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betreffend das europaische Patent EP 1 242 230
(DE 500 03 229)

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mundliche
Verhandlung vom 10. Oktober 2006 durch ...

fur Recht erkannt:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Kosten des Rechtsstreits tragt die Klagerin.

3. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten gegen Sicherheitsleistung
in Hohe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorlaufig

vollstreckbar.

Tatbestand

Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des auch mit Wirkung fir das Hoheitsge-
biet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europaischen Patents EP 1 242 230
(Streitpatent), das am 9. Dezember 2000 unter Inanspruchnahme der Prioritat der
deutschen Patentanmeldung DE 199 63 948 angemeldet worden ist. Das Streitpa-
tent ist in der Verfahrenssprache Deutsch verdffentlicht und wird beim Deutschen
Patent- und Markenamt unter der Nummer 500 03 229 gefuhrt. Es betrifft ein Ver-
fahren zum Modellbau und umfasst insgesamt 18 Patentanspriiche, die vollstandig

angegriffen sind. Anspruch 1 der erteilten Fassung lautet wie folgt:

Verfahren zum Modellbau, unter Verwendung einer Modellbau-
masse, die schichtenweise mittels eines dreidimensional verfahr-
baren Auftragskopfes auf einer Unterlage aufgebracht wird, da-
durch gekennzeichnet, dass eine Modellbaumasse verwendet



wird, deren Volumen sich unmittelbar vor, wahrend oder nach der

Abgabe vom verfahrbaren Auftragskopf vergrof3ert.

Wegen der weiter angegriffenen und mittelbar oder unmittelbar auf Anspruch 1 zu-
rickbezogenen Patentanspriiche 2 bis 18 wird auf die Streitpatentschrift
EP 1 242 230 B1 Bezug genommen.

Die Klagerin behauptet, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfahig, da
er nicht neu sei, jedenfalls aber nicht auf erfinderischer Téatigkeit beruhe. Hierzu

bezieht sie sich insbesondere auf folgende Druckschriften:

N1 EP 0426 363 A2
N2 US5402351A
N3 US5705117 A
N4 WO 92/18323 Al
N5 DE3212777A1
N6  US5340433 A

Die Klagerin beantragt,

das europdische Patent EP 1 242 230 mit Wirkung fir das Ho-

heitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang flr

nichtig zu erklaren.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Hilfsweise verteidigt er das Patent mit 7 Hilfsantragen.

Insoweit wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.



Der Beklagte tritt dem Vorbringen der Klagerin voll umfanglich entgegen.

Entscheidungsgrinde

Die zulassige Klage, mit der der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfahigkeit
geltend gemacht wird (Art. 1l §6 Abs.1 Nr. 1 IntPatUG, Art. 138 Abs. 1 lit. a,
EPU), ist nicht begrindet, denn das Ergebnis der Verhandlung hat zu keiner ein-
deutigen Feststellung im Sinne des Vorbringens der Klagerin gefihrt. Nachdem
das Patent ordnungsgemal’ erteilt worden ist, kann der Patentinhaberin die da-
durch erlangte Rechtsstellung nur dann genommen werden, wenn zweifelfrei fest-
steht, dass sie diese zu Unrecht erlangt hat (vgl. BGH GRUR 1991, 522, 523

m. w. N.).

Der Senat konnte nicht feststellen, dass der Gegenstand des erteilten Patentan-
spruchs 1 des Streitpatents nicht patentfahig ist. Dies geht zu Lasten der Klagerin.
Die auf den Patentanspruch 1 unmittelbar rickbezogenen Patentanspriche 2
bis 16 haben mit jenem Bestand; sie werden durch ihre Rickbeziehungen mitge-
tragen, ohne dass es weiterer Feststellungen bedurfte (vgl. Busse, Patentgesetz,
6. Aufl. 8 84 Rnr. 42 m. w. N.).

Gleiches gilt fur den auf eine Vorrichtung zur Durchfiihrung des Verfahrens nach
Anspruch 17. Dieser Patentanspruch ist auf die tragenden Patentanspriche 1
bis 16 rlickbezogen. Somit hat er mit jenen Bestand. Gleiches gilt fir den auf ihn
rickbezogenen Patentanspruch 18.

1. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zum Modellbau unter Verwendung einer
Modellbaumasse, die schichtenweise mittels eines dreidimensional verfahrbaren
Auftragskopfes auf eine Unterlage aufgebracht wird. Dazu wird vorgeschlagen ei-
ne Modellbaumasse einzusetzen, deren Volumen sich unmittelbar vor, wahrend

oder nach der Abgabe vom verfahrbaren Auftragskopf vergréR3ert.



2. Vor diesem Hintergrund war es Aufgabe der Erfindung (Seite 2, Zeilen 20
und 21 der EP 1 242 230 B1), ein Modellbauverfahren zu schaffen, bei dem grol3-
volumige Modelle zumindest im Wesentlichen automatisch hergestellt werden kon-

nen.

3. Zur LOsung dieser Aufgabe schlagt der Patentanspruch 1 in der erteilten Fas-

sung ein Verfahren mit folgenden Merkmalen vor:

1. Verfahren zum Modellbau,

1.1  unter Verwendung einer Modellbaumasse, die

1.2  schichtenweise mittels eines Auftragkopfes auf einer Unter-
lage aufgebracht wird, wobei

1.2.1 der Auftragskopf dreidimensional verfahrbar ist.

2. Es wird eine Modellbaumasse verwendet, deren Volumen
sich

2.1  unmittelbar vor,

2.2 waéhrend,

2.3 nach der Abgabe vom Auftragskopf vergroR3ert.

Gemald Patentanspruch 17 wird eine Vorrichtung zur Durchfiihrung des Verfah-

rens nach den Ansprtchen 7 bis 15 mit folgenden Merkmalen vorgeschlagen:

1. Vorrichtung zur Durchfiihrung des Verfahrens mit
1.1 einem Portalroboter als Antriebseinheit fir
1.2  den Auftragskopf und/oder

1.3 die Endbearbeitungswerkzeuge.

4. Der erteilte Patentanspruch 1 ist zulassig, denn er entspricht dem am Prioritats-

tag eingereichten Patentanspruch 1.



Auch die weiterhin angegriffenen erteilten Patentanspriche 2 bis 18 sind zulassig,
da auch sie den ursprunglichen Patentansprichen 1 bis 4, 8 bis 10, 13 bis 18
und 19 entsprechen. Die erteilten Patentanspriiche 5, 10, 13 und 18 weisen die
Merkmale der urspriinglichen Patentanspriche 5 und 6, 11 und 12, 15 und 16 so-
wie 22 und 23 auf.

5a) Es konnte nicht festgestellt werden, dass die Erfindung des Streitpatents als

nicht neu gilt.

So betrifft der vorliegende druckschriftiche Stand der Technik diinne Schichten
mit einer Dicke von maximal 0,03 inch (ungefdhr 0,8 mm) wie z.B. die
EP 0426 363 A2, US 5402 351 und die US 5 705 117 bzw. 0,125 inch (ungeféahr
3mm) wie bei der US5340433 oder fachwerkartige Strukturen
(WO 92/18323 Al) und keine Modelle mit grof3en Volumina. Die DE 32 12 777 Al
betrifft kein Rapid-Prototyping-Verfahren.

5b) Die Klagerin vermochte den Senat auch nicht davon zu Gberzeugen, dass der
Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tétig-
keit beruht.

Bei der Lehre nach dem Streitgegenstand wird von einem Verfahren zur Herstel-
lung von Modellen mit groRen Volumina in der GréRenordnung ab 1 m*® ausgegan-
gen (Seite 1, Zeile 14). Diese grof3volumigen Modelle, beispielsweise 1:1 Modelle
von Automobilen (Seite 1, Zeile 15, Patentanspruch 10), wurden bis zum mal3geb-
lichen Zeitpunkt der prioritatsbegrindenden Patentanmeldung (DE 199 639 48)
mit im Wesentlichen handwerklichen Methoden (Seite 1, Zeile 15) hergestellt. Un-
ter handwerklichen Methoden sind z. B. Schreinerarbeiten, handwerkliches Arbei-
ten mit Modelliermassen u.s.w. zu verstehen, die mit entsprechend hohem zeitli-
chen Aufwand und Herstellungskosten verbunden sind. Beim streitgemal3en Ver-
fahren wurde nunmehr erkannt, dass sich die Methode des Rapid Prototyping
nicht nur auf kleine Modelle, sondern auch auf grol3volumige Modelle (Patentan-
spruch 10) anwenden lasst, wobei einzelne Schichten entsprechende groRRer



Schichtdicke (zwischen 1 und 5 cm, Patentanspruch 9) auf ein Substrat bzw. auf

die vorhergegangene Schicht aufgetragen werden.

Fur diese Vorgehensweise, namlich beim Rapid Prototyping eine Modellbaumasse
zu verwenden, deren Volumen sich unmittelbar vor, wahrend oder nach der Abga-
be vergrdl3ert erhalt der Durchschnittsfachmann, ein Dipl.-Ing. (FH) der Fachrich-
tung Kunststoff-Technologie mit Kenntnissen auf dem Gebiet des Rapid Prototy-

pings, aus dem Stand der Technik somit keine Anregungen.

In der EP 0 426 363 A2 wird ein Verfahren zum schichtenweisen Aufbau mittels ei-
nes dreidimensional verfahrbaren Auftragskopfes beschrieben, bei dem die einzel-
nen Schichten auf eine Unterlage aufgebracht werden. In Spalte 8, Zeilen 44
bis 46 und 56 bis Spalte 9, Zeile 19 werden verschiedene Modellbaumassen an-
gegeben, darunter auch thermoplastische Kunststoffe. In der Zusammenfassung
der EP 0426 363 A2 ist auch die Rede von ,foaming plastics® und damit von
schaumbaren Kunststoffen. Die Schichtdicke betragt dabei, sofern dicke Schichten
aufgetragen werden (Spalte 4, Zeile 33), 0,125 inches (3 mm) und dies bei Materi-
alien, die bei bestimmten Temperaturen schmelzen und anschlieend rasch ver-
festigen (Spalte 5, Zeilen 17 bis 22). Als Materialien werden in diesem Zusammen-
hang Wachse, thermoplastische Kunststoffe und Metalle genannt. Ein Ausfuh-
rungsbeispiel, das sich auch auf die in der Zusammenfassung genannten schaum-
baren Kunststoffe bezieht, ist in der EP 0 426 363 A2 nicht enthalten. Da hier we-
der mit einer Modellbaumasse, die ein sich vergréf3erndes Volumen nach dem
Streitgegenstand aufweist, gearbeitet wird noch mit grol3en Schichtdicken, wéah-
rend beim Streitgegenstand die Modellbaumasse mit mindestens der dreifachen
Schichtdicke aufgetragen wird, kann diese Druckschrift keinen Hinweis auf die

Lehre des Streitgegenstandes geben.



Auch die in der US 5402 351 (N3) und der US5 705 117 (N4) beschriebenen
Lehren gehen nicht Uber den Stand der Technik nach der EP 0 426 363 A2 hin-
aus. Hier werden, um funktional einsetzbare Prototypen (Spalte 2, Zeile 37 der
N3) herzustellen, diinne Schichten auf eine Unterlage aufgetragen. Unter funktio-
nal einsetzbaren Prototypen sind Teile zu verstehen, die in einer Vorrichtung ex-
perimentell auf ihre Funktionsfahigkeit untersucht werden. Darunter fallen sicher-
lich nicht grof3volumige Modelle, denn diese Modelle sind gerade nicht funktional

in einer Vorrichtung oder Maschine einsetzbar.

Die WO 92/18323 Al (N4) betrifft das Herstellen von Gegenstanden mit einer din-
nen AufRenhaut und fachwerkartiger Innenstruktur (Seite 7, Zeile 21, Figur 4). Da-
zu werden dinne Schichten Ubereinander aufgebracht, um Wande zu schaffen,
die makroskopische Zellen aufweisen (Patentanspruch 1). Die hierin beschriebe-
nen, mit dem Verfahren nach dem Rapid Prototyping hergestellten Gegenstande
unterscheiden sich somit wesentlich in ihrer Struktur von den grof3volumigen Mo-
dellen nach dem Streitpatent. Somit kann auch die Lehre nach der

WO 92/18323 Al keinen Hinweis auf das streitgemale Verfahren geben.

Auch beim Verfahren nach der US 5 340 433 werden dinne Schichten von maxi-
mal 0,125 inch (entsprechend 3 mm, Spalte 3, Zeile 30) auf ein Substrat aufgetra-
gen. Dabei wird u. a. auch ein aufschdumendes Polymer, wie z. B. Polystyrol-
schaum, extrudiert. Wie den Figuren 9 bis 12 (siehe auch Spalte 11, Zeilen 59
bis 61) zu entnehmen ist, wird jedoch der Schaum fadenférmig auf das Substrat
aufgebracht. Daraus entstehen dann dreidimensionale Objekte, wie z. B. der halb-

kugelférmige Rahmen nach Figur 12.

Diese Druckschriften kbnnen daher ebenfalls keinen Hinweis auf den Streitgegen-
stand geben, da sie keine gro3volumigen Modelle betreffen, die im Rapid Prototo-
typing-Verfahren hergestellt wurden, wobei eine Modellmasse Verwendung findet,

die bestimmte Eigenschaften aufweist.



Die DE 32 12 777 Al betrifft kein Rapid Protototyping, sondern eine Schaumpisto-
le. Sie liegt somit weiter ab und kann keinen Hinweis auf das Herstellen eines Mo-
dells geben.

Die weiteren noch im Verfahren befindlichen Druckschriften sind von den Parteien
nicht mehr aufgegriffen worden. Sie liegen auch weiter ab, wie der Senat tberprift
hat.

6. Wie bereits bei der Beurteilung der Patentfahigkeit hinsichtlich der Vorrichtung
des verteidigten Patentanspruchs 1 ausgefuhrt ist, sind dem Stand der Technik
keine Hinweise zu entnehmen, die den Gegenstand des Patentanspruchs 17 na-
helegen konnte. Der Patentanspruch 17 hat eine Kombination von Merkmalen
zum Inhalt, die in Anpassung an den Charakter eines Verfahrensanspruchs im
Wesentlichen mit den Merkmalen des Vorrichtungsanspruches Ubereinstimmen.
Dies wird bereits darin verdeutlicht, dass das Verfahren mit einer Vorrichtung nach
Patentanspruch 1 durchgefiihrt werden soll. Somit ist die Patentfahigkeit Gberein-

stimmend zu beurteilen. Auf die vorstehenden Ausfihrungen wird verwiesen.
7. Mit dem Patentanspruch 17 haben der auf ihn rickbezogene Patentan-
spruch 18 als Unteranspruch Bestand, ohne dass es hierzu weiterer Feststellun-

gen bedurfte (vgl. BPatGE 34, 215).

8. Bei dieser Sachlage konnen die Hilfsantrage auf sich beruhen.
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9. Die Kostenentscheidung beruht auf 8 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO,
die Entscheidung uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit auf 8§ 99 Abs. 1 PatG
i. V. m. 8§ 709 ZPO.

gez.

Unterschriften



