15 W (pat) 333/06 Verkindet am
19. April 2010

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 103 40 052

BPatG 154
08.05



hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 19. April 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dr. Feuerlein, der Richterinnen Schwarz-Angele und Dipl.-Chem. Zettler
sowie des Richters Dr. Lange

beschlossen:

Das deutsche Patent 103 40 052 wird widerrufen.

Grinde

1. Auf die am 28. August 2003 eingereichte Patentanmeldung hat das Deut-
sche Patent- und Markenamt das Patent 103 40 052 mit der Bezeichnung

.verfahren zur Herstellung von flexiblen Funktionsspannelementen*®

erteilt. Veroffentlichungstag der Patenterteilung in Form der DE 103 40 052 B4 ist
der 9. Februar 2006.

Das Streitpatent umfasst acht Patentanspriche, die folgenden Wortlaut haben:

»,L. Verfahren zur Herstellung von im fertigen Zustand einstlickigen oder
mehrteiligen dreidimensionalen Spannelementen, insbesondere fle-
xiblen komplexen Funktionsspannsystemen, durch additiven Aufbau,

inshesondere durch Lasersintern oder Laserschweifl3en, wobei im



Verlauf des Aufbaus, insbesondere des Schichtaufbaus, zur Realisie-
rung interner Bewegungsabldaufe und Funktionen, Hohlraume
und/oder Kanéle unterschiedlicher Anzahl und Konturen erzeugt

werden.

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Auf-
bau dergestalt erfolgt, dass ein Material aufgebracht und ein selektiv
aushartendes Verfahren, insbesondere ein Energiestrahl, auf vor-
gebbare Bereiche des Materials gerichtet wird, so dass das Material
zumindest partiell schmilzt, eine Verbindung eingeht sowie an-
schliel3end aushartet, Wiederholen der Schritte des Aufbringens, des
Schmelzens, des Verbindens und des Aushéartens, bis das Spann-
element, insbesondere das flexible komplexe Funktionsspann-

system, einstlickig oder im Bedarfsfall mehrteilig erzeugt ist.

Verfahren nach einem der Anspriche 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass durch den additiven Schichtaufbau verschiedene
Spannmittel mit gegebenenfalls unterschiedlichen Funktionen im Be-
reich des einstickigen Spannelementes, insbesondere im Bereich

des flexiblen komplexen Funktionsspannsystems, integriert werden.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeich-
net, dass im Verlauf des Aufbaus, insbesondere des Schichtaufbaus,
Funktionselemente, wie insbesondere Spannbolzen und/oder
Spannzangen und/oder Gelenke in das einstlckige Spannelement,

insbesondere das komplexe Spannsystem, integriert werden.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeich-
net, dass durch den additiven Aufbau, insbesondere Schichtaufbau,
gegebenenfalls mehrwandige Hohlkammern mit bedarfsweise unter-

schiedlichen Abmessungen und Konturen innerhalb des Spannele-



mentes, insbesondere des flexiblen komplexen Funktionsspann-

systems, erzeugt werden.

Einstlickig oder mehrteilig ausgebildetes dreidimensionales Spann-
element, inshesondere flexibles komplexes Funktionsspannsystem,
zumindest beinhaltend durch additiven Aufbau, insbesondere
Schichtaufbau, erzeugte Hohlraume und/oder Kanale und/oder Hohl-

kammern mit beliebigen Abmessungen und Konturen.

Spannelement nach Anspruch 6, des weiteren beinhaltend Spann-

mittel, insbesondere Dehnwande.

Spannelement nach Anspruch 6 oder 7, des weiteren beinhaltend
Funktionselemente, wie insbesondere Spannbolzen und/oder Spann-

zangen und/oder Gelenke und/oder Lagerstellen.”

2. Gegen das Patent hat die F...

e.V.,in M..., mit Schriftsatz vom 9. Mai 2006, einge

gangen am 9. Mai 2006 beim Deutschen Patent- und Markenamt, Einspruch erho-

ben und beantragt, das Patent in vollem Umfang zu widerrufen sowie hilfsweise

eine mundliche Verhandlung anzuberaumen.

Die Einsprechende stitzt sich auf folgende Entgegenhaltungen:

El
E2
E3
E4

ES

DE 44 32 253 Al

DE 10007 711 C1

DE 197 01 078 C1

uRapid 2001: Amsterdam, May 28-30, 2001, 499, ,Creating Flexible
Prototypes with SOMOS 201“

EP 0 748 684 B1.



Weiter nimmt sie Bezug auf den in der Streitpatentschrift zum Thema ,generative
Herstellverfahren* bzw. ,Verfahren zum Erhalt eines dreidimensionalen Objektes
mittels additiven Aufbaus® genannten Stand der Technik (Absatze [0006] bis
[0009)):

E6 DE 100 39 144 C1

E7 DE 299 07 262 Ul

E8 DE 10320085 A1

E9 D. Trenke, ,Infiltration von lasergesinterten Bauteilen®, IMW-Instituts-
mitteilungen Nr. 25 (2000), 111 - 114.

Begrtindet wird der Einspruch damit, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1
gegenuber der E1 und dem fachmannischen Allgemeinwissen, belegt durch E2,
E3, E4 und E5, nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit beruhe (§ 4 PatG) und da-
her nicht patentfahig sei. Des Weiteren sei der Gegenstand des Patentan-
spruchs 6 gegentber der E1 nicht mehr neu. Werde der VerfahrensmalRnahme
~2durch additiven Aufbau“ im Patentanspruch 6 aber Gewicht beigemessen, so sei
auch ein derartiger Anspruch nicht patentfahig, zumal es fur einen Fachmann na-
heliegend sei, ein Spannelement nach E1 mittels der als bekannt anzusehenden
generativen Herstellungsverfahren zu fertigen, so dass letztlich der Gegenstand
des Patentanspruchs 6 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe (vgl. Ein-

spruchsschriftsatz vom 9. Mai 2006).

3. Urspringlicher Patentinhaber war der Erfinder R... in B...

Mit Verfigung vom 17. Mérz 2009 ist das Patent auf die nunmehrige Inha

berin E...GmbH in K..., umgeschrieben worden. Der

Rechtsvorganger und die Rechtsnachfolgerin haben dieselben anwaltlichen Ver-
treter. Auf entsprechenden Hinweis des Gerichtes hat sich die neue Patentinhabe-
rin zunachst als Nebenintervenientin dem Verfahren angeschlossen. Im Termin
zur mundlichen Verhandlung ist sie mit Zustimmung der Einsprechenden und des

ehemaligen Patentinhabers als Hauptpartei in das Verfahren eingetreten.



4. Die Patentinhaberin hat dem Einspruchsvorbringen im Schriftsatz vom

2. Juni 2009 widersprochen und zunachst beantragt, das Patent unverandert auf-

rechtzuerhalten, hilfsweise eine mundliche Verhandlung anzuberaumen. Im
Schriftsatz vom 1. April 2010 fihrt sie aus, dass das deutsche Patent 103 40 052

die Voraussetzungen des 8 4 PatG erfille. Sie stiitzt sich u. a. auf Beweisanzei-

chen wie Vorurteil,

Lob der Fachwelt, Zeitdauer, Bereicherung der Technik und

glucklicher Griff und legt hierzu folgende Dokumente vor:

Anlagenkonvolut P1: Artikel der Firma Bilsing Automation GmbH, in:

Anlage P2:

Anlage P3:

Anlage P4:

Anlage P5:
Anlage P6:

Konstruktion, Nov./Dez. 2009, Seiten 18/19, .Laser-
Sinterverfahren fur Greifermodule nach Wunsch®,

H & L, Januar 2009, Seite 5, ,Individuelle Greifer — tiber Nacht
gemacht”,

handling, Februar 2009, Seiten 14/15, ,Greifermodule nach
Wunsch®.

BionicTripod mit FinGripper der Firma FESTO, Seiten 1 bis 4,
(ohne erkennbares Druckdatum),

Ausdruck der Webseite der Firma SCHUNK vom 30.03.2010,
.Lasergeformte Greiferfinger und Adapterplatten aus Poly-
amid*,

etz, Heft 11/2007, Seiten 110/111, ,LMD: Vorteile durch Laser-
Forming".

Prospekt der LMD (7 Blatter, kein erkennbares Druckdatum).
Industrieanzeiger 49/50, 2009, Seiten 26/27, ,Des Roboters
neue Hande wachsen tber Nacht,

unter Verweis auf http://rpd.ipa.fraunhofer.de.

Des Weiteren hat sie mit Schriftsatz vom 1. April 2010 hilfsweise drei neue An-

spruchssatze (Hilfsantrage 1 bis 3) und in der muindlichen Verhandlung vom

19. April 2010 drei weitere Anspruchssétze (Hilfsantrage 4 bis 6) vorgelegt.


http://rpd.ipa.fraunhofer.de.

Der Anspruchssatz vom 1. April 2010 nach Hilfsantrag 1 umfasst funf Patentan-

spruche, wovon die Patentanspriche 1 bis 5 der erteilten Fassung entsprechen

und die nebengeordneten Sachanspriiche 6 bis 8 erteilter Fassung gestrichen

worden sind.

Der Anspruchssatz vom 1. April 2010 nach Hilfsantrag 2 umfasst acht Patentan-

spruche, wovon die nebengeordneten Patentanspriiche 1 und 6 folgenden Wort-

laut haben (Anderungen gegentiber Hauptantrag sind kursiv dargestellt):

L.

Verfahren zur Herstellung von im fertigen Zustand einsttickigen oder
mehrteiligen dreidimensionalen flexiblen Spannelementen, insbe-
sondere flexiblen komplexen Funktionsspannsystemen, durch additi-
ven schichtweisen Aufbau durch Lasersintern oder Laserschweil3en,
wobei im Verlauf des Schichtaufbaus, zur Realisierung interner Be-
wegungsablaufe und Funktionen, Hohlrdume und/oder Kandle unter-
schiedlicher Anzahl und Konturen erzeugt werden, durch die sich die

Spannelemente verformen lassen.

Einstlickig oder mehrteilig ausgebildetes dreidimensionales Spann-
element, welches nach einem Verfahren der Anspriiche 1 bis 5 her-
gestellt ist, insbesondere flexibles komplexes Funktionsspann-
system, zumindest beinhaltend durch additiven Aufbau, insbeson-
dere Schichtaufbau, erzeugte Hohlrdume und/oder Kanale und/oder

Hohlkammern mit beliebigen Abmessungen und Konturen.”

Der Anspruchssatz vom 1. April 2010 nach Hilfsantrag 3 umfasst funf Patentan-

spriiche, wovon der Patentanspruch 1 wie folgt lautet (Anderungen gegeniiber

Hauptantrag sind kursiv dargestellt):

111'

Verfahren zur Herstellung von im fertigen Zustand einsttickigen oder

mehrteiligen dreidimensionalen flexiblen Spannelementen, insbe-



sondere flexiblen komplexen Funktionsspannsystemen, durch additi-
ven schichtweisen Aufbau durch Lasersintern oder Laserschweil3en,
wobei im Verlauf des Schichtaufbaus, zur Realisierung interner Be-
wegungsablaufe und Funktionen, Hohlraume und/oder Kanéle unter-
schiedlicher Anzahl und Konturen erzeugt werden, durch die sich die

Spannelemente verformen lassen.”

Der Anspruchssatz vom 19. April 2010 nach Hilfsantrag 4 umfasst funf Patentan-

spriiche, wovon der Patentanspruch 1 wie folgt lautet (Anderungen gegeniber

Hauptantrag sind kursiv dargestellt):

111-

Verfahren zur Herstellung von im fertigen Zustand einsttickigen oder
mehrteiligen dreidimensionalen flexiblen komplexen Funktionsspann-
systemen, durch additiven schichtweisen Aufbau durch Lasersintern
oder Laserschweil3en, wobei im Verlauf des Schichtaufbaus, zur Re-
alisierung interner Bewegungsabldufe und Funktionen, Hohlrdume
und/oder Kanale unterschiedlicher Anzahl und Konturen erzeugt

werden, die sich verformen lassen.”

Der Anspruchssatz vom 19. April 2010 nach Hilfsantrag 5 umfasst vier Patentan-

spriiche, wovon der Patentanspruch 1 wie folgt lautet (Anderungen gegeniber

Hauptantrag sind kursiv dargestellt):

111-

Verfahren zur Herstellung von im fertigen Zustand einsttickigen oder
mehrteiligen dreidimensionalen flexiblen komplexen Funktionsspann-
systemen, durch additiven schichtweisen Aufbau durch Lasersintern
oder Laserschweil3en, wobei im Verlauf des Schichtaufbaus, zur Re-
alisierung interner Bewegungsablaufe und Funktionen, Hohlraume
und/oder Kandle unterschiedlicher Anzahl und Konturen erzeugt
werden, die sich verformen lassen, und wobei im Verlauf des

Schichtaufbaus, Funktionselemente, wie insbesondere Spannbolzen



und/oder Spannzangen und/oder Gelenke in das komplexe Spann-

system, integriert werden.”

Der Anspruchssatz vom 19. April 2010 nach Hilfsantrag 6 umfasst vier Patentan-

spriiche, wovon der Patentanspruch 1 wie folgt lautet (Anderungen gegeniiber

Hauptantrag sind kursiv dargestellt):

111-

Verfahren zur Herstellung von im fertigen Zustand einsttickigen oder
mehrteiligen dreidimensionalen flexiblen komplexen Funktionsspann-
systemen, durch additiven schichtweisen Aufbau durch Lasersintern
oder Laserschweil3en, wobei im Verlauf des Schichtaufbaus, zur Re-
alisierung interner Bewegungsabldufe und Funktionen, Hohlraume
und/oder Kandle unterschiedlicher Anzahl und Konturen erzeugt
werden, die sich verformen lassen, und wobei im Verlauf des
Schichtaufbaus, Funktionselemente, wie insbesondere Spannbolzen
und/oder Spannzangen und/oder Gelenke in das komplexe Spann-
system, integriert werden, und als Spannmittel Dehnwande erzeugt
werden, die als dinne Wand mit Falten oder Wellen zu verstehen

sind, die sich &hnlich eines Faltenbalgs ausdehnen kdnnen.*

Die Vertreterin der Patentinhaberin stellt den Antrag,

das Patent vollumfanglich aufrechtzuerhalten,

hilfsweise das Patent beschrankt aufrechtzuerhalten auf Grund-

lage der Patentanspriche 1 bis 5 gemaR 1. Hilfsantrag,

hilfsweise auf Grundlage der Patentanspriiche 1 bis 8 gemal

2. Hilfsantrag,

hilfsweise auf Grundlage der Patentanspriiche 1 bis 5 gemaR

3. Hilfsantrag,

Hilfsantrage 1 bis 3 tUberreicht mit Schriftsatz vom 1. April 2010,
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hilfsweise auf Grundlage der Patentanspriiche 1 bis 5 gemaR
4. Hilfsantrag,

hilfsweise auf Grundlage der Patentanspriiche 1 bis 4 gemaR
5. Hilfsantrag,

hilfsweise auf Grundlage der Patentanspriiche 1 bis 4 gemaR
6. Hilfsantrag,

Hilfsantrage 4 bis 6 Uberreicht in der mindlichen Verhandlung,
Beschreibung wie erteilte Fassung.

Der Vertreter der Einsprechenden stellt den Antrag,

das Patent zu widerrufen.

Wegen der vollstdndigen Anspruchssatze gemaf den Hilfsantrdgen 1 bis 6 sowie
weiterer Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf die Sitzungsnieder-
schrift vom 19. April 2010 und auf den Inhalt der Akten verwiesen.

Das Bundespatentgericht bleibt auch nach Wegfall des § 147 Abs. 3 PatG fur die
Entscheidung Uber die Einspriiche zustandig, die in der Zeit vom 1. Januar 2002
bis zum 30. Juni 2006 eingelegt worden sind (BGH GRUR 2007, 859 — Informa-
tionstibermittlungsverfahren | und BGH GRUR 2007, 862 — Informationsibermitt-
lungsverfahren 1l sowie BGH GRUR 2009, 184 — Ventilsteuerung).

Der frist- und formgerecht eingelegte Einspruch ist zulassig, weil im Einspruchs-
schriftsatz die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen, im Einzelnen so ange-
geben sind, dass die Merkmale des Patentanspruchs 1 erteilter Fassung im kon-
kreten Bezug zum genannten Stand der Technik gebracht wurden. Die Patent-

inhaberin und der Senat haben daraus abschlieliende Folgerungen fir das Vor-
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liegen oder Nichtvorliegen der geltend gemachten Widerrufsgriinde ohne eigene
Ermittlungen ziehen kénnen (8 59 Abs. 1 PatG).

Der zulassige Einspruch hat in der Sache Erfolg und fiihrt zum Widerruf des Pa-

tents.

1. Nach den Angaben in der Streitpatentschrift Absatz [0001] betrifft das
Streitpatent ein Verfahren zur Herstellung individueller flexibler Funktionsspann-
elemente. Weiter betrifft es nach Patentanspruch 6 dreidimensionale Spannele-

mente.

Im Absatz [0003] ist ausgefuhrt, dass die zu fertigenden Bauteile vielfach extrem
dinn und/oder empfindlich seien, weshalb sie nicht mit herkdbmmlichen Spann-
techniken flr spatere Bearbeitungs- oder Transportschritte aufgenommen werden
konnten. Werkstiicke konnten aufRerdem durch zu hohe oder ungleichmalige
Spannkrafte deformiert werden. Andere Bauteile hatten unter Umstdnden keine
ebenen Flachen, auf denen gespannt werden kénne. Wieder andere Bauteile
konnten gar nicht gespannt werden, da die MalRRabweichungen so grof3 seien,
dass die kleineren oder gréf3eren Teile nicht mehr aufgenommen oder erfasst wer-
den konnten. Fur geringe Stiuckzahlen lohnten sich aufwendige Sonderspann-
systeme oft nicht, so dass eine automatische Bearbeitung in der Regel nicht mdg-

lich sei.

Weiter erlautert die Streitpatentschrift in Absatz [0004], dass ein weiteres Problem
die Roboter oder Handhabungssysteme darstellten. Im Hinblick auf die gegebenen
Massentragheiten in Verbindung mit hohen Vorschubgeschwindigkeiten, beispiels-
weise eines Roboterarmes, kénnten schwerere Spannsysteme auf kleinen Robo-

tern oder Handhabungssystemen nicht zum Einsatz gelangen. Ferner miussten
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Spannsysteme moglichst platzsparend sein. Kleine Spannsysteme sparten durch

ihre Bauart und o. g. Punkte viel Geld und Arbeitsraum.

Nach Absatz [0005] wirden weitere Spannsysteme beispielsweise gebildet durch
Greifer, Spannfutter oder Spanndorne mit aufwendigen Spannbacken oder Spann-
konturen, die in der Regel aus einer Vielzahl von einzeln gefertigten Bauteilen be-
standen, die erst im montierten Zustand das jeweilige Spannsystem ergében.
Hohlkammern und Kanale kdnnten hier nur mit groRem Aufwand in die Spann-

systeme integriert werden.

Zum druckschriftlichen Stand der Technik verweist die Streitpatentschrift in Ab-
satz [0006] auf die DE 100 39 144 C1 (vgl. E6), woraus ein Verfahren zur Her-
stellung préaziser Bauteile durch Lasersintern eines Pulvermaterials bekannt sei,
das aus einer Mischung von mindestens zwei Pulverelementen bestehe, wobei im
Verlauf des Lasersinterprozesses aus diesen Pulverelementen eine Pulverlegie-
rung entstehe.

Weiter wird in Absatz [0007] die DE 299 07 262 U1 (vgl. E7) genannt, die eine
Vorrichtung zum Herstellen eines dreidimensionalen Objekts mittels ,rapid proto-
typing’ durch aufeinander folgendes Verfestigen von Schichten eines mittels
elektromagnetischer Strahlung oder Teilchenstrahlung verfestigten Aufbaumate-
rials an den, dem jeweiligen Querschnitt des Objektes in jeder Schicht entspre-
chenden Stellen beschreibe.

In Absatz [0008] wird auf die DE 103 20 085 Al (vgl. E8) hingewiesen, die ein Ver-
fahren zum Herstellen metallischer oder nichtmetallischer Produkte durch Frei-
formlasersintern bzw. — schmelzen offenbare, bei dem die Produkte mittels eines
datengesteuert gefihrten Laserstrahls aus pulverférmigem Werkstoff auf einer
Substratplatte schichtweise aufgebaut werde.

SchlieB3lich verweist die Streitpatentschrift in Absatz [0009] auf den Fachaufsatz

Jnfiltration von lasergesinterten Bauteilen“ (vgl. E9).
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Vor diesem technischen Hintergrund bezeichnet es die Streitpatentschrift in

Absatz [0010] als zu l6sendes technisches Problem, ein Verfahren sowie ein drei-

dimensionales Spannelement bereitzustellen, mit welchem Spannelemente, insbe-

sondere flexible Funktionsspannsysteme, hergestellt werden kénnen, die bedarfs-

weise auch komplexe Funktionen beinhalten, wobei deren Erzeugung einfach,

schnell, individuell und kostengtinstig erfolgen soll.

3.

Zur Losung dieser Aufgabe beschreibt der erteilte Patentanspruch 1 gemaf

Hauptantrag, nach Merkmalen gegliedert, ein

M1
M2
M2a
M3
M3a
M4

M4a

M4b

Verfahren zur Herstellung von dreidimensionalen Spannelementen,
die im fertigen Zustand einstiickig oder mehrteilig sind,

insbesondere von flexiblen komplexen Funktionsspannsystemen,
durch additiven Aufbau,

insbesondere durch Lasersintern oder Laserschweil3en,

wobei im Verlauf des Aufbaus Hohlraume und/oder Kanale unter-
schiedlicher Anzahl und Konturen erzeugt werden;

die HohlrAume und/oder Kanéle werden insbesondere wahrend des
Schichtaufbaus gebildet;

die Hohlrdume und/oder Kandle dienen zur Realisierung interner Be-

wegungsablaufe und Funktionen.

Nach Patentanspruch 6 wird die Aufgabe mit folgenden Merkmalen geldst:

M5
M6
M6a
M7
M7a
M8

Dreidimensionales Spannelement,

das einstiickig oder mehrteilig ausgebildet ist,

insbesondere flexibles komplexes Funktionsspannsystem,

zumindest beinhaltend durch additiven Aufbau,

insbesondere Schichtaufbau,

erzeugte Hohlraume und/oder Kanale und/oder Hohlkammern mit

beliebigen Abmessungen und Konturen.
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Gemal Hilfsantrag 1 wird die Aufgabe nur durch die Verfahrensanspriiche 1 bis 5

erteilter Fassung gelost.

In der nach Hilfsantrag 2 verteidigten Fassung kommen als weitere Merkmale

hinzu:

M2b die dreidimensionalen Spannelemente sind flexibel;

M3b der additive Abbau erfolgt schichtweise

M3c durch Lasersintern oder Laserschweil3en;

M4c durch die erzeugten Hohlraume und/oder Kanale lassen sich die

Spannelemente verformen.

Der Nebenanspruch 6 wurde nur durch die Bezugnahme auf die Verfahrensan-

spruche geandert.

Hilfsantrag 3 umfasst nur die Verfahrensanspriiche 1 bis 5 gemafR Anspruchsfas-

sung des Hilfsantrages 2.

Die nach Hilfsantrag 4 verteidigte Fassung ist auf ein Verfahren zur Herstellung
von Funktionsspannsystemen gerichtet und umfasst folgende Merkmale:

Mla Verfahren zur Herstellung von dreidimensionalen

Funktionsspannsystemen,

M2 die im fertigen Zustand einstlickig oder mehrteilig sind,

M2c die Funktionsspannsysteme sind komplex und flexibel,

M3 durch additiven Aufbau,

M3b der additive Abbau erfolgt schichtweise,

M3c durch Lasersintern oder Laserschweil3en;

M4 wobei im Verlauf des Aufbaus Hohlrdume und/oder Kanale unter-

schiedlicher Anzahl und Konturen erzeugt werden;
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M4a die Hohlraume und/oder Kandle werden wahrend des Schichtauf-
baus gebildet;

M4b die Hohlraume und/oder Kanéle dienen zur Realisierung interner Be-
wegungsablaufe und Funktionen,

M4c die Hohlraume und/oder Kanale lassen sich verformen.

In der nach Hilfsantrag 5 verteidigten Fassung kommen zu den Merkmalen Mla
bis M4c gemalf Hilfsantrag 4 als weitere Merkmale noch M5 und M5a hinzu:

M5 wobei im Verlauf des Schichtaufbaus Funktionselemente in das kom-
plexe Spannsystem integriert werden,
Mb5a die Funktionselemente sind insbesondere Spannbolzen und/oder

Spannzangen und/oder Gelenke.

In der nach Hilfsantrag 6 verteidigten Fassung kommt zu den Merkmalen M1a bis
M5a gemal} Hilfsantrag 5 als weiteres Merkmal noch M6 hinzu:

M6 und als Spannmittel Dehnwénde erzeugt werden, die als dinne
Wand mit Falten oder Wellen zu verstehen sind, die sich &hnlich ei-
nes Faltenbalgs ausdehnen kdnnen.

4. Als zustandiger Fachmann ist hier ein in der Entwicklung und Herstellung
von Werkzeugen, insbesondere von Spannelementen und Funktionsspannsyste-
men, tatiger Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau anzusehen, der
aufgrund seiner Ausbildung und langjahrigen Berufserfahrung Uber einschlagige
Kenntnisse auf dem Gebiet der Materialwissenschaften und in der Verfahrens-
technologie verfligt. Er besitzt infolgedessen auch fundierte Kenntnisse Uber die

verschiedenen Rapid Prototyping-Verfahren.
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V.

1. Gegen die Zulassigkeit der Patentanspriche nach Hauptantrag bestehen
keine Bedenken. Die erteilten Anspriche finden ihre Grundlage in den Ursprungs-
unterlagen gemanR DE 103 40 052 Al, dort in den Anspriichen 1 bis 9 i. V. m. den
Abséatzen [0009], [0013] und [0017].

Die urspruingliche Offenbarung der Patentanspriiche nach den Hilfsantrdgen 1 bis
6 kann dagegen uneroértert bleiben, denn hierauf kommt es letztlich nicht in ent-
scheidungserheblicher Weise an, da sich das Streitpatent auch in den mit den
Hilfsantragen 1 bis 6 verteidigten Fassungen wegen mangelnder erfinderischer

Tatigkeit als nicht bestandsfahig erweist.

2. Ebenso kann es dahingestellt bleiben, ob das mit dem Patentanspruch 1
gemal Hauptantrag und Hilfsantragen 1 bis 6 beanspruchte Verfahren sowie das
mit dem Patentanspruch 6 gemafld Hauptantrag beanspruchte Spannelement je-
weils neu sind, da sowohl das Herstellungsverfahren als auch das Erzeugnis je-

denfalls nicht das Ergebnis einer erfinderischen Tatigkeit sind.

3. Das Verfahren nach Patentanspruch 1 gemafR Hauptantrag und Hilfs-

antrdgen 1 bis 3 beruht gegenlber der E1 in Verbindung mit dem Basiswissen

des angesprochenen Fachmanns, belegt durch E2 bis E4, nicht auf einer erfinderi-

schen Tatigkeit.

3a) Nachdem die mit ,insbesondere” eingeleiteten, fakultativen Merkmale M2a,
M3a, M4a, M6a und M7a sowohl in Patentanspruch 1, als auch in Patentan-
spruch 6 (Hauptantrag und Hilfsantrag 1) keine schutzbeschrédnkende Wirkung
entfalten, hat demnach das Streitpatent nach dem angegriffenen Patentan-
spruch 1 lediglich ein Verfahren zur Herstellung eines dreidimensionalen Spann-
elementes durch additiven Aufbau zum Gegenstand, bei dem im Verlauf des Auf-
baus Hohlrdume und/oder Kanale unterschiedlicher Anzahl und Konturen erzeugt

werden. Der Gegenstand nach Patentanspruch 6 richtet sich demzufolge auf ein



-17 -

dreidimensionales Spannelement, das lediglich — durch additiven Aufbau er-
zeugte — Hohlraume und/oder Kanale und/oder Hohlkammern mit beliebigen Ab-
messungen und Konturen aufweist.

Mit den Merkmalen M2 und M6, wonach das Spannelement im fertigen Zustand
~einstiickig oder mehrteilig ausgebildet” ist, werden samtliche Ausgestaltungen
eines dreidimensionalen Gegenstandes umfasst, so dass weder Merkmal M2 im
Anspruch 1, noch Merkmal M6 im Anspruch 6 zur Abgrenzung des angegriffenen
Gegenstandes gegenuber dem Stand der Technik dienen kénnen.

Dies gilt auch fur das Teilmerkmal in Merkmal M4, dass die Hohlraume und/oder
Kanale und/oder Hohlkammern ,beliebige Abmessungen und Konturen* aufweisen
konnen.

Zudem ist auch Merkmal M4b, wonach die HohlrAume und/oder Kanéle ,zur Reali-
sierung interner Bewegungsablaufe und Funktionen* dienen, keine Malinahme,
die das beanspruchte Verfahren naher ausgestaltet, sondern das funktionelle

Merkmal erlautert nur den Zweck der zu erzielenden Hohlrdume und/oder Kanale.

Im Hinblick auf die durch additiven, schichtweisen Aufbau zu erzielenden Hohl-
raume und/oder Kanale und/oder Hohlkammern offenbart die Streitpatentschrift in
Absatz [0014] als Verfahrensmal3nahme nur, dass beim schichtweisen Lasersin-
tern oder Laserschweil3en des Metall- und/oder Kunststoffpulvers ,bedarfsweise”
nicht gesintertes oder geschmolzenes Pulver vom zunachst geformten Vormaterial
wieder entfernt werden kann. Dieser Vorgang soll so lange wiederholt werden, bis
das Spannelement seine endgiltige, ausgebildete Kontur aufweist. Demzufolge
wird das Pulver nur an vorbestimmten Stellen bzw. Bereichen mit dem Laser be-
strahlt, so dass es sich hierbei nur um das aus dem Stand der Technik bekannte
Selektive Laser-Sintern, SLS-Verfahren, handelt. Infolgedessen bleibt es in der
Streitpatentschrift dem fachmé&nnischen Wissen und Kénnen Uberlassen, wie die-
ser Vorgang des Entfernens von nicht gesintertem oder geschmolzenem Pulver

konkret ausgefuhrt wird.
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3b) Dem beanspruchten Streitgegenstand nach Patentanspruch 1 gemali
Haupt- und Hilfsantrdgen 1 bis 3 am néachsten kommt die Lehre nach der
DE 44 32 253 Al (E1).

In dieser Schrift ist ein Element fur greiftechnische, manipulatorische und loko-

motorische Bewegungssysteme, also ein dreidimensionales Spannelement (Merk-
mal M1 bzw. M5), beschrieben, wobei es sich vorzugsweise um miniaturisierte
Bewegungssysteme handelt (vgl. E1, Spalte 1, Zeilen 7 bis 10 und 39 bis 42),
aber jenseits der Mikrotechnik ebenfalls Bewegungssysteme benotigt werden, die
kaum Montageaufwand erfordern und zudem verschleiRarm und spielfrei sind (vgl.
E1l, Spalte 1, Zeilen 21 bis 24). Das in E1 als in sich geschlossene ,mechanische
Struktur® bezeichnete Funktionselement ist aus stoffich zusammenhangenden
Abschnitten unterschiedlicher mechanischer Nachgiebigkeit aufgebaut, wobei un-
ter Belastung diese mechanische Nachgiebigkeit zu einer Formanderung des
betreffenden Abschnittes fiihrt, die sich je nach Belastungsart als Verbiegung, Ver-
drehung, Dehnung oder Stauchung auf3ert und durch die damit verbundenen rela-
tiven Lageanderungen die Beweglichkeit der gesamten Struktur begrindet (vgl.
E1l, Spalte 1, Zeilen 35 bis 37 und 45 bis 54 sowie 67), was fur den Fachmann
nichts anderes bedeutet, als dass die E1 auch flexible komplexe Funktionsspann-
systeme offenbart (Merkmal M2a, M2b bzw. M6a). Als Ausfihrungsbeispiele sind
in den Figuren 1 bis 3 Zangen (vgl. E1, Spalte 2, Zeile 22) dargestellt, die eine
geschlossene Struktur aufweisen (vgl. E1, Spalte 2, Zeile 12) und somit gemaf
Merkmal M2 bzw. M6 einstiickig sind. So zeigt beispielsweise die Figur 3 der E1
eine Greifzange mit ellipsené&hnlicher Rahmenstruktur, wobei die Hilse h einen mit
Druck beaufschlagbaren Hohlraum umschliel3t (Merkmal M4 bzw. M8). An der in
radialer Belastungsrichtung elastisch nachgiebigen Hilse h sind der Gestellab-
schnitt a und die beiden Wirkelemente e und f stoffschliissig angeordnet. Bei Be-
aufschlagung der Hulse h mit einem Innendruck p durch ein in einem geeigneten
Mittel gefuhrtes fluidisches Medium verformt sich die Ellipse und né&hert sich der
Kreisform an, wobei sich die Wirkelemente e und f aufeinander zu bewegen (vgl.
El, Spalte 2, Zeilen 32 bis 41). Infolgedessen dient der von der Huilse h umge-

bene Hohlraum zur Realisierung interner Bewegungsabldufe, namlich dem
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SchlieRen und Offnen der Zange, so dass sich dem Fachmann aus der Druck-
schrift E1 sowohl das Merkmal M4b als auch das Merkmal M4c erschliel3t, denn

durch den erzeugten Hohlraum lasst sich das Spannelement verformen.

In der E1 findet sich expressis verbis kein Hinweis auf eine Herstellung der Greif-
zangen durch additiven Schichtaufbau (Merkmale M3, M3b, M7, M7a), insbeson-
dere durch Lasersintern oder Laserschweil3en (Merkmale M3a, M3c), vielmehr
heil3t es dort nur, dass diese Bewegungssysteme mit Verfahren der Mikrotech-
nologie hergestellt werden kénnen (vgl. E1, Spalte 1, Zeilen 43/44), wobei solche

Herstellungsverfahren in der E1 nicht ndher definiert sind.

Ein Fachmann, der sich in der Praxis vor allem mit der Entwicklung von Neuerun-
gen auf dem Gebiet der Herstellung von Werkzeugen, insbesondere von Spann-
elementen und Funktionsspannsystemen, beschaftigt und dabei selbstverstandlich
den Stand der Technik auf seinem Spezialgebiet kennt und sich in tUblicher Weise
auf dem Laufenden hélt, z. B. auch durch Lesen von Fachzeitschriften (vgl.
BPatGE 34, 264), wird sich auf der Suche nach einem geeigneten Herstellungs-
verfahren fur flexible komplexe Funktionsspannsysteme, wie sie in E1 beschrieben
sind, auch der Herstellung durch ,Rapid Prototyping” zuwenden, weil diese Ver-
fahren sich im Werkzeugbau bewahrt haben.

So ist beispielsweise in der DE 100 07 711 C1 (E2) ausgeflhrt, dass in der Pro-
duktionstechnik und insbesondere im industriellen Modellbau die Entwicklung
neuartiger schneller Herstellungsmethoden standig vorangetrieben wird. ,Eine
Gruppe derartiger schneller Herstellungsverfahren wird als Rapid-Prototyping-
Verfahren bezeichnet. Zu dieser Gruppe gehort das Selektive Laser-Sin-
tern (SLS)" (vgl. E2, Spalte 1, Zeilen 8 bis 13). Die Herstellung eines solchen
Bauteils mittels SLS (Merkmal M3a, M3c) erfolgt hierbei durch additiven Schicht-
aufbau (Merkmale M3, M3b, M7, M7a) (vgl. E2, Spalte 1, Zeilen 20 bis 31).
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Dass mit SLS-Verfahren (Merkmal M3a, M3c) auch flexible, komplexe, dreidimen-
sionale Werkzeuge herstellbar sind, erfahrt der Fachmann aus der E3 und E4.

In der DE 197 01 078 C1 (E3) werden die Werkzeuge mit Kuhlflachen und/oder
Kihlkanalen, also mit HohlrAumen (Merkmal M4a), versehen, die wahrend des
Schichtaufbaus gebildet werden (vgl. E3, Anspruch 1, Merkmal 1.3 i.V. m.
Spalte 2, Zeile 62 bis Spalte 3, Zeile 2).

In der Fachzeitschrift E4 sind dartber hinaus flexible (Merkmale M2a, M2b, M6a)
Schlauche (,hoses”) und Manschetten (,gaskets®) offenbart, die mittels der
SLS-Technologie erhéltlich sind (vgl. E4, Seite 499, Abbildung sowie Absétze 2
und 3).

Mithin stellte die SLS-Technik bei der gegebenen Aufgabenstellung fir den Fach-
mann einen vielversprechenden Einstieg fur die Problemlésung dar, weshalb es
fur den Fachmann auf der Hand lag, die Herstellung eines dreidimensionalen

Spannelementes ausgehend von E1 mit der SLS-Technik zu realisieren.

Damit ergeben sich samtliche Merkmale des nach Hauptantrag und den Hilfsan-
trdgen 1 bis 3 beanspruchten Verfahrens bereits aus der E1 in Verbindung mit
dem allgemeinen Fachwissen, belegt durch E2 bis E4, zwanglos, so dass es kei-
nes erfinderischen Zutuns bedurfte, um zu den beanspruchten Verfahren nach

den jeweiligen Patentanspriichen 1 zu gelangen.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag und nach den Hilfsan-
trdgen 1 bis 3 hat daher mangels erfinderischer Tatigkeit keinen Bestand.

4. Was das beanspruchte Verfahren in der Fassung des Hilfsantrages 4 an-

belangt, so unterscheidet es sich gegenuber Hauptantrag und Hilfsantragen 1 bis
3 nur dadurch, dass der Oberbegriff nicht auf ein Verfahren zur Herstellung von

dreidimensionalen Spannelementen (Merkmal M1), sondern nun auf ein Verfahren

zur Herstellung von dreidimensionalen Funktionsspannsystemen (Merkmal M1a)

gerichtet ist.
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4a) Malgebliche Grundlage dafir, was durch das Streitpatent unter Schutz ge-
stellt ist, ist der Inhalt der Patentanspriiche, wobei der Wortlaut eines Patentan-
spruchs unter Heranziehung von Beschreibung und Zeichnungen aus Sicht des
von der Erfindung angesprochenen Fachmannes zu deuten ist. Ein Patentan-
spruch ist danach nicht wdrtlich in philologischer Betrachtung, sondern seinem
technischen Sinn nach aufzufassen. Begriffe in Patentanspriichen sind danach so
zu deuten, wie sie der angesprochene Fachmann nach dem Gesamtinhalt der
Patentschrift unter Bertcksichtigung der in ihr objektiv offenbarten Losung bei un-
befangener Erfassung der im Anspruch umschriebenen Lehre zum technischen
Handeln versteht (BGH GRUR 2001, 232, 233 - Brieflocher m. w. H.). Infolgedes-
sen stellt die Patentschrift im Hinblick auf die gebrauchten Begriffe ihr eigenes Le-
xikon dar (BGH GRUR 1999, 909, 912 - Spannschraube; BGH Mitt 2000, 105, 106

- Extrusionskopf).

4b) Nach den Angaben in der Streitpatentschrift werden unter ,Spannsysteme*
beispielsweise Greifer, Spannfutter, Spanndorne, Spannvorrichtungen, Spann-
backen oder dergleichen verstanden. Spannsysteme kdnnen ebenfalls Vorrichtun-
gen sein, um Bauteile, wie z. B. Werkstiicke, zu positionieren, zu spannen oder zu
bewegen, um diese Bauteile zu bearbeiten bzw. zu transportieren (Absatz [0002]).
Ein ,Spannelement” ist dagegen in der Streitpatentschrift expressis verbis nicht
definiert, vielmehr wird ,Spannelement* immer in der Verknipfung mit ,bzw. das
flexible (komplexe) Funktionsspannsystem® oder ,insbesondere flexible (komple-

xe) Funktionsspannsysteme” verwendet.

Zum Stand der Technik ist im Absatz [0005] ist ausgefuhrt, dass (bekannte)
Spannsysteme beispielsweise gebildet werden ,durch Greifer, Spannfutter oder
Spanndorne mit aufwendigen Spannbacken oder Spannkonturen, die in der Regel
aus einer Vielzahl von einzeln gefertigten Bauteilen bestehen, die erst im montier-
ten Zustand das jeweilige Spannsystem ergeben. Hohlkammern und Kanéale kon-

nen hier nur mit grof3em Aufwand in die Spannsysteme integriert werden®.
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Demgegeniber richtet sich das Streitpatent auf einen Gegenstand, bei dem im
Verlauf der Herstellung des Gegenstandes bereits Hohlrdume und/oder Kanéle
unterschiedlicher Anzahl und Konturen und damit komplexe Strukturen erzeugt
werden (vgl. Absatz [0011] und [0013]). Gema&l} Absatz [0016] ,k6nnen Spannbol-
zen, Spannzangen und Gelenke in das Spannelement bzw. das flexible komplexe
Funktionsspannsystem integriert werden, die beispielsweise mit Dehnwanden an-
getrieben werden kdnnen. Unter einer Dehnwand ist eine diinne Wand mit Falte(n)
oder Welle(n) zu verstehen, die sich ahnlich eines Faltenbalges ausdehnen kann®.
Eine Dehnwand allein ist also noch kein Spannelement oder Spannsystem im

Sinne des Streitpatents.

Da die Begriffe ,Spannelement” und ,Spannsystem*” in der Streitpatentschrift also
nicht unterscheidbar definiert worden sind, sondern nur synonym verwendet wer-
den, konnen diese Begriffe infolgedessen auch nicht zur Abgrenzung gegentber
dem Stand der Technik dienen, weshalb Merkmal M1a zu keiner anderen techni-
schen Lehre als Merkmal M1 fuhrt.

Zu den weiteren Merkmalen des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 4 wird — um Wie-
derholungen zu vermeiden— auf die vorstehenden Ausfihrungen unter

Punkt IV3b) verwiesen.

Auch der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 4 beruht daher nicht auf einer erfin-

derischen Tatigkeit, weshalb er ebenfalls keinen Bestand hat.

5. Was das beanspruchte Verfahren in der Fassung des Hilfsantrages 5 an-

belangt, das gegentber dem Hilfsantrag 4 zusatzlich durch die Merkmale M5 und

Mb5a gekennzeichnet ist, namlich

M5 wobei im Verlauf des Schichtaufbaus Funktionselemente in das kom-
plexe Spannsystem integriert werden,

Mb5a die Funktionselemente sind insbesondere Spannbolzen und/oder

Spannzangen und/oder Gelenke,
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so ergibt sich im Hinblick darauf, dass gemal E1 gleichfalls Funktionselemente
wie Spannzangen (z. B. die Wirkelemente e und f in Figur 3) einstickig in das
komplexe Spannsystem integriert sind, dass diese bereits im Verlauf der Herstel-
lung des Spannsystems erzeugt worden sind.

Der Gegenstand des Streitpatents ist daher mangels erfinderischer Tatigkeit auch
nicht bestandsfahig in der Ausgestaltung gemaf Patentanspruch 1 nach Hilfsan-
trag 5.

6. Auch der Gegenstand des verteidigten Patentanspruches 1 nach Hilfsan-
trag 6 ist nicht bestandsfahig, weil er nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit be-
ruht. Er unterscheidet sich gegenuber dem Hilfsantrag 5 durch das zusatzliche
Merkmal M6, n&mlich
M6 und als Spannmittel Dehnwénde erzeugt werden, die als dinne
Wand mit Falten oder Wellen zu verstehen sind, die sich ahnlich ei-
nes Faltenbalgs ausdehnen kdnnen.
Dass mittels SLS dinne Wande mit Falten oder Wellen erzielt werden kénnen, die
sich ahnlich eines Faltenbalgs ausdehnen kénnen, ist dem Fachmann aus der Ab-
bildung der E4 bekannt. Zudem weil3 der Fachmann aus der E1, dass der Grad
der Beweglichkeit eines Spannsystems bestimmt wird durch Anzahl, Anordnung
und Materialeigenschaften der nachgiebigen Abschnitte sowie durch Anzahl und
Anordnung der angreifenden auf3eren Kréfte. Diese unterschiedliche Nachgiebig-
keit der einzelnen Abschnitte wird erreicht durch Anderung der Gestalt und Ab-
messungen belasteter Querschnittsflachen, durch anisotrope Materialtextur oder
unterschiedliche Dichte des Materials (vgl. E1, Spalte 1, Zeilen 57 bis 66). Wie in
Figur 3 zeichnerisch dargestellt ist, ist die elastisch nachgiebige Hilse h bezuglich
ihrer Wanddicke diunner ausgebildet als die Wirkelemente e und f sowie der Ge-
stellabschnitt a, so dass sie sich bei Beaufschlagung mit einem Innendruck p zu
einer anndhernden Kreisform verformen kann (vgl. E1, Spalte 2, Zeilen 32 bis 41).
Insofern entspricht auch die Ausgestaltung der Hulse h in Figur 3 der E1 einer

Dehnwand.
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Eine solche Dehnwand nun mit Falten oder Wellen zu versehen, die sich ahnlich
eines Faltenbalgs ausdehnen kdnnen, wie in der Abbildung der E4 gezeigt, liegt
jedoch allein im Ermessen des Fachmanns. Im Ubrigen ist eine besondere Wir-
kung der mit dem Hilfsantrag 6 konkret beanspruchten Merkmalskombination aus
der Gesamtoffenbarung des Streitpatents nicht erkennbar und auch nicht geltend

gemacht worden.

Damit bedurfte es ausgehend von E1 und unter Berlcksichtigung der Lehre der
Druckschrift E4 auch keines erfinderischen Zutuns, um als Spannmittel Dehn-
wande mit Falten oder Wellen zu erzeugen, die sich ahnlich eines Faltenbalgs
ausdehnen kdnnen, so dass auch ein gemal} Hilfsantrag 6 durch das Merkmal M6
weiter ausgestaltetes Verfahren nicht gewahrbar ist.

7. Nachdem der Stand der Technik dem Fachmann hinreichend Anregung
gegeben hat, zu der Lehre des Streitpatents zu gelangen, kdnnen deshalb die im
Einspruchsverfahren ins Feld gefihrten Hilfserwagungen wie Vorurteil, Lob der
Fachwelt, Zeitdauer, Bereicherung der Technik und glicklicher Griff nicht zu einer
Feststellung der erfinderischen Téatigkeit fihren.

Bei dieser Sachlage brauchten auch die hierzu vorgelegten Dokumente (Anla-
gen P1 bis P6) zur Entscheidungsfindung nicht herangezogen werden.

8. Die Patentfahigkeit der jeweiligen Unteranspriiche nach Hauptantrag sowie
nach den Hilfsantrdgen 1 bis 6 braucht nicht gesondert gepruft zu werden. Zwar
darf ein Patent, das zwei oder mehrere selbstandige Patentanspriche enthalt, von
denen sich einer als nicht rechtsbestandig erweist, nicht schon deshalb in vollem
Umfang widerrufen werden. Das gilt aber nur dann, wenn das prozessuale Begeh-
ren der Patentinhaberin dahin zu verstehen ist, dass sie —wenn auch nur hilfs-
weise — mit der Aufrechterhaltung nur im Umfang einzelner Patentanspriiche ein-
verstanden ist. Das kann zum Beispiel dann der Fall sein, wenn die Patentinhabe-
rin keinerlei Antrage gestellt hat. Wenn sie jedoch wie vorliegend beantragt, das

Patent in vollem Umfang aufrecht zu erhalten und hilfsweise mit Patentanspriichen



-25 -

gemal Hilfsantrdgen 1 bis 6, so bedeutet dies, dass sie an einer hiervon abwei-
chenden Aufrechterhaltung des Streitpatents kein Interesse hat. Es haben sich
auch keine Anhaltspunkte fir ein stillschweigendes Begehren einer weiter einge-
schréankten Fassung ergeben. Somit hat die Patentinhaberin die Aufrechterhaltung
des Patents erkennbar nur im Umfang der Anspruchsséatze gemald Hauptantrag
und Hilfsantragen 1 bis 6 beantragt, die zumindest jeweils einen nicht rechtsbe-
standigen Anspruch enthalten. Deshalb war das Patent insgesamt zu widerrufen
(BGH GRUR 2007, 862 — Informationsuibermittlungsverfahren Il; GRUR 1997, 120

— Elektrisches Speicherheizgerét).
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