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betreffend das Patent 101 14 290

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf-
grund der miundlichen Verhandlung vom 31. Juli 2007 unter Mitwirkung des Vorsit-
zenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Winterfeldt sowie der Richter Baumgartner,
Dipl.-Phys. Dr. Haul3ler und Dipl.-Phys. Dr. Morawek

beschlossen:
Das Patent DE 101 14 290 wird widerrufen.

Grinde

Die Erteilung des am 23. Marz 2001 beim Deutschen Patent- und Markenamt an-
gemeldeten Patents 101 14 290 mit der Bezeichnung "Desktop-Verfahren zur Her-
stellung von Dentalprodukten unter Verwendung des 3D-Plottings" ist am

12. August 2004 erfolgt.



Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung lautet:

Verfahren zur Herstellung von dentalen Formteilen fir die Zahn-
restauration und/oder den Zahnersatz und/oder von Hilfsteilen da-
fur, durch schichtweises Auftragen von Mikrostrangen oder Mikro-
tropfen von Mischungen und/oder Kombinationen von schmelzba-
ren, polymerisierbaren, polykondensierbaren, polyaddierbaren,
thermisch und/oder mit UV- und/oder sichtbarem Licht hartbaren
ungefillten oder verstarkten Monomeren, Oligomeren und/oder
Polymeren sowie keramischen Massen mit der 3D-Plottechnologie
auf eine feste Unterlage oder in eine Flussigkeit zur Bildung der
dentalen Formteile wobei jede Schicht vor dem Auftragen der
nachsten Schicht wenigstens teilweise ausgehartet oder mit Hilfe
von Licht wenigstens teilweise polymerisiert wird und wobei alle
Schichten nach dem Auftragen der letzten Schicht fertig ausgehar-

tet und/oder durchpolymerisiert werden.

Wegen der weiteren Anspriiche 2 bis 42 wird auf die Patentschrift verwiesen.

Gegen das Patent sind am 11. bzw. 12. November 2004 zwei Einspruche erhoben
worden mit der Begriindung, der Patentgegenstand beruhe gegentber dem Stand
der Technik nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit und die Anspriche seien im
Ubrigen unzulassig erweitert. Hierzu verweisen die Einsprechenden u. a. auf fol-

gende Druckschriften:

D1 R. Landers, R. Mulhaupt, "Desktop manufacturing of complex
objects, prototypes and biomedical scaffolds by means of
computer-assisted design combined with computer-guided
3D plotting of polymers and reactive oligomers”, in Macro-
mol. Mater. Eng. 2000, 282, S. 17 - 21

D8 EP 1021997 A2.



Die Einsprechenden stellen den Antrag,

das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin stellt den Antrag,

das Patent 101 14 290 beschrankt aufrechtzuerhalten mit dem Pa-
tentanspruch 1 gemafd der 3. Hilfsfassung, eingegangen bei Ge-
richt am 30. Juli 2007, unter Streichung der Worter "sowie kerami-
schen Massen", dem sich die erteilten Unteranspriche 2 bis 18
unter Streichung der Woérter "oder Keramik” in Patentanspruch 15
anschlieRen sollen, hilfsweise

das Patent beschrénkt aufrechtzuerhalten mit dem Patentan-
spruch 1 gemaNR der 3. Hilfsfassung, eingegangen bei Gericht am
30. Juli 2007, unter Streichung der Wéoérter "sowie keramischen
Massen”, dem am Ende hinzugefugt wird: "wobei durch Variation
der Materialien im Verlaufe des Plottens Gradientenmuster er-
zeugt werden", dem sich die erteilten Unteranspriche 2 bis 18 un-
ter Streichung der Woérter "hnomogene oder" in den Patentanspru-
chen 3 und 4 und der Worter "oder Keramik" in Patentanspruch 15

anschlieffen sollen.

Der Patentanspruch 1 gemald Hauptantrag lautet mit einer Merkmalsgliederung:

M1 Verfahren zur Herstellung von dentalen Formteilen fir die
a Zahnrestauration und/oder
b den Zahnersatz und/oder
¢ von Hilfsteilen dafr,

M2 durch schichtweises Auftragen von Mikrostrangen

M3 von Mischungen und/oder Kombinationen von

a schmelzbaren,



M10

M1l

M12

M13

polymerisierbaren,

polykondensierbaren,

polyaddierbaren,

thermisch und/oder

mit UV- und/oder

sichtbarem Licht hartbaren

ungefullten oder

verstarkten

Monomeren,

Oligomeren und/oder

Polymeren

mit der 3D-Plottechnologie

auf eine feste Unterlage zur Bildung der dentalen Formtei-
le,

wobei jede Schicht vor dem Auftragen der n&chsten
Schicht

teilweise ausgehartet oder

mit Hilfe von Licht teilweise polymerisiert wird,

wobei die Duse der Auftragsvorrichtung nach der Art eines
Plotters gesteuert wird und wahrenddessen den Material-
strang abgibt und

wobei jede Schicht nicht vollstandig durchpolymerisiert,
sondern soweit polymerisiert wird, dass sie eine ausrei-
chende Festigkeit fur das Auftragen der nachsten Schicht
Uber ein dreidimensionales Auftragsverfahren aufweist
und

dass sie in dem nachsten und den folgenden Schritten fer-
tig polymerisiert wird,

wobei alle Schichten nach dem Auftragen der letzten
Schicht fertig ausgehartet und/oder durchpolymerisiert

werden®.



'Das Merkmal "wobei alle Schichten nach dem Auftragen der letzten Schicht fertig
ausgehartet und/oder durchpolymerisiert werden" ist als unzuldssige Erweiterung

bei der Prifung der Schutzfahigkeit nicht zu bertcksichtigen.

Der Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag weist zusatzlich noch die Merkmalsgrup-
pe M14 auf:

M14  wobei durch Variation der Materialien im Verlaufe des

Plottens Gradientenmuster erzeugt werden.

Die Patentinhaberin halt den Gegenstand des Anspruchs 1 fur neu und erfinde-
risch. Sie fuhrt im Wesentlichen aus, dass aus der Druckschrift D1 keine Teilpoly-
merisierung der Schichten, keine feste Unterlage und keine Gradientenerzeugung

bekannt seien.

Nach Auffassung der Einsprechenden enthalten auch die Hilfsantrage nichts Pa-

tentfahiges und deren Anspriiche sind ebenfalls unzulassig erweitert.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Da die Einspruchsfrist im vorliegenden Fall nach dem 1. Januar 2002 zu laufen
begonnen hat und der Einspruch vor dem 1. Juli 2006 eingelegt worden ist, ist das
Bundespatentgericht fir die Entscheidung nach § 147 Abs. 3 PatG in der bis ein-
schlieBlich 30. Juni 2006 gultigen Fassung zustandig. Ablauf und Aufhebung die-
ser befristeten Zustandigkeitsregelung durch das "Gesetz zur Anderung des pa-
tentrechtlichen Einspruchsverfahrens und des Patentkostengesetzes"” vom
26. Juni 2006 stehen dem nicht entgegen. Dies folgt aus § 99 Abs. 1 PatG i. V. m.
88 17 Abs. 1 S. 1 GVG, 261 Abs. 3 Nr. 2 ZPO und dem allgemeinen Rechtsgrund-

satz der fortwirkenden Zustandigkeit "perpetuatio fori" (vgl. hierzu ausfuhrlich



BPatG Beschl. v. 19. Oktober 2006 - 23 W (pat) 327/04 sowie BGH, Beschl. v.
17. April 2007 - X ZB 9/06 - Informationsubermittiungsverfahrenl und BGH,
Beschl. v. 27. Juni 2007 - X ZB 6/05 Informationsubermittiungsverfahren I1).

Die zulassigen Einspruche haben auch Erfolg, denn die Verfahren des Patentan-
spruchs 1 gemal Haupt- und Hilfsantrag sind nicht patentfahig. Die Verfahren der
Patentanspriche 1 nach dem Haupt- und Hilfsantrag ergeben sich fur den zustan-
digen Fachmann, hier aufgrund der behandelten Polymerchemie ein Dipl.-Chemi-
ker mit Erfahrungen bei der Herstellung von dentalen Formteilen, in nahe liegen-
der Weise aus dem Stand der Technik (88 1, 4 PatG).

Das Patent ist daher zu widerrufen (8 61 Abs. 1, § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG).

Aufgrund der zutreffenden Rlge der Einsprechenden Il, dass die Merkmalsgrup-
pe M13 urspringlich nicht offenbart sei, hat die Patentinhaberin den Anspruch 1
mit einem Disclaimer eingeschrankt, wonach dieses Merkmal hinsichtlich des
Schutzumfanges zwar zu berlcksichtigen ist, hinsichtlich der Patentfahigkeit aber
mangels der urspringlichen Offenbarung nicht zu bertcksichtigen ist. Dieses
Merkmal wird bei der folgenden Beurteilung der Patentfahigkeit auf3er Acht gelas-
sen. Ob die weiteren Merkmale im Anspruch 1 urspringlich offenbart sind, kann
dahin stehen, da die Gegenstande der Anspriiche 1 gemalR Haupt- und Hilfsantrag

jedenfalls nicht patentfahig sind.

Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Herstellung von dentalen Formteilen, die
formfrei schichtweise zu 3-dimensionalen Objekten zusammengefiigt werden (sie-
he PS, Absatz [0001]).

Dem Streitpatent liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur Herstellung von
Dentalprodukten zu schaffen, das die Herstellung der verschiedenartig strukturier-
ten Formteile aus den verschiedensten Materialien erlaubt und nur geringe Investi-
tionskosten erfordert (siehe PS, Absatz [0013]).



1. Der Fachmann gelangt durch eine Zusammenschau der Druckschriften D1 und
D8, ohne erfinderisch tétig zu werden, zum Verfahren des Anspruchs 1 gemaf

Hauptantrag.

Aus der Druckschrift D1 ist als ndchstkommender Stand der Technik ein Verfahren

zur Herstellung von Formteilen bekannt (siehe Titel),

M2=  durch schichtweises Auftragen von Mikrostrangen (siehe
Fig. 1 "strand")

M3b= von Mischungen von polymerisierbaren,

M4a= thermisch hartbaren (siehe Seite 19, Linke Spalte; Ab-
satz 3 "thermally sensitiv biocomponents"),

M5a= ungeflllten

M6c= Polymeren

M7= mit der 3D-Plottechnologie (siehe Seite 18, linke Spalte,
Absatz 2, letzter Satz),

M10= wobei die Diuse der Auftragsvorrichtung nach der Art eines
Plotters gesteuert wird und wahrenddessen den Material-
strang abgibt (siehe auch Fig. 1).

Neben dem Einbringen der Mikrostrange z. B. in Wasser zu ihrer reaktiven Aus-
hartung in der Flussigkeit sind aus der Druckschrift D1 auch Zweikomponenten-
Systeme bekannt (siehe Seite 19, linke Spalte, Absatz 3), die keine Flissigkeit zur
Aushartung bendtigen und dann selbstverstandlich auch auf einer festen Unterla-
ge aufgebracht werden kdonnen. Die Mdglichkeit der Aufbringung der Polymere auf
einer festen Unterlage zur Bildung der Formteile gemaR der Merkmalsgruppe M8

ist daher fur den Fachmann aus der Druckschrift D1 ebenfalls entnehmbar.

Gemal3 der Merkmalsgruppe M9 soll jede Schicht vor dem Auftragen der néchsten
Schicht teilweise ausgehartet sein, wodurch zwangslaufig auch geman Merkmals-

gruppe M11 jede Schicht nicht vollstandig durchpolymerisiert ist. Gemall Merk-



malsgruppe M11 sollen die Schichten dadurch auch eine ausreichende Festigkeit
fur das Auftragen der nachsten Schicht aufweisen. Aus der Druckschrift D1 ist be-
kannt, dass die schichtweise aufzubringenden Polymerstrdnge eine ausreichende
Viskositat aufweisen missen, um eine Deformation der Formteile zu verhindern
(siehe Spalte 19, linke Spalte, Absatz 2: "Very low viscosities should be avoided to
prevent deformation of plottet architectures."). Die rheologischen Eigenschaften
der Polymermasse missen nach dem Aufbringen allerdings auch zu einer Verfes-
tigung der Masse filhren (siehe Seite 19, rechte Spalte, Absatz 2: "Rheological
properties must be balanced to achieve flow during dispensing and preferably high
thixotropy, i.e., rapid viscosity build-up with decreasing shear rates."”). Die Poly-
merstrange mussen daher zwangslaufig teilweise polymerisiert sein und eine aus-
reichende Festigkeit aufweisen, um die weiteren Schichten aufbringen zu kdnnen,
ohne die Struktur zu zerstéren. Da die Formteile gemalRR dem Plotverfahren nur
Schicht fur Schicht aufgebaut werden kdénnen, und die weiteren Schichten nur
nach einer entsprechenden Polymerisierung und Verfestigung der vorangehenden
Schicht aufgebracht werden kdnnen, ist der Aufbau entsprechender Formteile sehr
zeitaufwandig. Der Fachmann wird daher zwangslaufig nicht bis zur vollstandigen
Durchpolymerisierung der vorangehenden Schicht warten und bei einer ausrei-
chenden Festigkeit das Verfahren gemafd der Druckschrift D1 mit der nachsten
Schicht fortsetzen. Damit sind auch die Merkmale der Merkmalsgruppen M9 und
M11 in der Druckschrift D1 offenbart, zumal eine quantitative Angabe, was unter
einer vollstandigen Polymerisation einer Schicht im Anspruch 1 zu verstehen ist,
nicht beansprucht wird und die Aushartung ein asymptotischer Prozess ist, der je
nach vorgegeben zu erreichendem "Hartegrad" beliebig lange dauern kann. Dass
sich gemaR Merkmalsgruppe M12 die einzelnen Schichten in den nachsten und
den folgenden Schritten fertig polymerisieren, ist bei den aus der Druckschrift D1
bekannten selbsthartenden Zweikomponenten-Systemen ebenfalls zwangslaufig
durch die zeitlich fortschreitende Aushartung gegeben.
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Somit unterscheidet sich das Verfahren gemaR dem Streitpatent von dem Verfah-
ren gemal der Druckschrift D1 lediglich in seiner Anwendung fur dentale Formtei-
le wie z. B. Zahnersatz. Die Druckschrift D1 erwdhnt aber bereits medizinische An-
wendungen der 3D-Plottechnologie (siehe Seite 17, Introduction, linke Spalte, bio-
medical scaffolds, drug release systems) und deren Anwendung in weiteren "rapid
prototyping" Verfahren (siehe Seite 21, rechte Spalte, letzter Satz). Da dem Fach-
mann "rapid prototyping" Verfahren zur Herstellung von Zahnersatz allgemein be-
kannt sind, bei denen ebenfalls die Formteile formfrei schichtweise zu 3-dimensio-
nalen Objekten zusammengeflgt werden (siehe z. B. die Druckschrift D8, Absat-
ze [0001, 0002, 0004]), ist es fur ihn nahe liegend, das Verfahren gemafd der
Druckschrift D1 ebenfalls zur Herstellung von Zahnersatz zu verwenden.

2. Der Fachmann gelangt ebenfalls durch eine Zusammenschau der Druckschrif-
ten D1 und D8 ohne erfinderisch tatig zu werden zum Verfahren des Anspruchs 1
gemalf Hilfsantrag.

Der Anspruch 1 gemaf Hilfsantrag weist zusatzlich noch den Verfahrensschritt ge-
mald Merkmalsgruppe M14 auf, "wobei durch Variation der Materialien im Verlaufe
des Plottens Gradientenmuster erzeugt werden". Gemald der Beschreibung der
Streitpatentschrift sind darunter Formteile aus unterschiedlichen Schichten zu ver-
stehen (siehe Absatz [0018]). Aus der Druckschrift D1 ist ebenfalls die Verwen-
dung von unterschiedlichen Materialien in den Schichten im Verlaufe des Plottens
bekannt (siehe Seite 21, linke Spalte "In addition to variation of CAD, variation of
resins during the plotting process can be used to fabricate complex scaffolds, e.g.,
simply by exchanging cartridges the type of materials can be easily varied during
the plotting process.") Beim Aufbringen von unterschiedlichen Materialien in aufei-
nanderfolgenden Schichten ergibt sich somit zwangslaufig ein "Gradientenmus-
ter", dessen Auspragung bzw. Verlauf im Streitpatent im Ubrigen auch nicht naher

spezifiziert ist.
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Mit dem nicht gewahrbaren Ansprichen 1 des Haupt- und Hilfsantrags fallen auf-
grund der Antragsbindung auch die weiteren untergeordneten Patentansprtiche 2
bis 18 (vgl. BGH GRUR 1997, 120 - Elektrisches Speicherheizgerat).

Dr. Winterfeldt Baumgartner Dr. Hauller Dr. Morawek

PU



	Gründe

