentrisch zur Mitte des Grundrahmens 16 aufgehangt ist.

Ebenso wenig kann die Lage der Pendelachse aus der auf den ersten Blick
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asymmetrischen Anordnung des Tragers 13 im Grundrahmen 16 hergeleitet wer-
den. Einerseits geben die Zeichnung die tatsachlichen Verhaltnisse nur schema-
tisch wieder, so dass ihr konkrete Grof3enverhéltnisse ohnehin nicht entnommen
werden konnen (Schulte, PatG, 7. Aufl. § 34 Rdn. 321). Dies gilt in gleichem Mal3e
fur die Masseverteilung der einzelnen Baugruppen, aus denen mdglicherweise ein
relevanter Masseschwerpunkt ermittelt werden kénnte. Andererseits liefern weder
die Zeichnung noch die dazugehorige Beschreibung Anhaltspunkte dafur, Erwa-
gungen bezuglich einer irgendwie gearteten Symmetrie oder Exzentrizitat der Auf-
hangung anzustellen und deren besondere Wirkungen bei einer Prifvorrichtung
mit FlieBwasserspaltankopplung zu erkennen. Der Fachmann wird von solchen
Uberlegungen auch deshalb abgehalten, weil die Hebelkonstruktion der Druck-
schrift D2 ausweislich der Angabe auf Seite 2, Zeile 48-54, lediglich zu einer kar-
danischen Lagerung fihrt, die aber auch schon mit der Lehre gemaR der Druck-

schrift D1 mit wesentlich einfacheren Mitteln erzielt wird (D1: Seite 9, Zeile 10-17).

Selbst wenn der in der Druckschrift D2 offenbarten Hebelkonstruktion unter be-
sonderen Umsténden (Seite 2, Zeile 18: ,bei geeigneter Hebelkonstruktion®) die
selbe oder eine ahnliche Wirkung zugeschrieben wird, wie sie bei der erfindungs-
gemal3en exzentrischen Aufhangung auftritt, dass namlich der in Bandlaufrichtung
vorn liegende Teil des Ankoppelkasten beim Anstellen voreilt und im angestellten
Zustand bezogen auf den hinteren Teil des Kastens mit gré3erer Vorspannung
gegen das Band anliegt (Seite 2, Zeile 18-22), so unterscheiden sich die techni-
schen Mittel, mit denen diese Wirkung erzielt werden, doch grundlegend. Eine
aufwéandige Hebelkonstruktion ist nicht vergleichbar mit einer einfachen exzentri-

schen Aufhangung.

Kann der Fachmann der Druckschrift D2 das Merkmal M5 schon nicht entnehmen,
kann er es auch nicht mit den aus der Druckschrift D1 bekannten Merkmalen
kombinieren, so dass ein Naheliegen des Merkmals nicht festgestellt werden

kann.
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Die Beschwerdefuhrerin beruft sich auch ohne Erfolg darauf, dass die Patentinha-
berin ganz im Sinne des Merkmals M5 in der Streitpatentschrift selbst angibt, dass
aus der Druckschrift D2 eine Vorrichtung zur kontinuierlichen Bandprifung be-
kannt sei, bei der eine exzentrisch zur Mitte des Tragrahmens aufgehéngte Halte-
rung fur die Sonde vorgesehen sei (Spalte 1, Zeile 27-30). Fur die Beurteilung der
Schutzfahigkeit eines Patents ist es namlich unschadlich, wenn die Patentschrift
irrtmlich ein Merkmal als vorbekannt bezeichnet. Maldgebend ist insoweit allein
die tatsachliche Sach- und Rechtslage, insbesondere der nach der objektiven
Sachlage zu beurteilende Stand der Technik (BGH, Urteil vom 20. Januar 1994 -
X ZR 102/91, GRUR 1994, 357 - Muffelofen). Wie oben dargelegt, ist die exzentri-
sche Aufhangung gemald Merkmal M5 aus der Druckschrift D2 tatséchlich nicht zu

entnehmen.

Die als Dokument D8 vorgelegte Wiedergabe einer Posters zeigt Details einer
weiteren Aufhangung eines Prufkopfhalters mit einer Prifkopfhalterung, die an ei-
ner Tragerplatte mittels zweier paralleler Hebelarme angelenkt ist. Eine exzent-
risch zur Mitte eines Tragrahmens erfolgende Aufhangung des Halters kann hierin
jedoch nicht erkannt werden. Die abgebildete Aufhdngung hat weder denselben
Aufbau noch dieselbe Wirkung wie eine exzentrische Aufhdngung im Sinne des
Streitpatents, da die Anlenkung mittels zweier paralleler Hebel offensichtlich ledig-
lich dazu fuhrt, dass die Unterseite des Prifkopfes stets in derselben horizontalen
Ausrichtung verbleibt und insoweit auch nicht dem durch den Vorschub des Prif-
objektes bewirkten Kippmoment entgegenwirkt. Etwas anderes konnte auch die
Beschwerdefuhrerin nicht berzeugend vortragen.

Damit liefert auch das Dokument D8, selbst wenn man die von der Beschwerde-
gegnerin in Zweifel gezogene offenkundige Vorveroffentlichung des Inhalts des-
selben zugunsten der Beschwerdefiihrerin unterstellt, keine Anhaltspunkte in
Richtung auf das Merkmal M5. Die Druckschrift D8 liefert insbesondere keine An-
regung, die aus der Druckschrift D1 bekannte Vorrichtung im Sinne des Merk-

mals M5 zu gestalten.
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In den sonstigen im Verfahren befindlichen Druckschriften D3 bis D7 und D9 ist
die Aufhdngung des Prufkopfhalters in einem Tragrahmen tberhaupt nicht ange-
sprochen, so dass sich beziglich des Merkmals M5 deren weitere Erorterung er-

Ubrigt.

Fehlen dem Fachmann jedoch im Stand der Technik somit jegliche Hinweise und
Anregungen, die gattungsgeméafle Halterung fur eine Ultraschall-Prifvorrichtung
mit dem exzentrisch zur Mitte des Tragrahmens aufgehangten Halter zu versehen,
so wurde auch der Gegenstand des Patentanspruchs 1 als Ganzes - unabhangig
von einem moglichen Naheliegen des Merkmals M4/M4a - nicht durch den Stand

der Technik nahelegt.

Darauf, ob es ausgehend von der Druckschrift D1 fir den Fachmann aus irgend-
einem Grund nahelag, die Dicke des FlieBwasserspalts mit 0,2 bis 0,4 mm zu be-
messen (Merkmal M4a), kommt es deshalb nicht mehr an. Eines Eingehens auf
die diesbezuglich von der Beschwerdefuhrerin vorgebrachten Angriffsmittel ein-
schlielich der angebotenen Zeugenbeweise bedarf es folglich nicht. Damit kann
auch dahinstehen, ob die behaupteten Vorbenutzungshandlung tGberhaupt hinrei-

chend substantiiert sind.

Soweit die Beschwerdefuhrerin noch meint, fir die Funktion der Aufhdngung des
Halters sei nicht von Bedeutung, dass diese exzentrisch zur Mitte des Tragrah-
mens erfolge, sondern vielmehr entscheidend, dass der Halter exzentrisch zu sei-
ner eigenen Mitte aufgehangt sei, kann sie auch damit nicht durchdringen. Der
Senat berlcksichtigt namlich insoweit sein ohnehin breites Verstandnis des Be-
griffs ,Mitte des Tragrahmens" (vgl. unter 11.3). Eine Klarstellung des Anspruchs,
insbesondere im Sinne eines eingeengten Verstandnisses des Begriffs ,Mitte des
Tragrahmens®, scheidet aus rechtlichen Grinden aus (BGH, Urteil vom
23. Februar 1988 - X ZR 93/85, GRUR 1988, 757 - Dlngerstreuer).
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7. Unter diesen Umstanden erweist sich der Patentanspruch 1 als rechtsbestéan-
dig. Gleiches qilt fir die den Hauptanspruch weiterbildenden Unteranspriiche 2
bis 7.

Die Patentabteilung 52 hat mit dem mit der Beschwerde angefochtenen Beschluss
vom 15. Marz 2004 das Patent im Ergebnis zutreffend in vollem Umfang aufrecht-
erhalten.

Da sich die Beschwerde insoweit als unbegriindet erweist, war sie zurtickzuwei-
sen.

Dr. Bastian Martens Hoppler Kleinschmidt
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