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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 43 39 250

BPatG 154
08.05



hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf

die mundliche Verhandlung vom 14. Marz 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Auf die am 18. November 1993 beim Deutschen Patent- und Markenamt einge-
gangene Patentanmeldung wurde das Patent 43 39 250 mit der Bezeichnung
.Prafabrizierte, konische Wurzelstifte aus Zirkon-Dioxid zum Aufbau artifizieller
Kronenstimpfe und zur Stabilisierung frakturgefahrdeter, devitaler Zahne* erteilt.
Veroffentlichungstag der Patenterteilung ist der 24. April 1997.



Nach Priufung zweier fir zulassig erachteter Einspriiche hat die Patentabteilung 23
des Deutschen Patent- und Markenamtes mit Beschluss vom 7. Januar 2004 das

Patent widerrufen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Patentinhabers.

Der Patentinhaber verfolgt das Patent mit einem in der in der mundlichen Ver-

handlung tberreichten Anspruch 1 weiter.

Der Patentanspruch 1 lautet (Merkmalsgliederung hinzugeftgt):

M1 Verwendung eines prafabrizierten, konischen Wurzelstiftes
zum Aufbau artifizieller Kronenstiimpfe fur die Befestigung
von Kronen und zur Stabilisierung frakturgefahrdeter, devita-
ler Zahne, wobei der Wurzelstift

M2 a. aus im Wesentlichen dichtgesinterter Zirkondioxidkera-
mik besteht;

M3 b. durch Spritzgie3en von einem Polyoxymethylen als Bin-
demittel enthaltendem Zirkondioxidpulver in eine Préa-
form, Entbindern mit gasformiger Saure und Sintern her-
gestellt ist;

M4 c. eine strukturierte Oberflache aufweist,

M5 welche durch Spanbearbeitung, durch S&aure-Atzung oder

durch Sandstrahlen bearbeitet wurde.



Von den Einsprechenden sind u. a. folgende Druckschriften herangezogen wor-

den:

D2: D.Kealin, P.Scharer. ,Aufbausysteme in der Kronen- und Bricken
prothetik”, Schweiz. Monatsschr. Zahnmed. Vol. 101, 4/1991, S. 457 - 463

D7: W. Rieger: ,Aluminium- und Zirkondioxidkeramik in der Medizin“, Sonder-
druck aus Industrie-Diamanten Rundschau IDR 2/1993,S.1-6

D8: J.H.H. Ter Maat et. al.: ,Fast catalytic debinding of injection moulded parts®,
Preprint from Proc. 4™ Int. Symp. Ceramic Mat. & Components for Engines,
10. - 12. June 1991, Goteborg, Schweden.

Die Einsprechende | ist - wie schriftsatzlich angekindigt - zur mindlichen Ver-

handlung nicht erschienen.

Die Einsprechende Il fihrte im Wesentlichen aus, dass der Gegenstand des
neuen Anspruchs 1 unzuldssig erweitert sei und dem Fachmann aus den Druck-
schriften D2 und D7 nahe gelegt sei. Eine Kombination der Merkmalsgruppen M3
und M4 im neuen Anspruch 1 sei unzulassig, da diese Merkmale in den erteilten
Anspriichen 6 und 2 jeweils nur auf den Anspruch 1 zurtickbezogen waren. Ein
Wurzelstift ,aus im Wesentlichen dichtgesinterter Zirkondioxidkeramik® sei eben-
falls unzuléssig, da in den erteilten Anspriichen lediglich mit Anspruch 1 ein dicht-
gesinterter Wurzelstift und mit Anspruch 3 ein im Wesentlichen dichtgesinterter
Waurzelstift mit bestimmten Zuséatzen beansprucht wurde. Dariiber hinaus sei die
Verwendung des Wurzelstiftes gemafl dem neuen Anspruch 1 urspringlich nicht

offenbart.

Der Einsprechende | fuhrt im Schriftsatz vom 3. Marz 2006 aus, dass ,das Patent
43 39 250 zu widerrufen sei. Somit liegt vom Einsprechenden | sinngemal der

Antrag vor, die Beschwerde zurtickzuweisen.



Die Einsprechende Il beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Der Patentinhaber beantragt,

den angegriffenen Beschluss aufzuheben und das Patent auf der
Basis des in der mundlichen Verhandlung vom 14. Marz 2006
Uberreichten Anspruchs und einer daran anzupassenden Be-

schreibung aufrecht zu erhalten.

Der Patentinhaber fihrte im Wesentlichen aus, dass der neue Anspruch 1 zuléssig
sei und dass aus dem bekannten Stand der Technik die Herstellung eines Wurzel-
stiftes aus Zirkondioxidkeramik durch das mit Merkmalsgruppe M3 im Anspruch 1
beanspruchte Spritzgief3en nicht nahe gelegt sei. Die Herstellungsmethode geman
Merkmalsgruppe M3 sei zwar aus der Druckschrift D8 an sich bekannt, aber ledig-
lich fir groRe Teile im Kraftfahrzeugbereich und nicht fur kleine Wurzelstifte im
Dentalbereich. Aul3erdem schlage sich die Herstellungsmethode gemafld M3 im
Wurzelstift nieder.

Wegen weiterer Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf den Akten-

inhalt verwiesen.

1. Die zulassige Beschwerde fuhrte nicht zum Erfolg, denn der Gegenstand des

Patentanspruchs 1 ist nicht patentfahig.



2. Der Wechsel der Patentkategorie des Anspruchs 1 des Patents von einer Vor-
richtung gemal dem erteilten Patentanspruch zur Verwendung gemal3 dem vorlie-
genden Antrag ist zulassig. Nach der Patenterteilung kann die Kategorie eines Pa-
tent im Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren nur geandert werden, wenn da-
durch der Schutzbereich des Patents nicht unzulassig erweitert wird (8§ 22 (1)
2. Alternative PatG). Der Kategoriewechsel von einem Vorrichtungspatent zu ei-
nem Patent fur eine Verwendung der Vorrichtung ist zulassig (zur st. Rspr. siehe
Schulte, PatG, 7. Aufl., 81, Rdn. 203,204 und Busse, PatG, 6. Aufl., § 22,
Rdn. 32), wenn diese Verwendung in der Patentschrift offenbart ist. Da der Schutz
eines Vorrichtungspatents alle Verwendungen umfasst, die von der erfindungsge-
maRen Vorrichtung Gebrauch machen, ist der Ubergang vom einem Vorrichtungs-
patent auf eine in der Patentschrift offenbarte Verwendung zulassig, weil dadurch
der Schutzbereich des Vorrichtungspatents, der sich auf alle Verwendungen be-
zieht, auf eine bestimmte Verwendung eingeschrankt wird (siehe BGH
GRUR 1988, 287, 288 - Abschlussblende). Die Verwendung des Wurzelstiftes
zum Aufbau artifizieller Kronenstimpfe fur die Befestigung von Kronen und zur
Stabilisierung frakturgefahrdeter, devitaler Zéhne ist in der Patentschrift z. B. im

Anspruch 1 und in Spalte 1, Zeile 63 bis Spalte 2, Zeile 1 offenbart.

Verwendungsanspriiche gehdren zwar zur Kategorie der Verfahrensanspriche,
haben aber nicht die Herstellung eines Erzeugnisses zum Ziel, sondern sind auf
einen abstrakten Handlungserfolg gerichtet und beinhalten im Falle des Kategorie-
wechsels auch ohne ausdriuckliche Erklarung einen Verzicht auf einen etwaigen
sich aus 89, Satz 2, Nr.3 PatG ergebenden erweiterten Sachschutz (siehe
Schulte, PatG, 7. Aufl., 8 1 Rdn. 231). Somit ist auch keine Verlagerung und Er-
weiterung des Schutzbereiches auf durch ein Verfahren hergestelltes Erzeugnis
gegeben (siehe BGH GRUR 1990, 508, 510 - Spreizdiubel).



3. Ob der Gegenstand des Anspruchs 1 tiber den Inhalt der urspriinglichen Anmel-
dung hinausgeht und damit unzuléssig erweitert ist (8 21 (1) Nr. 4 PatG) kann da-
hinstehen, da der Gegenstand des Anspruchs 1 auf jeden Fall nicht patentfahig ist
(siehe BGH GRUR 1991, 120, 121 Absatz Il.1. - Elastische Bandage).

4. Gemal der Merkmalgruppe M2 besteht der Wurzelstift ,aus im Wesentlichen
dichtgesinterter Zirkondioxidkeramik”. Der Patentinhaber hat in der mindlichen
Verhandlung ausgefihrt, dass damit ein Wurzelstift gemeint sei, der im Wesentli-
chen aus Zirkondioxidkeramik besteht und nicht ein Wurzelstift, der im Wesentli-
chen dichtgesintert ist. Diese Klarstellung wird auch durch die Gesamtoffenbarung
der Anmeldung gestitzt.

5. Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist neu, da seine Merkmale aus keiner der im
Verfahren befindlichen Druckschriften bekannt sind. Dies kann im Einzelnen je-
doch uneroértert bleiben, denn sein Anspruchsgegenstand beruht nicht auf einer er-

finderischen Tatigkeit.

Fachmann bei der Herstellung von Wurzelstiften aus Keramikmaterial fiir den Den-
talbereich ist ein Dipl.-Ing. der Fachrichtung Material- oder Werkstoffwissenschaf-
ten, der Uber die entsprechenden zahnmedizinischen Kenntnisse verfugt oder da-

fur einen Zahnmediziner zu Rate zieht.

Aus der Druckschrift D2 ist die Verwendung eines prafabrizierten, konischen Wur-
zelstiftes (siehe Abb. 9 in Verbindung mit Tab. Ill) zum Aufbau artifizieller Kronen-
stumpfe fur die Befestigung von Kronen (siehe Titel) und zur Stabilisierung fraktur-
gefahrdeter, devitaler Zahne (siehe Seite 458, mittlere Spalte, Absatz: Aufbauen
von devitalen Zahnen) bekannt (Merkmalsgruppe M1). Die Wurzelstifte bestehen
aus Titan oder Titanlegierungen (siehe Seite 461, Tab. Ill) und weisen eine struk-
turierte Oberflache auf (siehe Seite 458, rechte Spalte, letzter Absatz) (Merkmals-
gruppe M4). Diese Metallstifte haben jedoch den Nachteil, dass sie den Zahn stark
verfarben (siehe Patentschrift, Spalte 1, Zeilen 30 bis 50). Da dem Fachmann ftr



den kunstlichen Zahnaufbau Metall und Keramik (siehe auch die Patentschrift
Spalte 1, Zeilen 20 bis 22) allgemein bekannt sind, wird er das aus der Druck-
schrift D7 bekannte und in der Zahnmedizin als Dentalkeramik verwendete Zirkon-
oxid (siehe Seite 3, linke Spalte, letzter Absatz) auch zur Herstellung von Wurzel-
stiften einsetzen, da die Keramikmaterialien eine dem nattrlichen Zahn &hnlichere
Farbgebung aufweisen. Gemal3 der Tabelle 2 in Druckschrift D7 weist Zirkonoxid
sogar noch eine hohere Biegefestigkeit als eine Titanlegierung auf und ist somit
auch fur Wurzelstifte geeignet. Es ist daher fir einen Fachmann nahe liegend, die
aus der Druckschrift D2 bekannten Wurzelstifte gemaR der Druckschrift D7 auch
aus dichtgesinterter Zirkondioxidkeramik (siehe Seite 5, mittlere und rechte Spalte)
herzustellen (Merkmalsgruppe M2) und diese gemaR der Druckschrift D2 zu ver-

wenden.

In der Druckschrift D7 wird zwar von ,Zirkonoxid“ gesprochen, wahrend beim
Streitpatent ,Zirkon-Dioxid“ beansprucht wird, es handelt sich aber stets um die
chemische Verbindung ZrO,. Dass in der Druckschrift D7 mit ,,Zirkonoxid“ ZrO, ge-
meint ist, ergibt sich aus der entsprechenden Textstelle auf Seite 2, rechte Spalte,
Zeilen 10 und 11. Dass es sich beim beanspruchten ,Zirkon-Dioxid“ ebenfalls um
ZrO, handelt, ergibt sich aus dem letzten Absatz der Streitpatentschrift, in dem
das in der D8 verwendete ZrO; (vgl. in der D8 die Seite 4 im drittletzten Absatz)

vom Patentinhaber als ,Zirkon-Dioxid“ bezeichnet wird.

Gemald Merkmalsgruppe M3 wird der Wurzelstift durch Spritzgiel3en von einem
Polyoxymethylen als Bindemittel enthaltendem Zirkondioxidpulver in eine Praform,
Entbindern mit gasférmiger Séaure und Sintern hergestellt. Der Wurzelstift ist durch
seine raumlich-korperlichen Merkmale gekennzeichnet und wird von Herstellungs-
angaben nicht eingeschrankt, wenn diese keine unmittelbare Auswirkung auf die
rdumlich-korperliche Ausgestaltung des Wurzelstiftes haben (siehe BGH
GRUR 1979, 149, 150 - Schief3bolzen; BGH GRUR 1991, 436, 441 - Befesti-
gungsvorrichtung Il). Die Herstellungsschritte gemaR der Merkmalsgruppe M3 er-

geben lediglich eine dichtgesinterte Zirkondioxidkeramik gemafd Merkmalsgrup-



pe M2 ohne damit eine besondere physikalische Beschaffenheit des Wurzelstiftes
zu charakterisieren. Da der Wurzelstift somit durch diese Herstellungsschritte in
seiner konkreten Ausgestaltung nicht eingeschrankt ist, konnen diese Merkmale
auch keine Auswirkung auf die Verwendung des Wurzelstiftes haben und sind da-
her unbeachtlich. Entsprechend ist auch die Bearbeitungsmethode gemaf der

Merkmalsgruppe M5 zur Herstellung einer strukturierten Oberflache unbeachtlich.

Dartiber hinaus ist der Senat auch der Uberzeugung, dass diese Herstellungs-
schritte bei Wurzelstiften durch den bekannten Stand der Technik nahe gelegt

sind.

Mit dem nicht rechtsbestandigen Patentanspruch 3 gemald Hauptantrag fallen auf-
grund der Antragsbindung notwendigerweise auch die Patentanspriche 1 und 2
gemal Hauptantrag; vgl. BGH GRUR 1997, 120 - Elektrisches Speicherheizgerat.

Da der Patentanspruch 3 gemal} Hilfsantrag mit dem Patentanspruch 3 gemaR
Hauptantrag wortlich Ubereinstimmt, fallen die Patentanspriiche 1 bis 3 gemaR

Hilfsantrag aus den genannten Grinden.

gez.

Unterschriften



