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betreffend das europaische Patent 0 621 664
(DE 594 01 629)

hat der 4.Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mindlichen Verhandlung vom 28. Oktober 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzen-
den Richters Dr. Schwendy, des Richters Dipl.-Ing. Klosterhuber, der Richterin
Schuster sowie der Richter Dipl.-Phys. Dr. Stréf3ner und Dipl.-Phys. Dr. Maksymiw

fur Recht erkannt:

1. Das europdaische Patent 0 621 664 wird mit Wirkung fur das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland flr nichtig er-
kl&rt.

2. Die Beklagte tragt die Kosten des Rechtsstreits.

3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Hohe von 120% des

zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung fur die Bundesre-
publik Deutschland erteilten europaischen Patents 0 621 664 (Streitpatent), das
am 15. April 1994 unter Inanspruchnahme der Prioritéat der deutschen Patentan-
meldung 43 13 231 vom 22. April 1993 angemeldet worden ist. Das in der Verfah-
renssprache Deutsch veroffentlichte Streitpatent, das beim Deutschen Patentamt
unter der Nummer 594 01 629 gefuihrt wird, betrifft eine Stromversorgung fur eine

Laserblitzlampe. Es umfasst einen Patentanspruch, der folgenden Wortlaut hat:

Stromversorgung fur eine Laserblitzlampe (2), die an eine
Gleichspannungsquelle mit Ladekondensator (1) angeschlos-
sen ist und Stromimpulse bestimmter Dauer und Amplitude lie-
fert, gekennzeichnet durch einen schnellen Schalter (6) und ei-
ne Steuerung (10) zum Einstellen einer Modulationstiefe (M)



und/oder einer Modulationsfrequenz (My) zusatzlich zu der mitt-

leren Impulshdéhe und der Impulsdauer.

Mit der Behauptung, die Lehre des Streitpatents sei nicht neu bzw. gehe tber den
Inhalt der eingereichten Fassung der Anmeldung hinaus, verfolgt die Klagerin das
Ziel, das Streitpatent mit Wirkung fiur das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik
Deutschland fur nichtig zu erklaren. Zur Begrindung beruft sie sich auf die euro-
paische Patentschrift 0 005 595 B1 als druckschriftlichen Stand der Technik sowie
auf eine offenkundige Vorbenutzung, fur die sie weitere Unterlagen vorlegt und

Zeugenbeweis anbietet.

Die Klagerin beantragt,

das europaische Patent 0 621 664 mit Wirkung fur das Hoheits-
gebiet der Bundesrepublik Deutschland fur nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie ist dem Vorbringen der Klagerin entgegengetreten und halt das Streitpatent fur

bestandsfahig.

Entscheidungsgrinde

Die zulassige Klage, mit der die in Art Il § 6 Absatz 1 Nr 1 IntPatUG, Art 138 Ab-
satz 1 lit a und ¢ EPU iVm Artikel 54 Abs 1, 2 EPU vorgesehenen Nichtigkeits-
grunde der mangelnden Patentfahigkeit und der unzuléssigen Erweiterung geltend

gemacht werden, ist begriundet.



1. Das Streitpatent betrifft eine Stromversorgung fur eine Laserblitzlampe, die an
eine Gleichspannungsquelle mit Ladekondensator angeschlossen ist und Strom-
impulse von bestimmter Dauer und Amplitude liefert. Nach der Patentbeschrei-
bung hangt die Intensitat der erzeugten Lichtblitze von der Leistung der zum Be-
treiben der Laserblitzlampe erzeugten Impulse ab, deren Energie sich durch Leis-
tung und Dauer bestimme. Im Stand der Technik seien folgende drei Impulsfor-
men - jeweils mit glattem Amplitudenverlauf - bekannt:
a. Die Entladung eines Kondensators Uber einen Schalter erge-
be einen glatten, abfallenden Puls.
b. Die Entladung eines Kondensators Uber einen Schalter und
einen Filter ergebe einen glatten, annahernd rechteckigen
Puls.
c. Die Entladung eines Kondensators Uber einen Hochfre-
guenz-Schalter mit Pulsbreitenmodulation und nachgeschal-
tetem Tiefpassfilter ergebe einen glatten Puls, dessen Form,
z.B. ansteigend, sich einstellen lasse. Eine solche Anord-
nung sei in der européaischen Patentschrift 0 005 595 B1 be-

schrieben.

In vielen Anwendungsfallen spiele die Intensitat der abgegebenen Lichtblitze eine
erhebliche Rolle; deshalb missten die Amplituden der der Laserblitzlampe zuge-
fuhrten Impulse entsprechenden Anforderungen geniigen. So musse z.B. beim
Schweil3en, Schneiden und Bohren von Metall die Leistung in den einzelnen Im-
pulsen einen bestimmten, materialabhdngigen Schwellenwert Gbersteigen, damit
das zu schweilRende Material wie erforderlich angeschmolzen werde. Schwierig-
keiten konnten hier dadurch entstehen, dass einerseits der Schwellenwert von der
momentanen Impulsleistung tberschritten werden muisse, andererseits aber eine
moglicherweise relativ geringe mittlere Leistung des Impulses gefordert werde,
weil das fur den Schneid- oder Schweif3vorgang geforderte Anschmelzen des Ma-

terials auf einen engen Bereich begrenzt werden solle.



2. Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde, eine Stromversorgung fir ei-
ne Laserblitzlampe der eingangs genannten Art anzugeben, mit der die Einsatz-
maoglichkeiten des Lasergerats verbessert werden kdnnen.

3. Der Patentanspruch beschreibt demgemalR in der erteilten Fassung (die mit

Gliederungspunkten versehen worden ist) folgenden Gegenstand:

a) Stromversorgung fir eine Laserblitzlampe

b) die Stromversorgung ist an eine Gleichspannungsquelle mit Ladekon-
densator angeschlossen

c) die Stromversorgung liefert Stromimpulse bestimmter Dauer und
Amplitude

- Oberbegriff -

d) die Stromversorgung weist einen schnellen Schalter (6) auf

e) die Stromversorgung weist eine Steuerung (10) auf

el) zum Einstellen einer Modulationstiefe (M) und/oder einer Modula-
tionsfrequenz (M)

e2) zusatzlich zu der mittleren Impulshéhe und der Impulsdauer.

- Kennzeichen -

4. Es ist bereits fraglich, ob der Gegenstand des Anspruchs 1 der Streitpatent-
schrift gegenliber dem Gegenstand der europaischen Patentschrift 0 005 595 B1
neu ist. Denn dieser Stand der Technik beschreibt eine Stromversorgung fir eine
Laserblitzlampe, die unstreitig nach dem Prinzip der Pulsbreitenmodulation arbei-
tet (Schriftsatz der Beklagten vom 3. Marz 2003, Seite 1, Abschnitt 1.1; vgl. auch
Streitpatent, Spalte 1, Zeilen 34 bis 40), wonach durch Verandern des Tastverhalt-
nisses die Impulsform der Stromimpulse mit einem hohen Grad an Flexibilitat ge-
andert werden kann (Spalte 1, Zeilen 30 bis 38, Spalte 2, Zeile 62 bis Spalte 3,
Zeile 10 und Spalte 3, Zeilen 31 bis 48), sodass dieses Gerat moglicherweise be-
reits eine Modulation der Stromimpulse und die Einstellung der Modulationstiefe
und Modulationsfrequenz zuséatzlich zu der in Spalte 2, Zeile 62 bis Spalte 3, Zei-
le 8 beschriebenen Einstellung der Impulshéhe und der Impulsdauer - wie im



kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 der Streitpatentschrift angegeben - ge-
stattet. Es erubrigt sich jedoch auf die Frage der Neuheit ndher einzugehen, denn
die Lehre des Patentanspruchs 1 beruht gegeniber der genannten europaischen
Patentschrift in Verbindung mit dem Wissen des Fachmanns nicht auf erfinderi-

scher Tatigkeit.

Die europaische Patentschrift 0 005 595 B1 betrifft einen Gegenstand mit den
Merkmalen a) bis e) und e2) der vorstehenden Merkmalsanalyse. Dort geht es
namlich um eine Stromversorgungsschaltung zum Bereitstellen von Impulsen ge-
wunschten Profils fur eine Blitzlampe zum optischen Pumpen eines Lasers (Spal-
te 1, Zeilen 1 bis 3: "...power supply circuit for providing pulses of desired profile to
a flashtube for optically pumping a laser"), was nichts anderes bedeutet als was im
Merkmal a) des Anspruchs 1 mit "Stromversorgung flr eine Laserblitzlampe" be-
zeichnet ist. Diese Stromversorgung wird, wie aus der Figur 1 in Verbindung mit
der Beschreibung, Spalte 2, Zeilen 17 bis 20 hervorgeht, mit einem geeigneten
Gleichstrom versorgt ("The input of the circuit receives a suitable direct current
(DC) supply"), ist also an eine Gleichspannungsquelle angeschlossen. Dort ist
zwar nicht ausdrtcklich angegeben, dass die Gleichspannungsquelle einen Lade-
kondensator aufweist, eine solche Ausgestaltung zahlt aber zum unmittelbaren
Fachwissen, wie auch aus dem Streitpatent, Figuren la bis 1c in Verbindung mit
Spalte 1, Zeilen 23 bis 40, hervorgeht. Damit ist Merkmal b) des Anspruchs 1 er-
fullt. Gemaf Spalte 2, Zeilen 53 bis 59 der EP 0 005 595 B1 besitzen die erzeug-
ten Stromimpulse eine bestimmte Dauer und Amplitude, wie sie typischerweise in
Figur 3 dargestellt sind ("... typical duration, form ... of the resulting pulses will be
apparent from Figure 3 ..."), wonach Merkmal c) vorliegt. Wie aus der Figur 1 in
Verbindung mit Spalte 2, Zeilen 20 bis 25 hervorgeht , umfasst die Stromversor-
gung ferner einen mit hoher Frequenz arbeitenden Schalter ("high frequency
switch S1"), weist also einen schnellen Schalter auf, wie im Merkmal d) angege-
ben ist. Aus der EP 0 005 595 B1 erschlief3t sich aul3erdem, dass die Stromver-
sorgung eine Steuerung aufweist. Denn dort ist die Rede davon (Spalte 2, Zei-
len 25 bis 31), dass das Tastverhaltnis ("mark space ratio") des Schalters S1
durch herkdmmliche Mittel einstellbar ist ("adjustable by conventional means"), um



den Schalter S1 zu steuern ("to control the high frequency switch S1"). Damit ist

auch das Merkmal e) des Anspruchs 1 bekannt.

Zusatzlich zu den Merkmalen a) bis e) ergibt sich aus der EP 0 005 595 B1 auch
das Merkmal e2 im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1. Denn aus Spalte 2,
Zeile 62 bis Spalte 3, Zeile 10 in Verbindung mit Spalte 2, Zeilen 20 bis 43 geht
hervor, dass Uber das Tastverhaltnis sowohl die Impulshéhe ("pulse amplitude™)

als auch die Impulsdauer ("duration ... of the pulses") eingestellt werden kann.

Damit unterscheidet sich der Gegenstand des Anspruchs 1 vom Stand der Tech-
nik nach der européischen Patentschrift EP 0 005 595 B1 lediglich dadurch, dass
die Steuerung (10) zum Einstellen einer Modulationstiefe (Mt) und/oder einer Mo-
dulationsfrequenz (Ms) zusatzlich zu der mittleren Impulshéhe und der Impulsdauer

dient.

Dieser Unterschied kann aber die erfinderische Tatigkeit nicht begriinden. Denn
ein Fachmann, das ist hier ein in der Entwicklung von optisch gepumpten Lasern
tatiger Diplom-Physiker, erfahrt aus der EP 0 005 595 B1, dass die beschriebene
Stromversorgung, die u.a. zum Betreiben von Lasern fur die Materialbearbeitung
wie etwa Schweil3en ("welding"; Spalte 3, Zeilen 23 bis 30) Anwendung findet (wie
der Gegenstand des Streitpatents auch; vgl. dort Spalte 1, Zeile 42 bis Spalte 2,
Zeile 2), Stromimpulse mit einem gewtnschten Profil liefert (Spalte 1, Zeilen 39
bis 50) und dass dieses Profil leicht fur einen speziellen Anwendungsfall optimiert
werden kann ("... the laser pumping profile can be readily optimised for a particular

application”; Spalte 3, Zeilen 39 bis 41).

Zwar sind in der EP 0 005 595 B1 nur rechteckformige oder rampenartig anstei-
gende Profile von Stromimpulsen und keine modulierten Stromimpulse mit einstell-
barer Modulationsfrequenz bzw. Modulationstiefe dargestellt, wie sie sich mit der
Stromversorgung nach dem Patentanspruch gemalR Streitpatent ergeben. Auch
wird der Fachmann die wellige Struktur im Dachbereich des rechten Impulsverlau-
fes der Figur 3 nicht unbedingt als gezielte Modulation des Stromimpulses, son-



dern als Restwelligkeit auffassen, die daher ruhrt, dass der fur die Eliminierung der
hochfrequenten Anteile zustandige LC-Filter im Realfall nicht sdmtliche Hochfre-

guenzanteile blockieren kann.

Aber er erkennt aus der Figur 5, dass er zu einer - im einfachsten Fall niederfre-
quenten - Modulation des resultierenden Stromimpulses kommt, wenn er die dort
von links nach rechts ersichtliche Zunahme der Pulsbreite umkehrt und diese An-
derung bedarfsweise wéahrend eines Impulses periodisch wiederholt. Wegen der
Materialabhéangigkeit des Anschmelzens wird er je nach Anwendungsziel auch die
Tiefe und die Frequenz der Modulation auf diese Weise anpassen. Dazu wird der
Fachmann eine Steuerung zum Einstellung der Modulationstiefe und der Modula-
tionsfrequenz oder zumindest einer der beiden Grof3en zusatzlich zu der mittleren
Impulshéhe und der Impulsdauer, wie es im Anspruch 1 angegeben ist, vorsehen.
Denn die Mallinahme, die Einstellung aller Impulsparameter in einer einzigen
Steuerung zusammenzufassen, drangt sich bei fachgerechtem Vorgehen durch
die in der Spalte 3, Zeilen 42 bis 48 angesprochene Computer- oder Mikroprozes-

sorsteuerung ("computer or micro processor control") geradezu auf.

Damit wird erreicht, dass fur den Schneid- oder Schweil3vorgang einerseits der fur
das Anschmelzen des zu bearbeitenden Materials ndtige Schwellenwert von der
momentanen Impulsleistung des Lasers uberschritten und andererseits hinsicht-
lich einer Begrenzung des Anschmelzens auf einen engen Bereich eine relativ ge-
ringe mittlere Leistung des Impulses erzielt wird (vgl auch Streitpatent, Spalte 1,
Zeile 47 bis Spalte 2, Zeile 2).

Damit beruht der Gegenstand des Patentanspruchs des Streitpatents nicht auf ei-

ner erfinderischen Tatigkeit.

Die Beklagte vermochte den Senat auch mit dem Vortrag nicht zu Gberzeugen, ge-
mal dem Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents komme als Modulati-
onsfrequenz nur die Schaltfrequenz des schnellen Schalters in Frage, die im Ge-
gensatz zum Gegenstand des Streitpatents in der EP 0 005 595 B1 nicht zum tra-



gen komme, weil dort der LC-Filter gerade die hochfrequenten Modulationen her-
ausfiltere. Denn diese Einschrankung findet im Patentanspruch keinen Ausdruck
und kann, wie oben zur erfinderischen Tatigkeit ausgefihrt, die Patentfahigkeit

nicht begriinden.

Aufgrund dieser Beurteilung sah der Senat auch keine Veranlassung, auf einen
Hilfsantrag hinzuwirken, der auf die von der Beklagten angebotenen Beschrén-
kung des Patentanspruchs hinsichtlich einer Modulationsfrequenz entsprechend

der Schaltfrequenz des schnellen Schalters gerichtet ware.

Da der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents nicht auf erfinderi-
scher Tatigkeit beruht, ertbrigt sich auch ein nédheres Eingehen auf den Einwand
der Klagerin, dass die Lehre des Streitpatents Uber den Inhalt der eingereichten
Fassung der Anmeldung hinausgehe, da die in der urspringlich eingereichten Fi-
gur 2 im Leitungszweig hinter dem schnellen Schalter eingezeichnete Spule in der
nachgereichten Figur 2 weggelassen worden sei (vgl Klageschriftsatz, Seite 26,
nach Absatz 2 bis Seite 27, Absatz 2). Im Ubrigen griffe dieser Einwand aber auch
nicht. Wie die Beklagte im Schriftsatz vom 3. Marz 2003 zurecht ausfuhrt, ist in der
mit der prioritatsbegriindenden Anmeldung beim Deutschen Patent- und Marken-
amt eingereichten, von Hand gezeichneten Figur 2 tUber dem betreffenden Lei-
tungszweig schematisiert ein eine Modulation aufweisender Stromimpuls - und
nicht eine Spule - dargestellt und dieser Stromimpuls ist beim Anfertigen der
Druckzeichnung fir die Anmeldung beim Europaischen Patentamt irrtumlich als
Spule eingezeichnet worden.

Bei dieser Sachlage kommt es schlie3lich auch nicht auf die von der Klagerin gel-
tend gemachte Vorbenutzung an, die im Ubrigen in der mindlichen Verhandlung
nicht mehr aufgegriffen worden ist. Somit braucht auch der Frage nach der Offen-

kundigkeit der Benutzungshandlung nicht nachgegangen zu werden.
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Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs 2 PatG iVm § 91 Abs 1 Satz 1 ZPO,
der Ausspruch zur vorlaufigen Vollstreckbarkeit auf 8 99 Abs 1 PatG iVm
8 709 ZPO.

Dr. Schwendy Klosterhuber Schuster Dr. StroRner Dr. Maksymiw
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