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hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 24. Juli 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dipl.-Phys. Dr. Winterfeldt, der Richterin Martens sowie der Richter
Dipl.-Phys. Dr. Stréf3ner und Dipl.-Phys. Dr. Maksymiw

beschlossen:

Nach Prifung des Einspruchs wird das Patent widerrufen.

Grinde

Auf die am 3. Mai 2000 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte und
am 15. November 2001 offengelegte Patentanmeldung ist das nachgesuchte Pa-
tent unter der Bezeichnung ,Verfahren zur Herstellung vollkeramischer Geruste,
insbesondere aus Alumina, in der Zahntechnik® erteilt worden; die Veroffentlichung
der Erteilung ist am 8. Mai 2002 erfolgt.

Gegen das Patent ist ein Einspruch erhoben worden.



Dem Einspruchsverfahren liegt nach Hauptantrag der erteilte Patentanspruch 1

mit folgendem Wortlaut zugrunde:

"Verfahren zur Herstellung von vollkeramischen Gerusten,
insbesondere Kappchen aus Alumina, in der Zahntechnik, wobei
der Stumpf eines Arbeitsmodells mit einer Folie oder einem Trenn-
mittel, das bei Temperaturen Uber 45°C flussig ist und bei Raum-
temperatur eine lippenstiftartige Konsistenz aufweist, Uberzogen
wird, auf diesen Uberzug ein Schlicker wird und nach Trennung
vom Arbeitsmodell der Schlicker nach Trocknung zum Gerust ge-
brannt wird, das anschlieend glasinfiltriert wird,

dadurch gekennzeichnet, daR ein elektrisch leitfahiger Uberzug
verwendet wird, der in ein Gefal® mit Schlicker getaucht wird und
durch Anlegen einer Gleichspannung zwischen dem Gefall und
dem leitfahigen Uberzug ein Auftrag des Feststoffes des Schlickers

auf dem Stumpf des Arbeitsmodells erfolgt."

Der in der mundlichen Verhandlung Uberreichte Patentanspruch 1 nach Hilfsan-
trag hat folgenden Wortlaut:

"Verfahren zur Herstellung von vollkeramischen Gerusten,
insbesondere Kappchen aus Alumina, in der Zahntechnik, wobei
der Stumpf eines Arbeitsmodells mit einer Folie oder Trennmittel,
das bei Temperaturen Uber 45°C flUssig ist und bei Raumtempera-
turen eine lippenstiftartige Konsistenz aufweist, auf diesen Uberzug
ein Schlicker hergestellt durch mit mischen einer Anmischflissigkeit
und eines Aluminapulvers gemaf® Vorschrift des InCeram Verfah-
rens aufgebracht wird und nach Trennung vom Arbeitsmodell der
Schlicker nach Trocknung zum Gerust gebrannt wird, das anschlie-

Rend glasinfiltriert wird,



wobei ein elektrisch leitfahiger Uberzug verwendet wird, der in ein
Gefald mit dem Schlicker getaucht wird und durch Anlegen einer
Gleichspannung zwischen dem Gefal und dem leitfahigen Uberzug
ein Auftrag des Feststoffes des Schlickers auf den Stumpf des Ar-

beitsmodells erfolgt."

Dem Gegenstand des Patents liegt die Aufgabe zugrunde, zur Herstellung vollke-
ramischer Geruste das Auftragen des Schlickers so vorzunehmen, dass mit dem
Schlickerauftrag bereits die gewlinschte gleichmaRige Schichtstarke erzielt wird
(Sp. 2, Z. 7-11 der Patentschrift).

Zur Begrindung des Einspruchs verweist die Einsprechende unter anderem auf

folgende Druckschriften:

E1
E2
E3
E8

WO 99 50 480 A1
DE 196 11734 C2
DE 198 12 664 C2

(
(
(
(E8) DE 27 05770 A1

)
)
)
)

Die Einsprechende fuhrt aus, dass aus den Druckschriften (E2) bzw. (E3) gat-
tungsgemale Verfahren zur Herstellung vollkeramischer Gerlste bekannt seien.
Weiter zeige die Druckschrift (E1) ein Verfahren, bei dem auf einem Arbeitsmodell
durch elektrophoretische Abscheidung ein vollkeramisches Dentalteil herstellbar
sei. Hierzu werde ein elektrisch leitfahiger Uberzug verwendet und der Stumpf des
Arbeitsmodells in ein Gefal® mit Schlicker getaucht. Durch Anlegen einer Gleich-
spannung zwischen dem Gefal und dem leitfahigen Uberzug erfolge ein Auftrag
des Feststoffes des Schlickers auf dem Stumpf des Arbeitsmodells. Mithin beruhe
der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gegenuber einer Zusammenschau der
Druckschriften (E2) bzw. (E3) und (E1) auf keiner erfinderischen Tatigkeit. Zum
Hilfsantrag flhrt die Einsprechende aus, dass der Patentanspruch 1 nicht zulassig

sei, da es sich bei dem neuen Merkmal um das Herausgreifen eines beliebigen,



nicht hervorgehobenen Merkmals handle. Im Ubrigen kénne dieses neue Merkmal
die erfinderische Tatigkeit nicht stutzen, da die Verwendung von wassrigen Lo-

sungsmitteln in (E1) nicht ausgeschlossen werde.



Die Einsprechende stellt den Antrag,

das Patent zu widerrufen.

Der Patentinhaber stellt den Antrag,

das Patent wie erteilt aufrechtzuerhalten (Hauptantrag), hilfsweise
gemald Anspruch 1, Uberreicht in der mindlichen Verhandlung,

ubrige Unterlagen wie erteilt.

Der Patentinhaber fuhrt zum Hauptantrag im Wesentlichen aus, dass nur aus den
Druckschriften (E2) und (E3) Schlicker im Sinne des Patentgegenstandes bekannt
seien, wahrend in der Druckschrift (E1) nur von einer ,Suspension in einem pola-
ren Losungsmittel die Rede sei, und insbesondere die Verwendung von Wasser
als Losungsmittel ausgeschlossen sei. Zudem sei (E1) gattungsfremd, da dort die
Rede von Kronen, kinstlichen Zahnen oder Briucken sei, wahrend sich das Patent
auf die Herstellung von Gertsten richte. Weiter misse in (E1) das Arbeitsmodell
dupliziert werden, was einen Mehraufwand darstelle. Der Gegenstand des Patent-
anspruchs 1 nach Hauptantrag sei demnach auch aus einer Zusammenschau der
Druckschriften (E2) bzw. (E3) und (E1) nicht nahegelegt. Im Hinblick auf den
Hilfsantrag fuhrt der Patentinhaber weiter aus, dass fir den Fachmann, einen
Zahntechniker, ein nach dem InCeram-Verfahren hergestellter Schlicker, welcher
als Losungsmittel Wasser vorsehe, seit ca. 15 Jahren bekannt sei, wobei dieser
Schlicker fur die Herstellung von Gerlsten am besten geeignet sei. Der Patentan-
spruch 1 nach Hilfsantrag hebe sich damit noch weiter von der Lehre nach (E1)
ab, da gegenuber der Druckschrift (E1) das Vorurteil Gberwunden werden musse,

beim Anlegen einer Gleichspannung Wasser als Losungsmittel einzusetzen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.



Der Senat entscheidet im Einspruchsverfahren auf Grund mundlicher Verhandlung
in entsprechender Anwendung von PatG § 78 (vgl. BPatG Mitt. 2002, 417, 418 —
Etikettierverfahren).

Der frist- und formgerecht eingelegte Einspruch ist zuldssig, denn es sind inner-
halb der Einspruchsfrist die den Einspruch rechtfertigenden Tatsachen im Einzel-
nen dargelegt, so dass der Patentinhaber und insbesondere der Senat daraus
abschliellende Folgerungen fur das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Wider-

rufsgrundes ziehen kdnnen. Der Einspruch fuhrt auch zum Erfolg.

A. Hauptantrag

1. Die geltenden Patentanspriche sind zulassig. Sie finden ihre Stitze in den am

Anmeldetag eingereichten Anspriichen 1 bis 4.

Der nach Merkmalen gegliederte Patentanspruch 1 lautet:

a) Verfahren zur Herstellung von vollkeramischen Gerusten, insbesondere
Kappchen aus Alumina, in der Zahntechnik,

b) wobei der Stumpf eines Arbeitsmodells mit einer Folie oder einem
Trennmittel, das bei Temperaturen uber 45° C flussig ist und bei Raumtem-
peratur eine lippenstiftartige Konsistenz aufweist, iUberzogen wird,

c) auf diesen Uberzug ein Schlicker aufgebracht wird und

d) nach Trennung vom Arbeitsmodell der Schlicker nach Trocknung zum Ge-
rust gebrannt wird, das anschlieRend glasinfiltriert wird,

dadurch gekennzeichnet, dass

e) ein elektrisch leitfahiger Uberzug verwendet wird, der in ein GefaR mit

Schlicker getaucht wird, und



f) durch Anlegen einer Gleichspannung zwischen dem Gefall und dem
leitfahigen Uberzug ein Auftrag des Feststoffes des Schlickers auf dem

Stumpf des Arbeitsmodells erfolgt.

2. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist zwar neu, aber er beruht nicht auf

einer erfinderischen Tatigkeit.

Aus den Druckschriften (E2) und (E3) sind, wie der Anmelder einraumt, gattungs-
gemale Verfahren zur Herstellung von vollkeramischen Gerlisten aus Alumina in
der Zahntechnik bekannt (vgl. Sp. 1, Z. 6-24 der Streitpatentschrift und in (E2) und
(E3) jeweils den Anspruch 1; entspricht Merkmal a)). Bei diesem Verfahren wird
der Stumpf des Arbeitsmodells mit einer Folie (vgl. in (E2) den Anspruch 1) oder
einem Trennmittel, das bei Temperaturen Uber 45° C flissig ist und bei Raumtem-
peratur eine lippenstiftartige Konsistenz aufweist (vgl. in (E3) den Anspruch 1),
Uberzogen (entspricht Merkmal b)). Danach wird auf diesen Uberzug ein Schlicker
aufgebracht (vgl. in (E2) und (E3) jeweils den Anspruch 1; entspricht Merkmal c)).
Nach dem Auftragen des Schlickers wird dieser vom Arbeitsmodell getrennt und
nach Trocknung zum Gerust gebrannt, welches anschlieRend glasinfiltriert wird
(vgl. in (E2) und (E3) jeweils den Anspruch 1; entspricht Merkmal d)).

Uber diese gattungsbildenden Merkmale hinaus sind den Druckschriften (E2) und
(E3) keine Anregungen im Hinblick auf die kennzeichnenden Merkmale des Pa-

tentanspruchs 1 nach Streitpatent zu entnehmen.

Der Fachmann, ein Zahntechniker mit langjahriger Erfahrung in der Herstellung
von Keramikgerusten, wird bei der Suche nach einer Lésung der Aufgabe, ,das
Auftragen des Schlicker so vorzunehmen, dass mit dem Schlickerauftrag bereits
die gewulnschte gleichmalige Schichtstarke erzielt wird“ (vgl. Sp. 2, Z. 7-11 der
Streitpatentschrift) auch die zum engeren Fachgebiet zu zahlende Druckschrift

(E1) mit in seine Uberlegungen einbeziehen.



In der Druckschrift (E1) ist ein Verfahren zur elektrophoretischen Abscheidung von
Keramikkorpern bei der Herstellung von zahnmedizinischen Teilen, wie z.B. Ge-
rusten (bearing parts, S. 1, Z. 17; dental appliance core, S. 11, Z. 19/20), be-
schrieben, das zum Auftragen von gleichmafigen Schichtstarken (precisely sha-
ped) geeignet ist (vgl. die Zusammenfassung in Verbindung mit S. 1, zweiter Ab-
satz, S. 2, letzter Absatz und S, 5, Z. 17-21 entspricht Merkmal a)). Hierzu wird der
Stumpf eines (duplizierten) Arbeitsmodells mit einer leitfahigen Schicht aus z.B.
Silberlack Uberzogen und anschlief3end in ein Gefal® mit ,suspension® getaucht,
wobei der englische Begriff ,suspension® ,Aufschlammung“ bedeutet (vgl. S. 10, Z.
4-12 in Verbindung mit Fig. 1). Im Zusammenhang mit der Herstellung von Kera-
mik werden diese Aufschlammungen auch als Schlicker bezeichnet (entspricht

Merkmal e)).

Wie in der mundlichen Verhandlung seitens des Senats vorgetragen wurde, ergibt
sich aus der einschlagigen Fachliteratur, dass unter "Schlicker" ganz allgemein
eine Aufschaumung feinster Teilchen in einer beliebigen Flissigkeit zu verstehen
ist. Die FlUssigkeit kann beispielsweise Wasser sein, sie kann aber auch jede an-
dere fur den vorgesehenen Zweck Ubliche oder geeignete Flussigkeit sein. Der
Auffassung des Patentinhabers, dass es sich bei "Schlicker" zwingend um eine

Aufschlammung in Wasser handele, kann daher nicht gefolgt werden.

Durch Anlegen einer Gleichspannung zwischen dem Gefal3 (die Anode ist am
GefaRrand angeordnet; vgl. Fig. 1) und dem leitfahigen Uberzug (die Kathode ist
am Uberzug angeschlossen, vgl. S. 10, Z. 4-8) erfolgt das Auftragen des Schli-
ckers auf dem Stumpf des Arbeitsmodells (vgl. S. 10, Z. 20 bis S. 11, Z. 16; ent-
spricht Merkmal c) und f)). Nach Trennung des Arbeitsmodells wird der Schlicker
nach Trocknung gebrannt und anschlieRend glasinfiltriert (vgl. S. 11, Z. 11-16 in
Verbindung mit Z. 26-30; entspricht Merkmal d)). Das Verfahren nach (E1) weist
somit mit Ausnahme des Merkmals b) samtliche Merkmale des Patentanspruchs 1

auf.
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Angeregt durch die Moglichkeit der Herstellung gleichmaRiger Schichtdicken, wird
der Fachmann die in (E1) beschrieben Lehre vor dem Hintergrund der dem Streit-
patent zugrundeliegenden Aufgabe auf das aus (E2) bzw. (E3) bekannte Verfah-
ren anwenden. Dabei muss er nur auf rein handwerkliche Weise die aus (E2) be-
kannte Folie bzw. das aus (E3) bekannte Trennmittel durch einen entsprechend
elektrisch leitenden Uberzug, beispielsweise die in (E1) beschriebene leitfahige
Schicht aus Silberlack, ersetzen, und danach wie aus (E1) bekannt, eine Gleich-
spannung zwischen GefaR und diesem leitfahigen Uberzug anlegen, um so, ohne
erfinderisch tatig zu werden, zum Gegenstand nach Patentanspruch 1 zu gelan-

gen.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist demnach aus einer Zusammenschau der
Entgegenhaltungen (E2) und (E1) oder (E3) und (E1) sowie dem Fachwissen na-
hegelegt.

Der Patentanspruch 1 hat somit wegen fehlender Patentfahigkeit seines Gegens-
tandes keinen Bestand. Mit ihm fallen auch die auf den Patentanspruch 1 riickbe-

zogenen Patentanspriche 2 bis 4.

B. Hilfsantrag

1. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag unterscheidet sich
von dem nach Hauptantrag darin, dass er einteilig formuliert ist und ein geander-

tes Merkmal c’) aufweist (die neuen Teile sind kursiv geschrieben):

c’) auf diesen Uberzug ein Schlicker hergestellt durch Mischen einer
Anmischflissigkeit, eines Additives und eines Aluminapulvers ge-

maél3 Vorschrift des InCeram-Verfahrens aufgebracht wird und

dieses neu in den Patentanspruch 1 aufgenommene Merkmal ist zwar sowohl den

erteilen Unterlagen in Spalte 2, Zeilen 18-20 der Patentschrift als auch den ur-
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sprunglichen Unterlagen im Anspruch 1 sowie der ursprunglichen Beschreibung
Seite 2, Z. 36-38 zu entnehmen. Aber es bestehen seitens des Senats Bedenken,
ob durch den Bezug auf ein nach einem speziellen Herstellungsverfahren einer
bestimmten Firma hergestelltes Produkt (hier der nach dem InCeram-Verfahren
hergestellte Schlicker) die beanspruchte Lehre fir den Fachmann so eindeutig
identifiziert ist, dass klar ist, was im Patent letztlich unter Schutz gestellt werden
soll. Denn es konnen sich im Laufe der Zeit die Zusammensetzung der Teilkom-
ponenten fur die Herstellung des Produkts oder die Verfahrensschritte seiner Her-
stellung andern, und es bleibt somit offen, ob exakt das Herstellungsverfahren am
Anmeldetag oder jede Abwandlung wahrend der Laufzeit des Patents vom
Schutzumfang umschlossen ist. Die Klarung der Zulassigkeit kann aber letztlich
dahinstehen, da der Gegenstand des Patentanspruchs 1 auf keiner erfinderischen
Tatigkeit beruht.

2. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist zwar neu, aber er beruht nicht auf

einer erfinderischen Tatigkeit.

Der zusatzliche Merkmalsteil im Merkmal c¢’), namlich der nach dem InCeram-
Verfahren hergestellte Schlicker ist, wie der Patentinhaber einraumt, bekannt (vgl.
beispielsweise in (E2), Sp. 1, Z. 10-12 und in (E1) S. 2, Z. 19-22). Ein nach die-
sem Verfahren hergestellter Schlicker enthalt als Losungsmittel Wasser. Bei der
fur die elektrophoretische Abscheidung erforderlichen Anordnung der Elektroden
wird in (E1) im Zusammenhang mit dem Anschluss des leitfahigen Uberzugs an
der Kathode ausgefuhrt, dass es bei der Verwendung von wasserhaltigen Sus-
pensionen, also von Schlickern mit Wasser als Losungsmittel, an der Kathode zur
Bildung von Wasserstoffblasen kommt (vgl. S. 6, Z. 2-5). Die Anordnung des
Stumpfes an der Kathode wird in dem Ausfuhrungsbeispiel nach (E1) zwar favori-
siert, aber dem Fachmann wird auch der Hinweis gegeben, dass bei der Verwen-
dung einer anderen Suspension, also eines anderen Schlickers, auch ein An-
schluss des Stumpfes an der Anode mdglich ist (vgl. S. 4, Z. 7-12). Nachdem dem

Fachmann wohl bekannt ist, dass bei der Elektrolyse von Wasser an der Kathode
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Wasserstoff entsteht, welcher im vorliegenden Fall den Abscheidungsprozess des
Keramikmaterials am Stumpf behindert, wird er auf rein fachmannische Weise
Katode und Anode vertauschen, um damit das Problem der Entstehung von Was-

serstoffblasen an der Abscheidungsstelle zu beheben.

Dass die Verwendung der elektrophoretischen Abscheidung auch bei Schlickern
auf Wasserbasis zum Fachwissen gehort, zeigt im Ubrigen auch die zum engeren
Fachgebiet zu zahlende Druckschrift (E8). Diese beschreibt ein Verfahren zur
Aufbringung einer Grundmasse-Schicht, hier speziell mit der Bezeichnung ,Opa-
ker®, auf einem Grundformling aus Edelmetall, um keramische Schichten hoher
Qualitat herzustellen (vgl. S. 12, zweiter Absatz). Bei diesem Verfahren, das ein
Elektrophoresebad aus Grundmasse, Stellmittel und Wasser enthalt (vgl. An-
spruch 9), ist dieser Grundformling, zur Vermeidung der in (E1) angesprochenen
Wasserstoffblasen an der Abscheidungsstelle, an der Anode befestigt (vgl. S. 9,
letzter Absatz in Verbindung mit S. 10, vorletzter Absatz).

Da die Herstellung des Schlickers nach dem InCeram-Verfahren ebenso wie die
Anwendung des Elektrophoreseverfahrens bei wassrigen Schlickern in der Zahn-
technik zum Fachwissen gehort, kann auch der zusatzliche Merkmalsteil im

Merkmal c’) die erfinderische Tatigkeit nicht stutzen.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag ist demnach aus einer
Zusammenschau der Entgegenhaltungen (E2) und (E1) oder (E3) und (E1) und

dem Fachwissen nahegelegt.
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3. Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag hat somit wegen fehlender Patentfahig-
keit seines Gegenstandes keinen Bestand. Mit ihm fallen auch die auf den Patent-

anspruch 1 rickbezogenen Patentanspruche 2 bis 4.

Dr. Winterfeld Martens Dr. StroBner Dr. Maksymiw
Pr
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