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hat der 23. Senat (Techn. Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 16. September 2015 unter Mitwirkung des Richters
Dipl.-Phys. Brandt als Vorsitzenden und der Richter Dipl.-Phys. Dr. Friedrich,

betreffend das Patent 10 2004 049 445

Dipl.-Phys. Dr. Zebisch und Dr. Himmelmann

beschlossen:

Der Beschluss der Patentabteilung 54 des Deutschen Pa-

tent- und Markenamts vom 14. Marz 2013 (schriftlich be-

griandet durch Beschluss vom 24. April 2013) wird aufgeho-

ben;

Das Patent Nr. 10 2004 049 445 mit der Bezeichnung ,Pla-

smabrenner”, dem Anmeldetag 8. Oktober 2004 wird in be-

schranktem Umfang aufrechterhalten nach MaRRgabe folgen-

der Unterlagen:

- Patentanspriiche 1 bis 7 gemdalRl Hilfsantrag 3,
Uberreicht in der mundlichen Verhandlung am
16. September 2015;

- 4 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 bis 2.2 gemal
Patentschrift;

- Beschreibungsseiten 2/10 bis 5/10, tberreicht in der
mundlichen Verhandlung am 16. September 2015;

im Ubrigen wird die Beschwerde zuriickgewiesen;

die Druckschriften E15 und E16 werden berucksichtigt.



Grinde

Die Prufungsstelle fur Klasse HO5H des Deutschen Patent- und Markenamts hat
das am 8. Oktober 2004 beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldete
und mit der DE 102004 049 445 A1 am 20. April 2006 offengelegte Pa-
tent 10 2004 049 445 (Streitpatent) mit der Bezeichnung ,Plasmabrenner® durch
Beschluss vom 28. April 2009 erteilt. Das Patent wurde am 19. August 2010 mit
der DE 10 2004 049 445 B4 veroffentlicht.

Im Prufungsverfahren hat die Prufungsstelle den Stand der Technik gemaR den

folgenden Druckschriften bertcksichtigt:

D1 DE 26 42 649 A1,

D2 EP 1324644 A2,

D3 WO 02/013 583 A1,

D4 WO 96/21 339 A1,

D5 EP 0801 882 B1,

D6 EP 0573653 B1,

D7 US 6 207 923 B1,

D8 DE 10144 516 Al,

D9 DE 3832630 Al und
D10 US5132512A.

Gegen das Patent hat die Einsprechende mit Schriftsatz vom 17. November 2010,
am selben Tag beim Deutschen Patent- und Markenamt lGber Fax eingegangen,
Einspruch erhoben. In ihrem Schriftsatz hat sie beantragt, das Streitpatent in vol-
lem Umfang zu widerrufen (8 61 PatG), wobei sie als Widerrufsgrund fehlende
Patentfahigkeit (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG) auf Grund fehlender Neuheit (8 3 PatG)

oder mangelnder erfinderischer Tatigkeit (8 4 PatG) angegeben hat. Sie hat sich



bei ihrer Begrindung im Hinblick auf die fehlende Patentfahigkeit im Einspruchs-
schriftsatz und in einem spéteren Schriftsatz insgesamt zusatzlich zu den von der

Prufungsstelle berticksichtigten Druckschriften auf folgende Dokumente gestitzt:

El  US 5308949 A,

E2 US5 695662 A,

E3  US 2001/0 007 320 A1,
E4 EP 0810052 Al,

E5 US5317 126 A,

E6 EP 0573653 B1 (= D6),
E7 EP1061782A2,

ES US4 814577,

E9 DE 692 22605 T2,

E10 DE 690 14 289 T2,

E11 DE 3032 335 Al,

E12 DE 3050 798 C2,

E13 US 4361748 und
E14 US 3641308

Auf den Einspruch hin hat die Patentinhaberin mit Schriftsatzen vom 15. Juli 2011
und 14. Dezember 2012 den Ansichten der Einsprechenden in allen Punkten wi-
dersprochen und insbesondere ausgefihrt, dass der Gegenstand des erteilten
Anspruchs 1 sowohl neu sei als auch auf einer erfinderischen Tétigkeit des Fach-
manns beruhe. Folglich hat sie beantragt, den Einspruch in vollem Umfang zu-

rickzuweisen und das Patent unverandert aufrechtzuerhalten.

In der Anhérung vor der Patentabteilung 54 des Deutschen Patent- und Marken-

amts am 14. Marz 2013 haben die Beteiligten ihre Antrage jeweils wiederholt.



Als Ergebnis der Anhdrung wurde das Streitpatent durch Beschluss der Patent-
abteilung 54 des Deutschen Patent- und Markenamts in der Anhdrung gemaf

8§ 61 Abs. 1 Satz 1 PatG in vollem Umfang aufrechterhalten.

Die Patentabteilung hat in ihrer auf den 24. April 2013 datierten Beschlussbegrin-
dung ausgefihrt, dass der Gegenstand des Streitpatents gegenuber dem im Ver-
fahren befindlichen Stand der Technik neu sei und auf einer erfinderischen Tatig-
keit des Fachmanns beruhe. Dabei ist sie inhaltlich lediglich auf die Druckschriften
E1 und E2 nadher eingegangen. Die weiteren Druckschriften lagen weiter ab und
gaben keine Uber den erdrterten Stand der Technik hinausgehenden Hinweise.
Auch seien sie von keiner der Beteiligten in der mundlichen Verhandlung aufge-

griffen worden.

In der elektronischen Akte des DPMA finden sich zwei PDF-Dateien mit der Be-
zeichnung ,Beschluss Aufrechterhaltung - Signiert* und jeweils drei zugehdorige
Signaturdateien ,SIG-1¢, ,SIG-2“ und ,SIG-3“. Beide Dateien enthalten jeweils u.a.
zwei mit ,Beschluss® Uberschriebene Teile, wobei die Teile je nach Datei unter-

schiedliche Angaben im Adressenfeld aufweisen.

Jeweils einer der Beschliilsse wurde den Vertretern der beiden Verfahrensbetei-

ligten am 29. April 2013 zugestellt.

Gegen diesen Beschluss der Patentabteilung 54 hat die Einsprechende mit
Schriftsatz vom 22. Mai 2013, am 24. Mai 2013 beim Deutschen Patent- und Mar-
kenamt Uber Fax eingegangen, Beschwerde eingelegt und diese mit Schriftsatz
vom 18.Juli2013 begrindet. In einem weiteren Schriftsatz vom
8. September 2015 hat sie ihre Ansichten nochmals begrtindet und zur Untersttit-

zung die weiteren Druckschriften



E15 Prospekt ,Hypertherm® HD3070®"
E16 US 2004/0 200 810 A1

eingereicht, wobei sie in der miundlichen Verhandlung am 16. September 2015
das Original der Druckschrift E15 vorgelegt und eine bessere und vollstandige Ko-
pie dieser Druckschrift tbergeben hat.

Die Patentinhaberin ist den Ansichten der Einsprechenden mit Schriftsatz vom
13. Dezember 2013 entgegengetreten und hat in diesem Schriftsatz dargelegt,
dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des erteilten und von der Patentabteilung
54 unverandert aufrechterhaltenen Streitpatents sowohl neu sei als auch auf einer

erfinderischen Tatigkeit beruhe.

In der mundlichen Verhandlung am 16. September 2015 hat die Einsprechende

beantragt:

Den Beschluss der Patentabteilung 54 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 14. Marz 2013 (schriftlich begrtiindet durch Be-
schluss vom 24. April 2013) aufzuheben und das Patent
Nr. 10 2004 049 445 zu widerrufen.

Die Patentinhaberin hat in der mindlichen Verhandlung vier neue Satze Patentan-
spriche als Hilfsantrage 1 bis 4 sowie Beschreibungsseiten 2/10 bis 5/10 fur die

Hilfsantrdge 3 und 4 eingereicht. Sie hat beantragt:

1. Hauptantrag

Die Beschwerde zurtickzuweisen.



2.

Hilfsantrag 1

a. Das Patent Nr. 10 2004 049 445 mit der Bezeichnung ,Plasmabrenner”

dem Anmeldetag 8. Oktober 2004 in beschranktem Umfang aufrecht zu

erhalten nach MalRgabe folgender Unterlagen:

Patentanspriiche 1 bis 9 gemald Hilfsantrag 1, Uberreicht in der
mundlichen Verhandlung am 16. September 2015;
4 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 bis 2.2 gemaf3 Patentschrift;

Beschreibungsseiten gemaR Patentschrift;

b. im Ubrigen die Beschwerde zuriickzuweisen;

c. die Druckschriften E15 und E16 als verspéatet zuriickzuweisen.

3.

Hilfsantrag 2

a. Hilfsweise vorgenanntes Patent zu erteilen auf der Grundlage folgender

Unterlagen:

Patentanspriiche 1 bis 9 gemal Hilfsantrag 2, Uberreicht in der
mundlichen Verhandlung am 16. September 2015;
4 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 bis 2.2 gemaf Patentschrift;

Beschreibungsseiten gemaR Patentschrift;

b. im Ubrigen die Beschwerde zuriickzuweisen;

c. die Druckschriften E15 und E16 als verspatet zurtickzuweisen.

4.

Hilfsantrag 3

a. Hilfsweise vorgenanntes Patent zu erteilen auf der Grundlage folgender

Unterlagen:

Patentanspriiche 1 bis 7 gemal Hilfsantrag 3, Uberreicht in der
mundlichen Verhandlung am 16. September 2015;

4 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 bis 2.2 gemal3 Patentschrift;
Beschreibungsseiten 2/10 bis 5/10, Uberreicht in der mundlichen Ver-

handlung am 16. September 2015;

b. im Ubrigen die Beschwerde zurtickzuweisen;

c. die Druckschriften E15 und E16 als verspatet zurtickzuweisen.



5.

Hilfsantrag 4

a. Hilfsweise vorgenanntes Patent zu erteilen auf der Grundlage folgender

Unterlagen:

Patentanspriiche 1 bis 7 gemal Hilfsantrag 4, Uberreicht in der
mundlichen Verhandlung am 16. September 2015;

4 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 bis 2.2 gemaf Patentschrift;
Beschreibungsseiten 2/10 bis 5/10, Uberreicht in der mundlichen Ver-

handlung am 16. September 2015;

b. im Ubrigen die Beschwerde zuriickzuweisen;

c. die Druckschriften E15 und E16 als verspéatet zuriickzuweisen.

Der erteilte und damit gemafl Hauptantrag geltende Anspruch 1 lautet (mit bei

unveréndertem Wortlaut eingefugter Gliederung):

,1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

Plasmabrenner (1) mit

einem Brennerkorper (2)

einer im Brennerkorper (2) angeordneten Elektrode (3)

einer Dise (4), die eine zentrale Diisendffnung (4a) aufweist
und so angeordnet ist, dass sie die Elektrode (3) durch einen
Plasmagaskanal (6a) getrennt abdeckt, der zwischen diesen
gebildet ist,

einer DUsenschutzkappe (7), die eine an ihrer vorderen End-
seite angeordnete, der Dusenéffnung (4a) gegeniberlie-
gende Austritts6ffnung (7a) und einen ringférmigen Sekun-
dargaskanal (9) innerhalb der Disenschutzkappe (7) auf-
weist, der mit der Austrittsoffnung (7a) in Verbindung steht,
wobei die Dusenschutzkappe (7) bezuglich der Elektrode (3)
und der Dise (4) elektrisch isoliert angeordnet ist,

einem zwischen einem Sekundargaseinlass (8b) und dem
vorderen Ende des Sekundargaskanals (9) angeordneten

Sekundargasfuihrungsteil (8), das ein Ring ist, in dem Uber



seinen Kreisumfang mindestens zwei Durchléasse (8a) aqui-
distant angeordnet sind, wobei sich die Durchlasse (8a) ra-
dial erstrecken oder einen Versatz zur Radiale aufweisen,
wobei

1.7 - der Sekundargaskanal (9) zwischen dem Sekundargasfiih-
rungsteil (8) und seinem vorderen Ende derart ausgebildet
ist, dass

1.8 - nach dem Passieren des Sekundargasfihrungsteils (8) ein
zur Langsachse L des Plasmabrenners (1) im Wesentlichen
paralleles Sekundargaskanalteil (9a) vorgesehen ist,

1.9. - sich dem im Wesentlichen parallelen Sekundargaskanalteil
(9a) ein schrag zur Langsachse L des Plasmabrenners (1) in
Richtung zum vorderen Ende des Plasmabrenners (1) fuh-
rendes Sekundargaskanalteil anschlief3t, und

1.10.- am vorderen Ende des Sekundargaskanalteils sich ein un-
ter einem rechten Winkel zur Langsachse L des Plasmab-
renners angeordnetes Sekundargaskanalteil anschlief3t, so
dass das Sekundargas dem Plasmastrahl senkrecht zuge-
fihrt wird."

Beim Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 ist gegentber dem erteilten Anspruch 1 des
Hauptantrags das Merkmal 1.8 préazisiert worden und lautet:

,1.8° - unmittelbar nach dem Passieren des Sekundargasfiih-
rungsteils (8) ein zur Ladngsachse L des Plasmabrenners (1)
unter einem Winkel im Bereich von 0°+15° zur Langsachse L
des Plasmabrenners (1) geneigtes Sekundérgaskanalteil

(9a) vorgesehen ist,”

Zudem wurden Anderungen in den Unteranspriichen 2, 3 und 8 vorgenommen.

Dabei wurden im Anspruch 2 lediglich das Bezugszeichen ,3“ durch ,4“ und in An-
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spruch 8 der Ausdruck ,...dass der Versatz der Radiale im Bereich von 0,5 bis 4
Millimeter liegt.“ durch ,...dass der Versatz zur Radiale im Bereich von 0,5 bis 4
Millimeter liegt* ersetzt. In den Unteranspruch 3 wurde der Zusatz ,Dise (4) oder
die” vor Dusenkappe eingeflgt, so dass dieser Unteranspruch im Hilfsantrag 1 wie

folgt lautet:

»3. Plasmabrenner nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Duse (4) oder die Dusenkappe (5) im Bereich
des Sekundargasfuhrungsteils (8) eine im wesentlichen zylindri-
sche erste Mantelflache aufweist und sich in Richtung zum vorde-
ren Ende des Plasmabrenners (1) eine sich in Richtung zum vor-
deren Ende des Plasmabrenners (1) im wesentlich kegelférmig
verjingende zweite Mantelflache der Dise (4) beziehungsweise
der Dusenkappe (5) anschlief3t.”

Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 unterscheidet sich nicht von dem des Hilfsantrags
1, jedoch wurde der Zusatz ,Duse (4) oder die“ in Anspruch 3 nicht eingefiigt,
sondern stattdessen wurden die Worter ,,1 oder” zu Beginn des Anspruchs 3 ge-

strichen.

Hilfsantrag 3 unterscheidet sich von Hilfsantrag 1 dadurch, dass die Unteran-
spruche 6 und 7 gestrichen und die Anspriiche 8 und 9 zu 6 und 7 umnummeriert
sind. Diese im Hilfsantrag 3 gestrichenen Anspriiche lauten in der erteilten Fas-

sung und damit auch in den Hilfsantragen 1 und 2:

,0. Plasmabrenner (1) nach einem der vorangehenden Ansprlche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Duse (4) oder die Disenkappe
(5) im Bereich des Sekundargasfiihrungsteils (8) eine im Wesent-
lichen zylindrische Mantelflache mit einer Ausnehmung aufweist,
auf die das Sekundéargas nach Passieren des Sekundargasfih-

rungsteils (8) trifft.
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7. Plasmabrenner (1) nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet,

daf die Ausnehmung rund oder mehreckig ist.”

Hilfsantrag 4 unterscheidet sich in derselben Weise von Hilfsantrag 2 wie Hilfs-

antrag 3 von Hilfsantrag 1.

Wegen der auf den Anspruch 1 direkt oder indirekt riickbezogenen Unteranspri-
che 2, 4, 5, 8 und 9 des Hauptantrags und der Hilfsantrage 1 und 2 sowie der
gleichlautenden Unteranspriche 2 und 4 bis 7 der Hilfsantrage 3 und 4 wird genau

wie zu den weiteren Einzelheiten auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die Beschwerde ist zuldssig und insoweit begrindet, als sie zur Aufhebung des
Beschlusses der Patentabteilung 54 des Deutschen Patent- und Markenamts vom
14. Marz 2013 fuhrt, da der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents in der
erteilten Fassung nicht neu ist (88 59 Abs. 1, 21 Abs.1 Nr.1 PatG i.V.m. 83
PatG). Sie fuhrt zu einer beschrankten Aufrechterhaltung des Streitpatents in der
Fassung des Hilfsantrags 3, da der Gegenstand dessen Anspruchs 1 patentféahig
ist, und keiner seiner Unteranspriiche, anders als bei den Hilfsantrdgen 1 und 2,
zu einem Widerspruch zum Anspruch 1 fihrt, so dass die Lehren aller Anspriiche
dieses Antrags auch ausfuhrbar sind (88 61 Abs. 1, 34 Abs. 4, 21 Abs. 1 Nr. 2
PatG).

1. Der Senat legt die Hilfsantrage 2 bis 4 der Patentinhaberin dahingehend aus,
dass diese in den genannten Hilfsantrdgen — wie auch in ihrem Hilfsantrag 1 —

beantragt, das Streitpatent ,in beschranktem Umfang aufrechtzuerhalten®.
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Die Patentinhaberin hat in ihrem Hilfsantrag 1 beantragt, das Patent ,in be-
schranktem Umfang aufrechtzuerhalten®, wohingegen sie in ihren Hilfsantragen 2
bis 4 jeweils beantragt hat, das ,Patent zu erteilen®. Im Einspruchsbeschwerde-
verfahren kann jedoch, wie 8§ 21 und § 61 PatG bestimmen, nur dariber entschie-
den werden, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang das Patent aufrechtzuer-
halten ist oder ob dieses widerrufen wird. Eine Entscheidung, ein Patent zu ertei-

len, ist im Einspruchsbeschwerdeverfahren somit gar nicht moglich.

Die oben genannte Auslegung ergibt sich aus dem Vorbringen der Patentinhaberin
in der mundlichen Verhandlung vom 16. September 2015, in der sie ihre Hilfsan-
trage 2 bis 4 in der Weise eingereicht hat, dass sie den Gegenstand des Streitpa-
tents jeweils in unterschiedlicher Weise beschrankt hat. Damit hat die Patentinha-
berin zum Ausdruck gebracht, dass es ihr in ihren Hilfsantrdgen 2 bis 4 um die
Beschrankung des erteilten Streitpatents geht, sie also insoweit die beschrankte

Aufrechterhaltung des Streitpatents beantragt.

Die Auslegung der Hilfsantrage 2 bis 4 der Patentinhaberin durch den Senat ver-
stoldt nicht gegen den in 8 308 Abs. 1 ZPO niedergelegten Grundsatz ,ne ultra
petita“, wonach das BPatG vom gestellten Antrag nicht abweichen und nur diesem
entsprechen oder ihn zurtickweisen, nicht aber mehr, weniger oder ein aliud zu-
sprechen kann (siehe dazu Schulte, PatG, 9. Auflage, Einl Rdn. 7). Der genannte
Grundsatz hindert namlich den Senat nicht daran, die von der Patentinhaberin ge-
stellten Antrdge auszulegen, weil flr die Bestimmung des Antrags nicht nur des-
sen Wortlaut mafl3gebend, sondern sein Inhalt durch Auslegung auf der Grundlage
des Vorbringens der Patentinhaberin zu ermitteln ist (BGH NJW 1994, 788, 790,
[1.3.a) — Unterhaltsaufwand fur Kind als Schaden; BGH NJW-RR 1997, 1000,
1001, 4. — Funf- und Zehnjahreslaufzeitklauseln in Versicherungsvertrdgen (Deut-
scher Herold); BAG NZA 1993, 561, 562, 11.2.b) — Mitbestimmung des Betriebsrats
bei Anrechnung von Tariflohnerh6hungen auf tGbertarifliche Zulagen sowie bei An-
hebung der Gehalter von AT-Angestellten; Zdller/Vollkommer, ZPO, 30. Auflage,
§ 308 ZPO Rdn. 2).
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2. In der elektronischen Akte des DPMA existieren zwei mit ,Beschluss Aufrecht-
erhaltung - Signiert” bezeichnete PDF-Dateien, die zudem, ebenso wie die Doku-
mentanzeige in den Signaturdateien, jeweils mehrere Beschlusstexte enthalten, so
dass eine prazise Bestimmung der Urschrift nicht méglich ist. Da aber der Tenor
und die Grinde der mehrfach vorhandenen Beschlusstexte in den beiden PDF-
Dateien alle tUbereinstimmen, ist der Inhalt der Entscheidung, die mit den qualifi-
zierten Signaturen versehen werden sollte, zumindest bestimmbar (vgl. BPatG
BIPMZ 2014, 355, 356 - Anordnung zur Erfassung von Beriihrungen auf einer
Tragerplatte), weshalb der Senat keine Veranlassung sieht, das Verfahren nach
8 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 PatG an das Deutsche Patent- und Markenamt zurtickzu-

verweisen.

3. Die Zulassigkeit des Einspruchs ist von Amts wegen in jedem Verfahrenssta-
dium, auch im Beschwerdeverfahren, zu prifen (vgl. Schulte, Patentgesetz mit
EPU, 9. Auflage, § 59 Rdn. 51 und 150 bis 152; BGH GRUR 1972, 592 — ,Sortier-
gerét), da nur das Vorliegen eines zulassigen Einspruchs die sachliche Uberprii-
fung eines erteilten Patents erlaubt.

Vorliegend ist der form- und fristgerecht erhobene Einspruch jedoch zulassig, weil
zu dem geltend gemachten Einspruchsgrund der mangelnden Patentfahigkeit auf
Grund fehlender Neuheit und fehlender erfinderischer Tatigkeit (8 21 Abs. 1 Nr. 1
PatG i. V. m. 88 3 und 4 PatG) substantiiert Stellung genommen wurde. So hat die
Einsprechende genau angegeben, wo welche Merkmale des Gegenstands des
unabhangigen Anspruchs 1 in den einzelnen Druckschriften offenbart seien, so
dass entweder der Gegenstand des Anspruchs 1 neuheitsschadlich getroffen
werde oder sich in naheliegender Weise aus dem genannten Stand der Technik
ergebe. Die Einsprechende hat zudem noch ausftihrlich angegeben, wo oder wie
sich die Merkmale der Unteranspriiche ergaben. Insgesamt sind somit die Tatsa-
chen, die den Einspruch rechtfertigen, im Einzelnen aufgefihrt (§ 59 Abs. 1 Satz 4
PatG). Die Patentabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts und auch die

Patentinhaberin wurden demnach in die Lage versetzt, ohne eigene Nachfor-
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schungen festzustellen, ob die behaupteten Einspruchsgriinde vorliegen (vgl.
hierzu BGH BIPMZ 1988, 250, Leitsatz 2, 251, liSp, Abs.1 - ,Epoxidation;
Schulte, Patentgesetz mit EPU, 9. Auflage, § 59 Rdn. 83 bis 89).

4. Das Streitpatent betrifft einen Plasmabrenner, der sowohl zum Trockenschnei-
den als auch Unterwasserschneiden verschiedener metallischer Werkstiicke dient
(vgl. Abs. [0001] der Streitpatentschrift).

Beim Plasmaschneiden wird zuné&chst ein Lichtbogen (Pilotlichtbogen) zwischen
einer Kathode (Elektrode) und Anode (Duse) geziindet und danach direkt auf ein
Werkstuck tUbertragen, um damit einen Schnitt herzustellen. Dieser Lichtbogen
erzeugt ein Plasma, das ein thermisch hochaufgeheiztes, elektrisch leitfahiges
Gas ist, welches aus positiven und negativen lonen, Elektronen sowie angeregten
und neutralen Atomen und Molekilen besteht. Als Plasmagas werden Gase wie
Argon, Wasserstoff, Stickstoff, Sauerstoff oder Luft eingesetzt. Diese Gase wer-
den durch die Energie des Lichtbogens ionisiert und dissoziiert. Der daraus ent-
stehende Plasmastrahl wird zum Schneiden des Werkstlicks eingesetzt (vgl.
Abs. [0002] bis [0004] der Streitpatentschrift).

Ein moderner Plasmabrenner besteht aus Grundbauteilen wie Brennerkorper,
Elektrode (Kathode), Duse, einer oder mehrerer Schutzkappen, welche die Dise
umgeben, sowie Verbindungen, die zur Versorgung des Brenners mit Strom, Ga-
sen und/oder Flissigkeiten dienen. Die DlUse kann aus einem oder mehreren Tei-
len bestehen. Bei direkt wassergekihlten Brennern wird die Dise von einer Du-
senkappe gehalten. Zwischen der Dise und der Disenkappe stréomt Kihlwasser.
Ein Sekundargas stromt zwischen der Disenkappe und der Schutzkappe. Bei
gasgekuhlten Brennern und indirekt wassergekuhlten Brennern kann die Dusen-
kappe entfallen. Dann stromt das Sekundargas zwischen der Dise und der
Schutzkappe (vgl. Abs. [0005] bis [0007] der Streitpatentschrift).
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Die Elektrode und die Dise sind zueinander in einem bestimmten rdumlichen Ver-
haltnis angeordnet und begrenzen einen Raum - die Plasmakammer, in der dieser
Plasmastrahl erzeugt wird. Der Plasmastrahl kann in seinen Parametern wie z. B.
Durchmesser, Temperatur, Energiedichte und Durchflussrate des Plasmagases
durch die Gestaltung der Dise und Elektrode stark beeinflusst werden (vgl.
Abs. [0008] der Streitpatentschrift).

Fur die unterschiedlichen Plasmagase werden die Elektroden und Disen aus un-
terschiedlichen Materialen und in verschiedenen Formen hergestellt. Disen wer-
den in der Regel aus Kupfer hergestellt und direkt oder indirekt wassergekuhlt. Je
nach Schneidaufgabe und elektrischer Leistung des Plasmabrenners werden DU-
sen eingesetzt, die unterschiedliche Innenkonturen und Offnungen mit unter-
schiedlichen Durchmessern aufweisen und damit die optimalen Schneidergeb-
nisse liefern. Um eine Dise wéahrend des Schneidprozesses vor der Warme und
herausspritzendem geschmolzenem Metall des Werkstiicks zu schitzen, werden
Dusen durch Schutzkappen umschlossen. Durch den Zwischenraum zwischen
Duse und Schutzkappe stromt das schon erwéhnte Sekundargas. Dieses dient zur
Schaffung einer definierten Atmosphére, zur Einschnirung des Plasmastrahls und
zum Schutz vor Spritzen beim Einstechen in das zu schneidende Werksttick (vgl.
Abs. [0009] bis [0011] der Streitpatentschrift).

Beim Unterwasserschneiden wird der Plasmastrahl durch einen Gaswirbel ge-
schutzt, der mit hoher Geschwindigkeit um den Plasmastrahl rotiert, wie dies bei-
spielsweise in der Patentanmeldung DE 38 32 630 Al (= D9) gezeigt wird. Auf der
Dusenkappe werden funf bis zwanzig GasleitfUhrungen in Form eines Stabs sym-
metrisch angeordnet. Das durch die mittels der kegelférmigen tangentialen Anord-
nung der Gasleitfhrungen einerseits und die Brennerkappe anderenseits gebil-
deten Gasleitkanale flieRende Sekundérgas umstromt tangential den Plasmastrahl
und bildet einen hyperbolischen Wirbel, was den Zutritt des Wassers zum Plas-
mastrahl verhindert. Dieser Brenner kann aber auch zum Trockenschneiden ver-

wendet werden, wobei das wirbelnde Sekundérgas die Brennerspitze vor dem ge-
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schmolzenen Metall des Werkstlicks insbesondere beim Einstechen wesentlich
schitzt (vgl. Abs. [0012] der Streitpatentschrift).

Um die Oxidation der noch heiRen Schnittflachen durch eine Reaktion mit dem in
der Umgebungsluft befindlichen Sauerstoff zu verhindern, spielt die Auswahl des
Sekundargases eine wichtige Rolle. In der Patentanmeldung
DE 101 44 516 Al (= D8) wird Stickstoff als Sekundargas eingesetzt. Der Plasma-
strahl wird mit dem Sekundargas, das zwischen der Diisenkappe und der Schutz-
kappe durch den daraus entstandenen Durchgang geleitet wird und aus der ring-
formigen Offnung in die Richtung des Werkstiicks austritt, umstromt. Dadurch wird
eine im Wesentlichen nicht oxidierende Atmosphare am Werkstlck gewahrleistet.
Dieser Effekt kann durch das Zumischen von geringen Anteilen Wasserstoff (z. B.
1 bis 20%) noch verstarkt werden (vgl. Abs. [0013] der Streitpatentschrift).

Im Plasmabrenner nach dem Patent EP 0 573 653 B1 (= D6, E6) wird das durch
einen ringformigen Sekundéargaskanal hindurch tretende Sekundargas durch einen
Isolator zwischen der Dusenkappe und der Schutzkappe ausgerichtet. Der Isolator
hat kleine Bohrungen, die so geformt sind, dass das Sekundargas entlang der
Axialrichtung des Brennerkorpers austritt und mit ausreichender Menge und Ge-
schwindigkeit den Plasmabogen umgibt. In einem anderen Isolator wird der Se-
kundéargasstrom als kreisender Gasstrom erzeugt, indem der im Isolator gebildete
Richtkanal spiralférmig beziglich des Zentralbereiches des Brenners ausgebildet
ist (vgl. Abs. [0014] der Streitpatentschrift).

Im Patent EP 0 801 882 B1 (= D5) lenkt eine Schutzkappe entlang einer kegelfor-
migen Oberflache einer Dusenkappe eine Sekundéargasstromung auf den Lichtbo-
gen. Wahrend des Schneidens wird die Geschwindigkeit dieser Strémung so re-
duziert, dass der Lichtbogen durch sie nicht destabilisiert wird. Diese Schutzkappe
enthalt einige Entliftungséffnungen, die das Uberflissige Gas weglenken. Die
Schutzkappe und die Sekundargasstromung schitzen die Duse vor geschmolze-

nem Metall, das von einem Werkstick auf die Duse spritzen und eine Beschadi-
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gung oder eine Parallellichtbogenbildung bewirken kann (vgl. Abs. [0015] der
Streitpatentschrift).

In den oben genannten Beispielen ergibt sich der Nachteil, dass der Plasmastrahl
durch das direkte Anstromen mit dem Sekundé&rgas instabil wird, insbesondere bei
einem Sekundargasvolumenstrom, der grol3er als der Plasmagasvolumenstrom
ist. Die Instabilitat macht sich vor allem beim Uberfahren von technologisch be-
dingten Schnittfugen und bei Richtungs- und Geschwindigkeitsdnderungen, wie
z.B. an Ecken und am Schneidbeginn bemerkbar. Beim Uberfahren einer
Schnittfuge stabilisiert sich der Schneidlichtbogen nur langsam. Es kommt zum
Schwingen des Schneidlichtbogens. Dieses Schwingen bildet sich auf der entste-
henden Schnittkante ab und fiihrt so zu einer Qualitatsverschlechterung (vgl.
Abs. [0016] der Streitpatentschrift).

Bei dem in der Patentschrift US 6 207 923 B1 (= D7) offenbarten Plasmabrenner
stromt ein Sekundéargas in einem Zwischenraum zwischen einer Dise mit einem
verlangerten Disenmund und einer Schutzkappe. Die Austrittséffnung der Schutz-
kappe ist so geformt, dass der Disenmund sich teilweise zwischen dem Eingang
und dem Ausgang der Austrittséffnung befindet. Eine solche Anordnung erzeugt
eine im wesentlichen saulenférmige Stromung des Sekundargases um den Plas-
mastrahl, ohne den Plasmastrahl wesentlich zu stéren, und soll die Dise vor
hochspritzendem Metall des Werkstiicks schitzen. Nachteil dieses Aufbaus ist,
dass der Disenmund nur unzureichend vor hochspritzendem Metall geschutzt ist,
insbesondere beim Einstechen des Plasmastrahls in das Werkstick. Weiterhin
kann das Sekundargas nicht gezielt in den Plasmastrahl gelenkt werden, um
durch das Sekundargas die Schnitteigenschaften zu beeinflussen und damit eine
gute Schnittqualitat zu erreichen. Denn bei bestimmten Gaskombinationen ist die
aktive Teilnahme des Sekundargases am Plasmaprozess gewiinscht. Dies gilt z.
B. fir das Schneiden von Edelstahlen mit einem Gemisch aus Ar und H; als Plas-
magas und Stickstoff als Sekundargas. Hier wirkt das Sekundargas Stickstoff nicht

nur als Schutzgas, um die Schnittflachen vor dem oxidierenden Sauerstoff in der
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Umgebungsluft zu schitzen, sondern nimmt auch aktiv am Plasmaprozess teil. Es
verringert die Oberflachenspannung der Schmelze, diese wird dunnflissiger und
besser aus der Schnittfuge ausgetrieben. Es entsteht ein bartfreier Schnitt. Mit der
in der US 6 207 923 B1 beschriebenen Anordnung ist dies nicht méglich. Auch bei
der Verwendung von Sauerstoff als Plasmagas fur das Schneiden von Baustéahlen
konnen durch unterschiedliche Zusammensetzung des Sekundargases, bei-
spielsweise unterschiedliche Stickstoff- und Sauerstoffanteile, unterschiedliche
Effekte hinsichtlich der Schnittqualitat erzielt werden (vgl. Abs. [0017] bis [0019]
der Streitpatentschrift).

Vor diesem Hintergrund liegt dem Streitpatent als technisches Problem die Auf-
gabe zugrunde, die beschriebenen Nachteile des Standes der Technik zu beseiti-
gen. Dabei sollen die Funktionen des Sekundargases, wie Schutz vor hochsprit-
zendem Metall, Schaffung einer definierten Atmosphare um den Plasmastrahl und
die aktive Teilnahme des Sekundargases am Plasmaprozess gewabhrleistet sein,
ohne den Plasmastrahl in seiner Stabilitat zu beeinflussen (Vgl. Abs. [0021] der

Streitpatentschrift).

Diese Aufgabe wird durch die Plasmabrenner nach Anspruch 1 des Hauptantrags

und den Ansprichen 1 der Hilfsantrage 1 bis 4 gel6st.

Anspruch 1 des Hauptantrags beschreibt ausgehend vom ublichen Aufbau eines
Plasmabrenners einen Sekundargaskanal. Als Sekundargas ist dabei jegliches
Gas zu verstehen, das aus der Austritts6ffnung der Disenschutzkappe austritt,
also durch die Offnung, durch die auch der Plasmastrahl, das Priméargas, austritt.
Ob dieses Gas dabei auch die Kuhlung der Dise ubernimmt, oder sogar nur fur

diesen Zweck bestimmt ist, spielt dabei keine Rolle.

Bei dieser Beschreibung des Sekundargaskanals bedurfen einige Merkmale einer
Erlauterung. So befindet sich ein ringférmiges Sekundargasfihrungsteil zwischen

dem Sekundargaseinlass und dem vorderen Ende des Sekundargaskanals. Uber
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dessen Umfang befinden sich zwei oder mehr Durchlasse, die sich radial erstre-
cken oder einen Versatz zur Radialen aufweisen (Merkmal 1.6.). Dabei ist ohne
weiteres verstandlich, was eine Radiale ist und wann sich ein Durchlass radial er-
streckt. Anders ist dies mit dem Versatz zur Radialen. Im Sinne des Streitpatents
ist darunter ein Durchlass zu verstehen, der sich in einer Ebene senkrecht zur
Langsachse des Plasmabrenners erstreckt, also in einer Ebene, in der sich auch
Radialen erstrecken. Es sind somit darunter Durchldsse zu verstehen, deren Er-
streckung keine Komponente entlang der Langsachse aufweist. Unter einem
Durchlass ist auch nicht nur eine Bohrung zu verstehen, sondern ein Durchlass
kann auch dann entstehen, wenn der Ring beispielsweise eine Einkerbung auf-

weist, welche im eingebauten Zustand Sekundéargas durchlasst.

Der Sekundéargaskanal beginnt am Sekundargasfuhrungsteil und endet am vorde-
ren Ende des Sekundargaskanals, also an der Austrittséffnung der Disenschutz-
kappe. Der Rest des Kanals, in dem das Sekundargas gefuhrt wird, wird nicht als
Sekundargaskanal bezeichnet, enthalt aber zumindest einen Sekundargaseinlass
(Merkmale 1.7 und 1.6).

Nach dem Passieren des Sekundargasfilhrungsteils ist ein zur Langsachse des
Plasmabrenners im Wesentlichen paralleles Sekundargaskanalteil vorgesehen.
Dabei ist zu beachten, dass bei der anspruchsgeméfRen Lehre nicht ausgeschlos-
sen ist, dass sich zwischen dem Sekundargasfiihrungsteil und dem im Wesentli-
chen parallelen Sekundargaskanalteil noch ein weiterer Sekundargaskanalteil be-
finden kann, beispielsweise einer senkrecht zur Langsachse des Plasmabrenners,
denn es ist im erteilten Anspruch 1 nicht beansprucht, dass sich der im Wesentli-
chen parallele Sekundéargaskanalteil direkt an das Sekundargasfiihrungsteil an-
schlief3t. Beim Anspruch 1 der Hilfsantrage ist dies anders, dort wird beansprucht,
dass dieser Teil unmittelbar nach dem Passieren vorgesehen ist, was aber seiner-
seits wiederum ausschlief3t, dass der im Wesentlichen parallele Sekundéargasfiih-
rungsteil Strukturen besitzt, die ihn unmittelbar nach dem Passieren von einem

solchen abweichen lassen.
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AulRerdem stellt sich beim erteilten Anspruch 1 die Frage, was unter ,im Wesentli-
chen parallel* zur Langsachse zu verstehen ist. Normalerweise wird damit eine
Richtung angegeben, die, soweit es die Fertigungstoleranzen zulassen, parallel
zur Langsachse ist. Dies ist im vorliegenden Patent nicht der Fall, denn im Streit-
patent wird ausgefihrt, dass die Neigung der nahezu zylindrischen ersten Mantel-
flache der Dusenkappe, die die innere Begrenzung des Sekundéargaskanals bildet,
bis zu + 15° betragen kann (vgl. Abs. [0038] des Streitpatents), was eine weit tUber
die Fertigungstoleranzen hinausgehende Neigung gegenuber der Langsachse
bedeutet. Trotzdem wird die Mantelflache als ,im Wesentlichen zylindrisch® be-
zeichnet (vgl. Anspriche 3 und 4) und auch die Figuren 1.2 und 1.3 zeigen eine
aus dieser Neigung resultierende deutliche Neigung des Mittenverlaufs des Se-
kundargaskanals. Der Anspruchswortlaut lasst somit offen, wo die Grenze liegt,
bis zu der ein Sekundargaskanal noch ,im Wesentlichen parallel” zur Langsachse
des Plasmabrenners ist. Damit ist fur dieses Merkmal die breitestmégliche Ausle-
gung dieses Begriffes anzuwenden, was bedeutet, dass alle Neigungen im Be-
reich zwischen - 45° und + 45° von diesem Merkmal umfasst sind, denn dann er-
streckt sich der Sekundargaskanal mehr in Richtung parallel zur LaAngsachse des
Plasmabrenners als senkrecht dazu. Er erstreckt sich damit ,im Wesentlichen pa-
rallel* zur Langsachse und weniger wesentlich senkrecht zur Langsachse. In An-
spruch 1 der Hilfsantrage ist dieses Merkmal prazisiert, indem dort die Neigung
des Sekundargaskanals gegeniber der LaAngsachse in einem Bereich von -15° bis
+15° angegeben wird.

5. Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 geméaf Hauptantrag ist gegenuber
der Lehre der Druckschrift E2 nicht neu (8 3 PatG), so dass er nicht patentfahig

ist.

Als zustandiger Fachmann ist hier ein berufserfahrener Diplom-Physiker oder
Diplom-Ingenieur der Fachrichtungen Elektrotechnik oder Maschinenbau mit

Hochschul- oder Fachhochschulabschluss sowie speziellen Kenntnissen im Be-
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reich der Stromungsmechanik zu definieren, der tber langjahrige Erfahrung in der

Entwicklung von Plasmabrennern verfugt.

Druckschrift E2 offenbart in Ubereinstimmung mit dem Wortlaut des erteilten An-

spruchs 1 einen

1.1. Plasmabrenner (vgl. die Bezeichnung: ,Plasma arc cutting process and

apparatus using an oxygen-rich gas shield®) mit

1.2. einem Brennerkorper (multi-component body 12; siehe Fig. 3A und B
I.V.m. Sp. 6, Z. 15 bis 19: ,FIGS. 3A and 3B show a plasma arc torch 10 accord-
ing to the present invention. It has a multi-component body 12 including a gener-
ally cylindrical main body portion 12a formed of an insulating material such as FR4

fiber glass or Delrin.”),

1.3. einer im Brennerkorper (12) angeordneten Elektrode (electrode 24; vgl.
Sp. 6, Z. 19 bis 25: ,Anode block 14 secured in the body portion 12a has an
opening 14a that receives a plasma gas conduit 16 and an opening 14b that re-
ceives secondary gas conduit 18, both the plasma gas conduit 16 and the sec-
ondary gas conduit 18 pass through an insulator block 20. A nozzle 28 is mounted
immediately below an electrode 24 in a spaced relationship to define a plasma arc

chamber 30 therebetween...”)

1.4. einer DUse (nozzle 28), die eine zentrale Dusendéffnung (exit port 28a)
aufweist und so angeordnet ist, dass sie die Elektrode (24) durch einen Plasma-
gaskanal (plasma arc chamber 30) getrennt abdeckt, der zwischen diesen gebildet
ist (siehe Fig. 3C i. V. m. Sp. 6, Z. 35 bis 39: ,As shown, the nozzle has a configu-
ration specially adapted for a high definition torch with a narrow exit port 28a, a
large diameter nozzle head 28b to act as a good heat sink, a severe cutback or
recess 28c, and a conical body portion 28d."),



-22 -

1.5. einer Dusenschutzkappe (secondary gas cap 72), die eine an ihrer vor-
deren Endseite angeordnete, der Disendtffnung (28a) gegenuberliegende Aus-
trittsoffnung (72a in Fig. 3C; vgl. Sp. 7, Z. 65 bis 67: ,Another principal feature of
this invention is a secondary gas cap 72 threaded at 74 to the insulating body and
gas sealed by o-rings 40c and 40d to the body. The secondary gas cap has a first
portion including a cylindrical body 72a terminating in conical wall portion 72b with
a step 72c in its side wall. A second or face portion 72d includes a step 72e that
mates with step 72c, a groove 72f that holds o-ring 40e, vent ports 729, a recess
72h that holds and positions the swirl ring 60 at its lower edge, an exit orifice 72i
centered on the nozzle exit orifice and closely spaced around the plasma jet, and
wall portions 72j, 72k and 72I that mirror the nozzle in a parallel spaced relation-
ship and define together with the nozzle the exit orifice 72i.”) und einen ringformi-
gen Sekundargaskanal (exit orifice 62) innerhalb der Dlsenschutzkappe (72)
aufweist, der mit der Austrittséffnung (72a) in Verbindung steht, wobei die Dis-
enschutzkappe (72) beziglich der Elektrode (24) und der Duse (28) elektrisch iso-
liert angeordnet ist (vgl. Sp. 7, Z. 5 bis 10: ,As shown, the exit orifice 62 has a flat
annular portion 62a, a conical portion 62b directed downwardly and radially in-
ward, and a final flat annular portion 62c that is generally parallel to the workpiece
36. The orifice passages 62b and 62c mirror the outer dimensions of the adjacent

nozzle surfaces.”),

1.6. einem zwischen einem Sekund&rgaseinlass (secondary gas conduit 18; vgl.
die bereits zitierte Stelle Sp. 6, Z. 19 bis 25) und dem vorderen Ende des Sekun-
dargaskanals (62) angeordneten Sekundargasfihrungsteil (swirl ring 60), das ein
Ring ist, in dem Uber seinen Kreisumfang mindestens zwei Durchlasse (holes 64)
aquidistant angeordnet sind, wobei sich die Durchlasse (64) radial erstrecken oder
einen Versatz zur Radialen aufweisen (siehe Fig. 3D i.V.m. Sp. 6, Z. 61 bis Sp. 7,
Z. 2:,This secondary flow path, and in particular orifice 56, prechamber 58 and the
swirl ring 60 is a principal feature of this invention. It introduces a high degree of
flow uniformity and control over the flow at a point immediately adjacent to the

transferred plasma arc 34. The swirl ring 60 contains a set of off-center, or canted
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holes 64 which introduce a swirling movement to the flow which facilitates the in-
teraction of the secondary gas stream with the jet 34 and has a beneficial effect on

the cut quality.”), wobei

1.7 - der Sekundéargaskanal (62) zwischen dem Sekundargasfihrungsteil (60)
und seinem vorderen Ende derart ausgebildet ist, dass

1.8 - nach dem Passieren des Sekundargasfuhrungsteils (60) ein zur Langs-
achse des Plasmabrenners im Wesentlichen paralleles Sekundargaskanalteil
(siehe den schragen Teil in Fig. 3C, der einen Winkel von weniger als 45° zur
Achse des Plasmabrenners einschliel3t und damit gemaR den vorher gemachten
Ausfuihrungen ,im Wesentlichen parallel“ ist. Die Schraffierung hat einen Winkel
von 45°, was bei technischen Zeichnungen ublich ist.) vorgesehen ist,

1.9. - sich dem im Wesentlichen parallelen Sekundargaskanalteil ein schrag zur
Langsachse des Plasmabrenners in Richtung zum vorderen Ende des Plasma-
brenners fihrendes Sekundérgaskanalteil anschlief3t (der schrage Bereich kann in
zwei Bereiche aufgeteilt werden, die Ubergangslos ineinander tbergehen, da sie

dieselbe Neigung aufweisen), und

1.10. - am vorderen Ende des Sekundargaskanalteils sich ein unter einem rech-
ten Winkel zur Langsachse des Plasmabrenners angeordnetes Sekundargaska-
nalteil anschlief3t, so dass das Sekundargas dem Plasmastrahl senkrecht zuge-
fuhrt wird (siehe den horizontalen und damit senkrecht zur Brennerachse stehen-
den Teil in Fig. 3C).

Da der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 keine weiteren Merkmale aufweist,
ist er demnach gegenuber dem in Druckschrift E2 offenbarten Plasmabrenner

nicht neu (8 3 PatG) und damit auch nicht patentfahig.

6. Da die Einsprechende vor der Patentabteilung die fehlende Ausfihrbarkeit nach
§ 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG nicht geltend gemacht hat, und auch die Patentabteilung
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diese nicht aufgegriffen hat, ist es dem Senat im Einspruchsbeschwerdeverfahren
verwehrt, die erteilten Anspriche auf Ausfiihrbarkeit hin zu tberprifen (vgl. BGH
GRUR 1995, 333 — ,Aluminium-Trihydroxid®, Leitsatz 3). Dies gilt jedoch nicht fur
einen im Einspruchsbeschwerdeverfahren neu eingereichten Anspruchssatz. In
diesem Fall muss der Senat die neue Fassung des Patents in Bezug auf die Ande-
rungen in vollem Umfang auf die Erfullung aller Erfordernisse des Patentgesetzes
und damit auch auf die des 8§ 34 PatG uberprifen (vgl. BGH GRUR 1998, 901 (llI
1)- ,Polymermasse®). Bei dieser Uberprifung ergibt sich im vorliegenden Fall,
dass die Lehre des Anspruchs 6 des Hilfsantrags 1 fur den Fachmann nicht aus-
fuhrbar ist (8 34 Abs. 4 PatG).

So wird im Merkmal 1.8 des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 beansprucht, dass
unmittelbar nach dem Passieren des Sekundargasfiihrungsteils (8) ein zur Langs-
achse L des Plasmabrenners (1) unter einem Winkel im Bereich von 0°+15° zur
Langsachse L des Plasmabrenners (19) geneigter Sekundargaskanalteil (9a) vor-
gesehen ist, an den sich gemall Merkmal 1.9 ein schrag zur Langsachse des
Plasmabrenners in Richtung zum vorderen Ende des Plasmabrenners fuhrender
Sekundargaskanalteil anschlief3t. Im untergeordneten Anspruch 6 wird nun bean-
sprucht, dass die Duse oder Dusenkappe im Bereich des Sekundargasfih-
rungsteils eine im Wesentlichen zylindrische Mantelflache mit einer Ausnehmung
aufweist, auf die das Sekundargas nach dem Passieren des Sekundargasfih-
rungsteils trifft. Dies bedeutet aber, wie auch die Figuren 1.10 bis 1.12 der Streit-
patentschrift zeigen, dass unmittelbar nach dem Passieren des Sekundéargasfih-
rungsteils eine Ausnehmung und eine damit einhergehende Entspannungs-
raumerweiterung angeordnet ist, an die sich erst dann der um 0°t15° geneigte
Sekundérgaskanalteil anschliet. Es kommt auf diese Weise zu einem Wider-
spruch mit Merkmal 1.8° des Anspruchs 1, nach dem der um 0°£15° geneigte Se-
kundargaskanalteil unmittelbar nach dem Passieren des Sekundargasfuh-
rungsteils vorgesehen ist. Eine Anordnung, die beide Merkmale gleichzeitig auf-
weist, ist nicht mdglich, da nur eines von beiden unmittelbar nach dem Passieren

vorgesehen sein kann. Damit ist die sich aus Anspruch 6 unter Rickbezug auf
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Anspruch 1 ergebende Lehre fur den Fachmann nicht nacharbeitbar, so dass eine
Beschrankung des Patents auf den Anspruchssatz des Hilfsantrags 1 nicht még-

lich ist.

Die Sichtweise der Patentinhaberin, dass es sich um eine im Wesentlichen zylind-
rische Innenflache handle, die dann auch eine Ausnehmung haben kénne, welche
sich eben an der in Anspruch 6 angegeben Stelle befindet, kann nicht vertreten
werden, denn das Merkmal 1.8 wurde durch ,unmittelbar erganzt, um die Erfin-
dung von einer Form, wie sie beispielsweise Druckschrift E2 in Fig. 3C zeigt, ab-
zugrenzen. Dort kdnnte namlich sonst der senkrecht zur Langsachse angeordnete
Teil (62a) des Sekundargaskanals unmittelbar nach dem Sekundargasfuhrungsteil
(60) auch als Ausnehmung in der AulRenwand des zur Langsachse im Wesentli-
chen parallelen Sekundargaskanalteils (62b) angesehen werden. Damit wirde die
vorgenommene Einschrankung dann wirkungslos. Im Ergebnis ist das Merkmal

1.8 somit eng auszulegen, so dass es zu dem dargestellten Widerspruch kommt.

7. Da beim Hilfsantrag 2 sowohl Anspruch 1 als auch Anspruch 6 identisch zu
Anspruch 1 und Anspruch 6 des Hilfsantrags 1 sind, ergibt sich dort derselbe Wi-
derspruch zwischen diesen beiden Anspriichen, weshalb auch dort die Lehre des
Anspruchs 6 nicht ausfiihrbar ist (§ 34 Abs. 4 PatG).

8. Die Anspriche des Hilfsantrags 3 sind zuléssig (8 38 PatG) und ihre Lehre ist
ausfuhrbar (8 34 Abs. 4 PatG). Der gewerblich anwendbare (8 5 PatG) Gegen-
stand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 3 ist gegentber dem im Verfahren befind-
lichen Stand der Technik neu (8 3 PatG) und beruht auch auf einer erfinderischen
Tatigkeit des Fachmanns (8 4 PatG), so dass er patentfahig ist.

8.1. Die Anspriche des Hilfsantrags 3 sind zul&ssig, da ihre Lehre urspringlich

offenbart ist und sie den Schutzbereich des Patents nicht erweitern.
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So ist Anspruch 1 eine Kombination der Merkmale der urspringlichen Anspri-
che 1, 8, 9 und 10, bei der noch das Merkmal 1.8 in das Merkmal 1.8° umgewan-
delt wurde. Dies bedeutet, dass eine Beschrankung dahin erfolgt ist, dass das
Wort ,unmittelbar“ vor ,nach dem Passieren des Sekundargasfiihrungsteils (8)*
eingefugt wurde und an Stelle von ,im Wesentlichen paralleles” die Angabe ,unter
einem Winkel im Bereich von 0°+15° zur Langsachse L des Plasmabrenners (1)
geneigtes“ gesetzt wurde. Diese Anderungen sind ebenfalls urspriinglich offen-
bart.

So ist aus den Figuren 1, 1.1 bis 1.9 ersichtlich, dass unmittelbar nach dem Pas-
sieren des Sekundargasfuhrungsteils (8) ein zur Langsachse L des Plasmabren-
ners (1) ,im Wesentlichen paralleler Sekundargaskanalteil folgt, so dass dieses
Merkmal aus diesen Figuren unmittelbar und eindeutig hervorgeht. Damit ist diese
Anderung urspriinglich offenbart.

Zur Prazisierung des Begriffs ,im Wesentlichen parallel“ durch ,unter einem Win-
kel im Bereich von 0°t£15°“ sei zunachst auf die unter Punkt 3. angegebene Sicht-
weise des Senats verwiesen, bei der der Begriff ,im Wesentlichen parallel“ beim
vorliegenden Patent mit ,unter einem Winkel im Bereich von 0°t45°“ gleichgesetzt
wird. Ausgehend von dieser Sichtweise stellt die Anderung in ,unter einem Winkel
im Bereich von 0°£15°“ lediglich die Auswahl eines Teilbereichs dar und ist somit
zulassig. Aber selbst dann, wenn man diese breite Interpretation von ,im Wesent-
lichen parallel® nicht vertreten wurde, wurde sich in der Klarstellung ein Bereich
von 0°t15° ergeben, denn in der urspringlichen Beschreibung wird eine konische
Flache mit einer Neigung von £15° noch als im Wesentlichen zylindrisch bezeich-
net (vgl. Abs. [0038] des Streitpatents sowie S. 9, 1. Abs. der urspriinglichen Be-
schreibung: ,Die Neigung der nahezu zylindrischen ersten Mantelflache der
Dusenkappe 5 kann bis * 15° (Figuren 1.1, 1,2, und 1.3) gegeniber der
Langsachse L des Plasmabrenners 1 betragen.“und Patentanspriiche 3 und 4).

Dies gibt den Rahmen vor, in dem etwas ,im Wesentlichen parallel“ zur Langs-
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achse des Plasmabrenners ist. Damit ist auch diese Anderung urspriinglich offen-
bart.

Aus den genannten Griinden erweitert diese Anderung auch den Schutzbereich
des Patents nicht, denn der Fachmann wird dieses Merkmal zumindest dahinge-
hend verstehen, dass eine Neigung um +15° von der Angabe ,im Wesentlichen
parallel“ mit umfasst ist, da eine entsprechende Interpretation auch bei der Man-
telflache der Dusenkappe vorliegt, welche bei einer solchen Neigung noch als ,im
Wesentlichen zylindrisch“ bezeichnet wird. Es handelt sich somit bei dieser Ande-

rung um eine Klarstellung oder sogar eine Einschrankung des Schutzbereichs.

Die weitere Anderung von ,nach in ,unmittelbar nach® stellt ebenfalls eine Be-
schrankung dar, so dass der Schutzbereich des Anspruchs 1 insgesamt gegen-
uber dem erteilten Patent eingeschrankt ist.

Die Anspriche 2 bis 7 gehen aus den urspriinglichen Anspriichen 2 bis 5, sowie
11 und 12 hervor. Dabei wurden die Anspriiche 3 und 6 richtiggestellt und es
wurde in Anspruch 3 eine Alternative durch Hinzuflgen des Zusatzes ,die Duse
(4) oder” eingefugt, welche im 3. Abs. der S. 6 in den urspringlichen Unterlagen
bzw. Abs. [0026] des Streitpatents offenbart ist. Da sich alle Unteranspriiche direkt
oder indirekt auf Anspruch 1 zuriickbeziehen, erweitern sie auch den Schutzbe-
reich des Patents nicht. Damit sind die Anspriiche des Hilfsantrags 3 insgesamt

zulassig.

8.2. Die Lehren der Anspriche des Hilfsantrags 3 sind ausfihrbar (8 34 Abs. 4
PatG), denn die zu Anspruch 1 in Widerspruch stehenden Anspriche 6 und 7 der
Hilfsantrdge 1 und 2 sind im Anspruchssatz des Hilfsantrags 3 nicht mehr enthal-

ten.

8.3. Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 3 ist neu (8 3 PatG) und

beruht auch auf einer erfinderischen Tatigkeit des Fachmanns (8 4 PatG).
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Bei dieser Beurteilung werden auch die Druckschriften E15 und E16 bertcksich-
tigt. Denn das Patentgesetz kennt lediglich fur die Nichtigkeit nach 8 83 Abs. 4
PatG die Mdglichkeit des Zuriickweisens eines Angriffs- oder Verteidigungsmittels
als verspatet, sofern weitere Bedingungen erfillt sind. Eine entsprechende Rege-
lung gibt es fur das Einspruchsverfahren, das insofern einen anderen Charakter
hat, als es der Uberpriifung eines erteilten Patents durch die Offentlichkeit dient,
nicht (vgl. auch Schulte, Patentgesetz mit EPU, 9. Auflage, Einleitung Rdn. 207 bis
209, § 59 Rdn. 213).

Der Plasmabrenner nach Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 ist neu:

So zeigt die fur den Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags neuheits-
schadliche Druckschrift E2 keinen Sekundargaskanalteil, der um 0°£15° gegen-
Uber der Langsachse des Plasmabrenners geneigt ist, denn die dort vorhandenen
Teile sind alle starker (90°, dann ca. 40°, schlie3lich wieder 90°) gegenuber der

Brennerachse geneigt.

Die Druckschrift E1 zeigt zwar in Fig. 11 einen Sekund&argaskanal, der zwischen
dem Sekundargasfiuhrungsteil (75) und seinem vorderen Ende derart ausgebildet
ist, dass unmittelbar nach dem Passieren des Sekundargasfihrungsteils (75) ein
zur Langsachse des Plasmabrenners unter einem Winkel im Bereich von 0°t£15°
zur Langsachse L des Plasmabrenners geneigter Sekundérgaskanalteil (siehe den
senkrechten Teil, der die Neigung 0° hat) vorgesehen ist (Merkmal 1.8°) und sich
diesem Sekundargaskanalteil ein schrag zur Langsachse des Plasmabrenners in
Richtung zum vorderen Ende des Plasmabrenners fuhrender Sekundargaskanal-
teil anschliel3st (Merkmal 1.9), doch fehlt am vorderen Ende des Sekundargaska-
nalteils ein sich unter einem rechten Winkel zur Langsachse des Plasmabrenners

angeordneter Sekundargaskanalteil.

Ein solcher fehlt auch bei den in Druckschrift E3 gezeigten Ausfihrungsformen

eines Plasmabrenners.
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Aus Druckschrift E4 ist ein unter einem rechten Winkel zur Ladngsachse des Plas-
mabrenners verlaufendes letztes Stiick des Sekundargaskanals zwar bekannt
(vgl. Fig. 1), doch weist der Plasmabrenner kein unter einem Winkel im Bereich
von 0°1£15° zur Langsachse L des Plasmabrenners geneigtes Sekundargaskanal-

teil nach dem Sekundargasfuhrungsteil auf.

Dasselbe gilt auch fir die in den Druckschriften E5 (siehe Fig. 5) und E6 (siehe die
Figuren) offenbarten Plasmabrenner.

Druckschrift E7 zeigt keinen Sekundéargaskanal, sondern einen Gaseinlass fir das
Primargas, welches mittels Durchlassen durch einen Ring (swirl 222) in eine rotie-

rende Bewegung versetzt wird.

Druckschrift E8 beschéftigt sich mit der elektrischen Ansteuerung des Plasma-

brenners und geht nicht néaher auf einen Sekundargaskanal ein.

Druckschrift E9 beschéftigt sich nicht mit Sekundargas. Die dort vorhandenen, die
Duse umgebenden Kanale (100, siehe Fig. 1) werden mit Flissigkeit, insbeson-
dere Wasser betrieben (vgl. S. 11, 12 seiteniibergreifender Abs.: ,Eine konisch
zulaufende Innenflache 96 ist mit Abstand von der auf3eren Kegelstumpfflache 90
des Dusen-Grundteils angeordnet, um einen nach unten verlaufenden, abgewin-
kelten Wasserdurchlal? 98 auszubilden. Das untere Dusen-Bauteil weist einen
Schulterabschnitt auf, der mit Abstand vom horizontalen Schulterabschnitt 88 an-
geordnet ist, um eine ringformige Sammelkammer 100 auszubilden, die mit dem
Wasserdurchlal3 98 in Verbindung steht, durch den Wasser injiziert wird, das aus
dem Wasserdurchgang 42 und durch Wasserstrahl6ffnungen 102 kommt, die in

dem Bundabschnitt 92 des unteren Disen-Bauteils ausgebildet sind.”).

Dies gilt auch fur die Druckschriften E10 (vgl. S. 8, 9 seitenubergreifender Abs.
,Der Kanal 42 leitet das Einspritzwasser in die Disenanordnung 12, wo es in ei-

nen strudelnden Wirbel umgewandelt wird, um den Plasmalichtbogen zu umge-
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ben, wie im einzelnen weiter unten erldutert wird.”), E11 (vgl. S. 11, Mitte: ,Der
Kanal 22 lait Kuhlwasser in die Dusenanordnung 12 gelangen, wo der Wasser-
strom in einen den Plasmalichtbogen umgebenden Wirbel umgewandelt wird.”),
E12 (vgl. Sp. 2, Z. 48 bis 51: ,Der Kanal 22 14t Kiihlwasser in die Diisenanord-
nung 12 gelangen, wo der Wasserstrom in einen den Plasmalichtbogen um-ge-
benden Wirbel umgewandelt wird.”), E13 (vgl. Abstract: ,A plasma arc cutting
torch cools its nozzle with a waterflow between an inner metallic nozzle member
and an outer ceramic nozzle member. A set of auxiliary ports formed in the ce-
ramic element each extend from an associated radial channel that directs a portion
of the water to the plasma arc where it forms an annular ‘jet” that constricts the
arc. The auxiliary ports are located and sized to provide an enhanced flow of water
through the nozzle while maintaining an optimal flow rate through the radial chan-
nel.”) und E 14 (vgl. Abstract: ,In the plasma arc torch disclosed herein, the flow of
plasma toward a workpiece is constricted and accelerated by a radially inward,
laminar jet of liquid which forcefully impinges upon the plasma flow. As the liquid is
relatively dense in relation to the gases comprising the plasma, the plasma flow is
apparently mechanically pinched to reduce its cross section thereby concentrating

the application of heat on the workpiece.”).

Druckschrift E15 zeigt zwar in Figur 3 einen Sekundéargaskanal (siehe den aufie-
ren der beiden Kanéle, der vom ,shield gas* durchlaufen wird), der zunachst einen
Abschnitt parallel zur Langsachse des Plasmabrenners, dann einen schragen Ab-
schnitt und schlie3lich einen kurzen Abschnitt senkrecht zur Langsachse aufweist,
doch zeigt Druckschrift E15 kein Sekundargasfuhrungsteil, weshalb das Merkmal

1.6 und in der Folge auch das Merkmal 1.8° dort nicht gegeben sind.

Druckschrift E16 dient ohnehin lediglich dazu, nachzuweisen, dass Druckschrift
E15 vor dem Anmeldetag des Streitpatents veroffentlicht wurde, und bleibt beziig-

lich seines ubrigen Inhalts somit irrelevant.
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Von den ubrigen von der Prifungsstelle berticksichtigten Druckschriften spielte im
Laufe des Verfahrens lediglich die Druckschrift D10 noch eine Rolle. In ihr ist ein
Sekundargaskanalverlauf offenbart (siehe Fig. 9), bei dem auf einen zur Plasma-
brennerlangsachse parallelen Abschnitt (Neigung 0°) ein schrager Bereich und
dann einer senkrecht zur Langsachse folgt (vgl. gas flow passage 40 in Fig. 9),
und es gibt ein Sekundargasfiuhrungsteil (cap 20) mit Durchlassen (ports 54), die
aquidistant Uber den Umfang des als Ring ausgebildeten Sekundargasfih-
rungsteils angeordnet sind (vgl. Sp. 6, Z. 35 bis 36: ,The ports 54 are preferably
equiangularly spaced and...”), jedoch erstrecken sich die Durchlasse weder radial,
noch weisen sie einen Versatz zur Radialen auf, sondern verlaufen senkrecht zur
Radialen parallel zur Langsachse des Plasmabrenners. Damit sind die Merkmale
1.6 und 1.8 nicht vollstandig offenbart.

Somit ist in keiner der ermittelten Druckschriften ein Plasmabrenner mit allen
Merkmalen des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 3 offenbart, so dass dessen Gegen-
stand neu ist (8 3 PatG).

Zudem beruht er auch auf einer erfinderischen Téatigkeit (8 4 PatG), denn obwohl
alle Merkmale des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 3 in den im Verfahren befindli-
chen Druckschriften fur sich offenbart sind, gibt es fir den Fachmann keinen Hin-
weis, diese Merkmale aus den unterschiedlichen Druckschriften so zu kombinie-
ren, dass er zum Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 3 kommt. Insbe-
sondere gibt es keinen Hinweis darauf, ausgehend von einer der Druckschriften
D10 oder E15 das Sekundargasfuhrungsteil so anzuordnen, dass unmittelbar
nach dem Passieren des Sekund&rgasfihrungsteils ein unter einem Winkel im
Bereich von 0°+15° zur Langsachse des Plasmabrenners geneigtes Sekundar-
gaskanalteil folgen wirde. Ebenso geben die Druckschriften keinen Grund an, wa-
rum ausgehend von Druckschrift E1 oder E3 als letztes Stiick des Sekundargas-
kanals ein solcher senkrecht zur Plasmabrennerachse vorgesehen werden sollte.

In den Druckschriften fehlen schlichtweg Angaben, welche Vorteile durch diese
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MalRnahmen erreicht werden konnten, so dass der Fachmann keinen Anlass

hatte, sie zu ergreifen.

Damit ist der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 3 patentfahig.

8.4. An den Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 kénnen sich die Unteransprtiche 2 bis 7
anschlieBen, da sie vorteilhafte Weiterbildungen des beanspruchten Plasmabren-

ners angeben, welche nicht platt selbstverstandlich sind.

8.5. In der in der mundlichen Verhandlung an die geltenden Anspriche ange-
passten Beschreibung ist der Stand der Technik, von dem die Erfindung ausgenht,

angegeben und die Erfindung anhand der Zeichnung ausreichend erlautert.

9. Bei dieser Sachlage war der angefochtene Beschluss der Patentabteilung 54
aufzuheben und das Patent im Umfang des Hilfsantrags 3 beschrankt aufrechtzu-

erhalten. Im Ubrigen war die Beschwerde zuriickzuweisen.

lll. Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Verfahren Beteiligten das Rechtsmittel der
Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen
hat, ist sie nur statthaft, wenn einer der nachfolgenden Verfahrensméangel gertgt

wird, namlich

1. dass das beschlielRende Gericht nicht vorschriftsméRig besetzt

war,

2. dass bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der
Auslibung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder

wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
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3. dass einem Beteiligten das rechtliche Gehdr versagt war,

4. dass ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Geset-
zes vertreten war, sofern er nicht der Fuhrung des Verfahrens

ausdrucklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. dass der Beschluss aufgrund einer mundlichen Verhandlung
ergangen ist, bei der die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des

Verfahrens verletzt worden sind, oder

6. dass der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be-

schlusses

schriftlich durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als
Bevollmé&chtigten beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, ein-

zureichen oder

durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevoll-
machtigten in elektronischer Form bei der elektronischen Poststelle des BGH,
www.bundesgerichtshof.de/erv.html. Das elektronische Dokument ist mit einer
prufbaren qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz oder
mit einer prifbaren fortgeschrittenen elektronischen Signatur zu versehen. Die
Eignungsvoraussetzungen fir eine Prufung und fur die Formate des elektroni-
schen Dokuments werden auf der Internetseite des Bundesgerichtshofs

www.bundesgerichtshof.de/erv.html bekannt gegeben.

Brandt Dr. Friedrich Dr. Zebisch Dr. Himmelmann
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