IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkiindet am
6 Ni 3/15 (EP) 1. Oktober 2015

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

BPatG 253
08.05



betreffend das européische Patent 0 754 103
(DE 695 00 997)

hat der 6. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mindlichen Verhandlung vom 1. Oktober 2015 durch den Vorsitzenden Richter
Voit, die Richterin Dr. Hoppe, den Richter Dipl.-Phys. Dr. Schwengelbeck, die
Richterin Dipl.-Phys. Dr. Otten-Dunnweber sowie den Richter Dipl.-Ing. Altvater

fur Recht erkannt:
Das europdische Patent 0 754 103 wird mit Wirkung fur das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland fir nichtig
erklart.
II.  Die Kosten des Rechtsstreits haben die Beklagten zu tragen.
[ll.  Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Hoéhe von 120 %

des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreck-

bar.



Tatbestand

Mit ihrer Klage begehrt die Klagerin die Nichtigerklarung des européischen Pa-
tents 0 754 103 (im Folgenden: Streitpatent). Die Beklagten sind Inhaber dieses
am 29. Marz 1995 angemeldeten Patents, das auf die PCT-Anmeldung
PCT/US95/03863 zuriickgeht, die als WO 95/27587 veroffentlicht worden ist, und
fur das die Prioritat der US-Patentanmeldung 224961 vom 8. April 1994 in An-
spruch genommen wird. Das in der Verfahrenssprache Englisch abgefasste Pa-
tent mit der Bezeichnung ,Method for controlling configuration of laser induced
breakdown and ablation“ wird vom Deutschen Patent- und Markenamt unter der
Nummer DE 695 00 997 gefuhrt.

Anspruch 1 des erteilten Streitpatents lautet in der englischen Verfahrenssprache:

1. A method for laser induced breakdown (LIB) of a material with a pulsed laser beam, the material being character-
ized by a relationship of fluence breakdown threshold versus laser pulse width that exhibits a rapid and distinct

change in slope at a characteristic laser pulse width, said method comprising the steps of :
a) generating a beam of one or more laser pulses in which each pulse has a pulse width equal to or less than
said characteristic laser pulse width ; and
b} focusing said beam to a point at or beneath the surface of the material.

Anspruch 1 des erteilten Streitpatents lautet in der deutschen Ubersetzung:

1. Verfahren zur laserinduzierten Zerstdrung (laser induced breakdown: LIB) von Material mit einem gepulsten Laser-
strahl, wobei das Material durch eine Beziehung des Fluenzzerstdrungsschwellwerts gegentiber der Laserimpuls-
breite gekennzeichnet ist, die eine rasche und ausgepragte Steigungsénderung bei einer charakteristischen
Laserimpulsbreite zeigt, umfassend die folgenden Schritte:

a) Erzeugen eines Strahls mit einem oder mehreren Laserimpulsen, die jeweils die gleiche oder eine geringere
Impulsbreite besitzen wiefals die charakteristische Laserimpulsbreite, und
b) Fokussieren des Strahls auf einen Punkt an oder unter der Oberflache des Materials.

Diesem Anspruch schlief3en sich die riickbezogenen Anspriiche 2 bis 28 an. Hin-
sichtlich des Wortlauts dieser weiteren Patentanspriiche wird auf die Patentschrift
EP 0 754 103 B1 verwiesen.

Die Schutzdauer des Streitpatents ist am 29. Marz 2015 abgelaufen, so dass das
Streitpatent erloschen ist. Die Beklagte hat die Klagerin beim Landgericht Dissel-
dorf (Az.: 4b O 38/13) auf Unterlassung und Schadensersatz wegen behaupteter

Verletzung des Streitpatents verklagt. Dieser Rechtsstreit ist noch anhangig.



Die Klagerin greift das Streitpatent in vollem Umfang an und macht die Nichtig-
keitsgriinde der unzuldssigen Erweiterung, der fehlenden Ausfihrbarkeit und der
fehlenden Patentfahigkeit geltend.

Zur Stutzung ihres Vorbringens nennt sie u. a. folgende Druckschriften und Stel-

lungnahmen:

K3: N.K. SHERMAN et al.: Transient Response of Metals to
Ultrashort Pulse Excitation. In: Optical Engineering, Oktober
1989, Vol. 28, Nr. 10, S. 1114-1120

K4: M.J. SOILEAU et al.: Picosecond Damage Studies at 0.5 and
1 um. In: Optical Engineering, Juli/August 1983, Vol. 22, Nr. 4,
S. 424-430

K5: K.S. FREDERICKSON et al.: Precise Ablation of Skin with
Reduced Collateral Damage Using the Femtosecond-pulsed,
Terawatt Titanium-Sapphire Laser. In: Arch Dermatol,
Vol. 129, Aug. 1993, S. 989-993

K6: D. STERN et al.: Corneal Ablation by Nanosecond, Picosec-

ond, and Femtosecond Lasers at 532 and 625 nm. In: Arch
Ophtamol, Vol. 107, April 1989, S. 587-592

K7: J. IHLEMANN et al.: Nanosecond and Femtosecond Excimer
Laser Ablation of Fused Silica. In: Applied Physics A, Nr. 54,
1992, S. 363-368

K8: S. WATANABE et al.: Comparative studies of femtosecond to
microsecond laser pulses on selective pigmented cell injury in
skin. In: Photochemistry and Photobiology, Oxford: Pergamon
Press, Vol. 53, 1991, S. 757-762

K9: H.W. DECKMAN et al.: A drill, fill, and plug technique for
fabricating laser fusion targets. In: J. Vac. Sci. Technol.,
Vol. 18, Nr. 3, 1981, S. 1258-1261

K10: K.H. GUENTHER et al.: 1.06 ym laser damage of thin film

optical coatings: a round-robin experiment involving various



K11:

K12:

K13:
K14:
K15:
K16:
K17:
K18:
K19:

K20:
K21:

K22:

K23:

pulse lengths and beam diameters. In: Applied Optics, Vol. 23,
No. 21, 1. Nov. 1984, S. 3743-3752

G. MANN et al.: Beam diameter dependence of surface
damage threshold of fused silica fibers and preforms for
nanosecond laser treatment at 1064 nm wavelength. In:
Applied Surface Science Vol. 276, S. 312-316 (2013)

Von der Klagerin angefertigte grafische Darstellung von Daten
der Tabelle VI der Entgegenhaltung K4, M.J. SOILEAU et al.,
Optical Engineering, Vol. 22 Nr. 4, Juli/August 1983

US 4 907 586

US 5 223 692

US 5 168 454

US 5173441

US 5 293 025

US 4 081 653

W. TOLBERT et al.: Laser Ablation Transfer Imaging Using
Picosecond Optical Pulses: Ultra-High Speed, Lower
Threshold and High Resolution. In: Journal of Imaging Science
and Technology, Vol. 37, No. 5, Sept./Oct. 1993, S. 485-489
Konvolut mit Datenblattern

Proceedings of the Laser Materials Processing Conference
ICALEO'93, 1993

Laser Materials Processing: Industrial and Microelectronics
Application. In: SPIE Vol. 2207, Vienna, Austria, April 3, 1994
E.A. BOETTNER and J.R. WOLTER: Transmission of the
ocular medi. In: Investigative Ophthalmology, Vol. 1, No. 6
1982, S. 776- 783.

Die Klagerin ist der Ansicht, dass der Gegenstand des Streitpatents wegen feh-

lender Neuheit und mangelnder erfinderischer Tatigkeit nicht patentfahig sei. Dar-

Uber hinaus sei der Gegenstand des Streitpatents unzulassig erweitert und nicht

so deutlich und vollstdndig offenbart, dass ein Fachmann ihn ausfihren kénne.



Auch in den neuen Ansprichen der Hilfsantrage seien Merkmale bzw. Merkmals-
kombinationen angefuhrt, die ursprunglich nicht offenbart worden seien. Zudem
fehle es auch den Hilfsantragen an der Patentfahigkeit, da der Fachmann durch
die Kombination verschiedener Druckschriften in naheliegender Weise zum Ge-

genstand der durch die Hilfsantrage begehrten Patentanspriiche gelange.

Die Klagerin beantragt,

das europdische Patent 0 754 103 mit Wirkung fur das Hoheitsge-

biet der Bundesrepublik Deutschland fur nichtig zu erklaren.

Die Beklagten erklaren, dass der bisherige Hilfsantrag 4 gemal Schriftsatz vom
23. September 2015 nunmehr als Hilfsantrag 5 und der bisherige Hilfsantrag 5
gemal Schriftsatz vom 20. Juli 2015 nunmehr als Hilfsantrag 4 gestellt werden

soll und beantragen,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise die Klage mit der Mal3gabe abzuweisen, dass das
Streitpatent

die Fassung des Hilfsantragsl gemald Schriftsatz vom
20. Juli 2015,

hilfsweise die Fassung des am 1. Oktober 2015 Uberreichten
Hilfsantrags 1a,

hilfsweise die Fassung eines der Hilfsantrage 2 bis 4 gemal
Schriftsatz vom 20. Juli 2015,

weiter hilfsweise die Fassung des Hilfsantrags 5 geméafd Schrift-

satz vom 23. September 2015, in dieser Reihenfolge, erhalt.

Die Beklagten treten der Argumentation der Klagerin entgegen. Hinsichtlich des
Wortlauts dieser Patentanspriiche wird auf die mit Schriftsatz vom 20. Juli 2015
eingereichten Hilfsantrdge 1 bis 3 und 5 (wobei der dort als Hilfsantrag 4 bezeich-
nete Hilfsantrag nunmehr Hilfsantrag 5 ist), auf den am 1. Oktober 2015 einge-
reichten Hilfsantrag 1a und auf den mit Schriftsatz vom 23. September 2015 ein-



gereichten Hilfsantrag 4 (wobei der dort als Hilfsantrag 4 bezeichnete Hilfsantrag

nunmehr Hilfsantrag 5 ist) Bezug genommen.

Die Beklagten beziehen sich zur Stitzung ihrer Argumentation u. a. die folgenden

Dokumente:

B2: J.F. FIGUEIRA and S.J. THOMAS: Damage Thresholds at
Metal Surfaces for Short Pulse IR Lasers. In: IEEE Journal of
Quantum Electronics, Vol. QE18, No.9, September 1982,
S. 1381-1386

B3: P.B. CORKUM et al.:. Thermal Response of Metals to
Ultrashort-Pulse Laser Excitation. In. Phys. Rev. Lett., Vol. 61,
No. 25, Dezember 1988, S. 2886-2889

B4: Prof. Dr. rer. nat. habil. Friedrich Dausinger: Gutachten zu
,Charakteristische Pulsdauern®

B5: .Laser Dermatology” von D.J. GOLDBERG (Herausgeber),
Heidelberg: Springer-Verlag 2013, S. 41: Laser Treatment of
Pigmented Lesions, von Zeena Al-Dujaili und Christine
C. Dierickx

B7: Lasers and optical radiation: International programme on
chemical safety, EHC 23, 1982

B8: US 5 403 306.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Entscheidungsgrinde

Die Klage, mit der die Nichtigkeitsgriinde der unzulassigen Erweiterung (Artikel Il
§6 Abs.1 Nr.3 IntPatUG, Artikel 138 Abs. 1 Buchst. ¢) EPU), der fehlenden



Ausfiihrbarkeit (Art. Il 8 6 Abs. 1 Nr. 2 IntPatUG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. b), 83
EPU) und der fehlenden Patentfahigkeit (Artikel Il § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG, Arti-
kel 138 Abs. 1 Buchst. a) EPU i. V. m. Artikel 54 und Artikel 56 EPU) geltend ge-
macht werden, ist zulassig. Die Klage ist auch nach dem Ablauf der Patentdauer
mit Rucksicht auf die anhangige Verletzungsklage der Beklagten gegen die Klage-
rin zulassig. Zwar entfallt mit dem Erloschen des Streitpatents das offentliche In-
teresse an der Nichtigerklarung des Patents. Eine auf Nichtigerklarung gerichtete
Klage wird dadurch aber nur dann unzuldssig, wenn den Klagern kein eigenes
rechtliches Interesse an der rickwirkenden Vernichtung des Patents zur Seite
steht (BGH Beschluss vom 15. Februar 2005 - X ZR 183/01; BGH Beschluss vom
16. Februar 1982 — X ZR 78/80, GRUR 1982, 355, 356 - Bauwerksentfeuchtung;
BGH Beschluss vom 14. Februar 1995 -XZB 19/94, GRUR 1995, 342,
342 f. - Tafelformige Elemente; Schulte, PatG, 9. Aufl., 8 81 Rn. 40). Ein solches
berechtigtes Interesse besteht indes, wenn - wie hier - von den Beklagten Ver-
letzungsanspriiche gegen die Klager geltend gemacht werden (vgl. BGH
X ZR 183/01; Schulte, PatG, 9. Aufl., 8 81 Rn. 41).

Die Klage ist begrindet.

Das Streitpatent ist in der erteilten Fassung mit Wirkung fiir das Hoheitsgebiet der
Bundesrepublik Deutschland fir nichtig zu erklaren, weil es nicht patentfahig ist.
Das Patent kann auch nicht beschréankt aufrechterhalten werden, denn den mit
Hilfsantragen 1, 1a und 2 bis 5 verteidigten Fassungen der Patentanspriiche ste-
hen die Nichtigkeitsgrinde der unzulassigen Erweiterung bzw. der fehlenden Pa-

tentfahigkeit entgegen.

1. Das Streitpatent (SP) betrifft ein Verfahren zur Verwendung von Lasern fur die
Modifikation von internen und externen Materialoberflachen durch Abtragung

oder Verdnderung der Eigenschaften in der Struktur von Materialien (SP, S. 2,



Z. 10-12; deutsche Ubersetzung DE 695 00 997 T2, S. 1, Z. 13-17). Laserindu-
zierte Zerstbrung von Material verursacht gemal3 der Beschreibungseinleitung
des Streitpatents chemische und physische bzw. physikalische Anderungen,
chemische und physikalische Zerstérung, Zerfall bzw. Zerstaubung, Abtragung
und Verdampfung (vgl. SP, S. 2, Z. 16-17). Laser bieten demnach eine gute
Kontrolle bei Anwendungen, die Genauigkeit erfordern, wie etwa das Eingra-
vieren einer Mikrostruktur. Fur viele Anwendungen, einschlie3lich medizini-
scher Anwendungen, seien dabei gepulste Laser effektiver als kontinuierliche
Laser. GemalR Beschreibungseinleitung enthalt ein gepulster Laserstrahl Puls-
bindel oder Lichtpulse von sehr kurzer Dauer, z. B. in der Grél3enordnung von
10 Nanosekunden oder kirzer, wobei die Pulse typischerweise durch Ruhepe-
rioden voneinander getrennt sind. Die Spitzenleistung eines jeden erreicht ge-
malfd Beschreibungseinleitung des Streitpatents oftmals die Grdéldenordnung
von Gigawatt bei einer méglichen Intensitat in der GréRenordnung von 10
W/cm?. Obwohl der Laserstrahl auf einen Bereich mit einem gewéhlten Durch-
messer fokussiert sei, reiche die Wirkung des Strahls tber den bestrahlten Be-
reich oder Fleck hinaus, so dass periphere Bereiche um den Fleck ungiinstig
beeinflusst wirden. In manchen Fallen sei der betroffene periphere Bereich um
ein Mehrfaches groR3er als der Fleck selbst. Dies stelle ein Problem dar, insbe-
sondere wenn bei einer medizinischen Anwendung Gewebe betroffen sei. Auf
dem Gebiet der Materialbearbeitung mit Laser kénnten die derzeitigen Laser
mit Nanosekundenimpulsen keine Merkmale mit hohem Prézisionsgrad und
unter genauer Kontrolle erzeugen, insbesondere, wenn nicht absorbierbare
Wellenlangen verwendet wirden (vgl. SP, S. 2, Z. 17-26 bzw. die deutsche
Ubersetzung DE 695 00 997 T2, S. 1, letzter Abs. und S. 2, erster Abs.).

Als Aufgabe ist im Streitpatent dementsprechend angegeben, ein Verfahren
bereitzustellen, mit dem die laserinduzierte Zerstérung lokal begrenzt werden
kann. Als weitere Aufgabe ist die Bereitstellung eines Verfahrens fir das
induzierte Zerstdren in einem Material oder auf einem Material nach einer
vorgewahlten Struktur angegeben (SP, S. 2, Z. 27-28; deutsche Ubersetzung
DE 695 00997 T2, S. 2, zweiter Abs.). Diese Problem- bzw. Aufgabenstellung
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richtet sich an einen Fachmann, der als Diplom-Physiker Uber Erfahrung auf
dem Gebiet der Laserbearbeitung von Materialien bzw. Laser-induzierter

Materialabtragung (Laser-Ablation) verfugt.

Die zur Losung der Aufgabe gemaR Hauptantrag verteidigte Fassung von An-
spruch 1 lautet unter senatsseitiger Hinzufiigung einer Merkmalsgliederung
(Anderungen gegeniiber dem urspriinglich eingereichten Anspruch 1 gekenn-

zeichnet):

a. A method for laser induced breakdown (LIB) of a material
with a pulsed laser beam,

b. the material being characterized by a relationship of fluence
breakdown threshold versus laser pulse width that exhibits a
rapid and distinct change in slope at a predetermined
characteristic laser pulse width, said method comprising the
steps of:

C. generating a beam of one or more laser pulses in which each
pulse has a pulse width equal to or less than said
predetermined characteristic laser pulse width; and

d. focusing said beam to a point at or beneath the surface of

the material.

Hier und im Weiteren orientieren sich die Gliederungszeichen an den in der
mundlichen Verhandlung verwendeten Zeichen seitens der Beklagten (alpha-
numerische Zeichen) bzw. der Klagerin (kleine romische Zahlzeichen in

Klammern).

Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 lautet unter senatsseitiger Hinzufiigung einer
entsprechenden Gliederung (Anderungen gegeniiber dem Anspruch 1 nach

Hauptantrag hervorgehoben):
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a(i). A method of machining by using fer laser induced breakdown

(LIB) of a material with a pulsed laser beam,

b. the material being characterized by a relationship of fluence
breakdown threshold versus laser pulse width that exhibits a
rapid and distinct change in slope at a predetermined,
characteristic laser pulse width, said method comprising the

steps of:

c(i). generating a beam of one or more laser pulses in which each
pulse has a pulse width equal to or less than said

characteristic laser pulse width, wherein the laser beam has

a wavelength in the range of 800 nanometers to 2 microns;
and

d(ii). focusing said beam to a point at-er beneath the surface of

the material, wherein the material is transparent at the laser

wavelength and wherein the material is not biological tissue-;

and

e(iii). scanning said beam along a predetermined path in a trans-

verse direction, so that breakdown is induced in a

preselected pattern in the material.

Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1a weist die Merkmale des Anspruchs 1 nach
Hilfsantrag 1 auf unter Ersetzung des Merkmals d(ii) durch folgendes Merkmal

(Anderungen hervorgehoben):

d(ii’). focusing said beam to a point at erbeneath the surface of
the material,

wherein the material is a metal.
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Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 unterscheidet sich von Anspruch 1 nach
Hilfsantrag 1 durch die Hinzufigung des folgenden Merkmals im Anschluss an

Merkmal c(i):

c(iv). controlling the laser intensity fluctuations such that the

fluctuations are smaller than 10 %.

Anspruch 1 nach Hilfsantrag 3 weist die Merkmale des Anspruchs 1 nach
Hilfsantrag 1a auf unter Ersetzung des Merkmals d(ii) durch folgendes Merk-

mal (Anderungen hervorgehoben):

d(ii”’). focusing said beam to a point at the surface of the material,

wherein the material is a metal film on a substrate.

Anspruch 1 nach Hilfsantrag 4 weist die Merkmale des Anspruchs 1 nach
Hauptantrag auf unter Erganzung des Merkmals a entsprechend dem oben in
Bezug auf den Hilfsantrag 1 aufgefihrten Merkmal a(i) durch den Begriff

,machining“ und unter Hinzufilgung des Merkmals

a(vi). determining said characteristic laser pulse width of the

material

sowie einer Erganzung des zuvor in Bezug auf den Hilfsantrag 1 aufgeftihrten

Merkmals e(iii) im Anschluss an Merkmal d.

Anspruch 1 nach Hilfsantrag 5 weist die Merkmale a(i), b sowie c(iv) des
Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 auf unter Einschub folgender Merkmale vor

Merkmal c(iv):

c(’). generating a beam of one or more laser pulses in which
each pulse has a pulse width equal to or less than said

characteristic laser pulse width
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d(ii””’). focusing said beam to a point at the surface of the material

und unter Hinzufiigung des folgenden Merkmals nach Merkmal c(iv):

e(iii"). wherein the laser beam defines an FWHM beam spot and
has a lateral Gaussian profile characterized in that the
fluence of the laser beam is greater than or equal to the
threshold fluence only at or near the center of the beam
spot so that an ablated hole has a radius R, which is
smaller than 60 % of the FWHM beam radius Rs.

2. Zum Verstandnis der Anspruchsfassungen nach Hauptantrag sowie Hilfsantra-
gen 1, la und 2 bis 5 ist unter Heranziehung der Beschreibung des Streitpa-

tents folgendes auszuftuihren:

Unter der in den jeweiligen Ansprichen 1 nach Haupt- und Hilfsantragen auf-
gefuhrten laserinduzierten Zerstérung (laser induced breakdown) sind gemaf
Streitpatentschrift Materialveranderungen infolge von Lasereinwirkungen zu
verstehen, die durch lonisation, freie Elektronenmultiplikation, dielektrischen
Durchschlag, Plasmabildung und durch andere thermisch-physikalische Zu-
standsanderungen wie Schmelzen und Verdampfen zu irreversiblen Anderun-
gen des bearbeiteten Materials fihren (SP, S. 8, Z. 5-8).

Bei dem in den Hilfsantrdgen 1 bis 5 im jeweiligen Anspruch 1 im Zusammen-
hang mit der laserinduzierten Zerstérung aufgefiihrten Begriff ,machining“ han-
delt es sich allgemein um eine Bearbeitung von Material mittels Lasereinwir-
kung, wahrend der Begriff ,ablation“ auch das Abtragen von Material beinhaltet
(vgl. SP, S. 2, Z. 25-26 und S. 5, Z. 24 ff.).

Unter dem in den jeweiligen Ansprichen 1 nach Haupt- und Hilfsantragen auf-
gefiihrten Begriff Fluenz (fluence) versteht der Fachmann in Ubereinstimmung

mit der Beschreibung des Streitpatents eine ublicherweise in Joule pro



-14 -

Quadratzentimeter (J/cm?) gemessene Energieflussdichte (vgl. SP, S. 3,
Z.17-19). Wichtig ist dabei gemald Streitpatent eine Kurve, bei der fur ein
bestimmtes Material die Fluenzzerstérungsschwellwerte in Abhangigkeit von
Laserpulsdauern (engl.: ,laser pulse width“; in deutscher Ubersetzung auch
Laserpulsbreite bzw. -weite) aufgetragen sind; anhand einer solchen Kurve
kann die charakteristische Laserpulsweite identifiziert werden, bei der eine
plétzliche oder ausgepragte und rasche oder wenigstens eine erkennbare
Steigungséanderung, die fur das Material charakteristisch ist, vorliegt (vgl. SP,
S. 4, Z. 32-34).

Die im Anspruch 1 nach Hilfsantrag 5 im Zusammenhang mit einem lateralen
Gaulprofil aufgefuihrte Abkirzung FWHM steht fur Full Width at Half Maxi-
mum, wobei der Fachmann darunter vorliegend die Halbwertsbreite eines La-
serstrahls mit einer Gaul3schen Intensitats- bzw. Energieverteilung quer zu
dessen Ausbreitungsrichtung versteht (vgl. SP, S. 5, Z. 53-54). Unter einem
FWHM-Strahlradius (FWHM beam radius) ist dementsprechend der Radius
bzw. die Halfte der Halbwertsbreite zu verstehen (vgl. Merkmal e(iii‘)). Die
Halbwertsbreite ist bei einer Gaul3schen Verteilung, die der Fachmann auch
Normalverteilung nennt, etwa um einen Faktor 0,7 kleiner als ein Strahldurch-
messer, in dem 90 % der zum Rand eines Laserstrahls hin abfallenden Ener-
gie bericksichtigt sind. Dass der im Anspruch 1 nach Hilfsantrag 5 genannte
Wert eines Lochradius weniger als 60 % des FWHM-Strahlradius betragen soll,
bedeutet in diesem Zusammenhang, dass zwischen einem entsprechenden
Strahldurchmesser, der 90 % der Energieverteilung des Lasers umfasst, und
dem Lochdurchmesser im Material ein Faktor von 0,42 (0,7 x 60 %) liegen

Mmuss.
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1. Zum Hauptantrag

a) Der von der Klagerin angefiihrte Nichtigkeitsgrund der unzulassigen Erweite-

rung liegt nicht vor.

Die Klagerin macht im Zusammenhang mit der Ersetzung der im
ursprunglichen Anspruch 1 aufgefihrten ,predetermined laser pulse width”

durch ,characteristic laser pulse width® im erteilten Anspruch 1 (vgl.
Merkmale b und c) geltend, dass der Gegenstand des Streitpatents Uber den

Inhalt der Anmeldung hinausgehe.

Dieser Auffassung kann sich der Senat nicht anschlieRen. Zwar findet sich der
im Anspruch 1 des Streitpatents aufgefihrte Begriff ,characteristic* in den ur-
sprunglichen Anmeldungsunterlagen nicht im direkten Zusammenhang mit ei-
ner Laserpulsweite (,laser pulse width®), sondern lediglich im Zusammenhang
mit (charakteristischen) Kurven fur Fluenz-Zerstérungsschwellwerte, die als
Funktionen der Laserpulsweite flir bestimmte Materialien aufgetragen sind (vgl.
ursprungliche Anmeldung gemall WO 95/27587 Al, S. 11, zweiter Abs., und
S. 24, letzter Abs., sowie S. 35, Anspruch 29 Merkmal a). Aus dem Gesamtzu-
sammenhang der urspriinglichen Anmeldungsunterlagen (vgl. Fig. 3 und 8 mit-
samt zugehdrigem Text) ergibt sich jedoch, dass sich fur bestimmte Materialien
— namentlich genannt werden die Materialien Gold, Gewebe/Hornhaut und
SiO,-Glas — charakteristische Kurven (,characteristic curves of fluence break-
down®) in Abhangigkeit der angewendeten Laserpulsweiten ergeben, so dass
die (charakteristischen) Werte der Kurven jeweils mit charakteristischen Laser-
pulsdauern- bzw. Laserpulsweiten (,characteristic pulse width“) verbunden
sind. Daher ist die Hinzuflgung des Wortes ,characteristic* nicht als unzulas-

sige Erweiterung anzusehen.



b)
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Die Streichung des im urspringlichen Anspruch 1 aufgefuhrten Wortes
.predetermined® im Zusammenhang mit der Laserpulsweite bzw. —dauer andert
das beanspruchte Verfahren gemal erteiltem Anspruch 1 dahingehend, dass
nun nicht mehr zuerst eine Laserpulsweite entsprechend dem Wort
.predetermined“ vorbestimmt wird und danach ein geeignetes Material gewahlt
wird, wie es dem ursprunglichen Anspruch 1 enthommen werden kann, son-
dern dass die zu einem Material ermittelte, geeignete bzw. charakteristische
Laserpulsweite angewendet wird. Eine solche Anderung des beanspruchten
Verfahrens ist ebenfalls in der urspringlichen Beschreibung, die die Vorge-
hensweise bei der Ermittlung der vorbestimmten Laserpulsweite auf Basis der
laserinduzierten Zerstérung eines Material beschreibt, offenbart worden (vgl.
die urspriingliche Anmeldung gemafl WO 95/27587 Al, S. 3, zweiter Abs.).

Damit sind die Anderungen im erteilten Patentanspruch 1 nicht als unzulassige

Erweiterung zu werten.

Der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Ausfuhrbarkeit, den die Nichtig-
keitsklagerin in Bezug auf das Merkmal einer ausgepragten Steigungsande-
rung anfihrt, liegt ebenfalls nicht vor.

Die Klagerin hat dazu mit Bezugnahme auf die Figur 9 des Streitpatents auf-
gefuhrt, dass fur den Fachmann vollstéandig unklar sei, nach welchen Kriterien
eine ausgepragte Steigungsanderung bezuglich des Fluenzzerstérungs-
schwellwertes festgestellt werden kénne.

Dem kann sich der Senat ebenfalls nicht anschlieRen. Denn der nichtlineare
Verlauf der in der Figur 9 doppellogarithmisch dargestellten Kurve bezlglich
Fluenzzerstorungsschwellwerten, die gegen Laserpulsdauern aufgetragen
sind, stellt bereits fur sich genommen eine fir den Fachmann erkennbare Stei-
gungsanderung dar. Dazu ist im Zusammenhang mit den Figuren 3 und 8 und
der zugehorigen Beschreibung des Streitpatents deutlich und vollstandig of-

fenbart, wie eine rasche und ausgepragte Steigungsanderung definiert bzw.
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feststellbar ist. Das Streitpatent gibt dem Fachmann damit ausreichend Infor-
mationen an die Hand, um die beanspruchte Lehre unter Einsatz seines Fach-
wissens ohne unzumutbare Schwierigkeiten auszufuhren (vgl. BGH, Urteil vom
11. Mai 2010 -XZR51/06, GRUR 2010, 901, Amtlicher Leit-

satz b) - Polymerisierbare Zementmischung).

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag ist nicht neu gegen-
Uber dem Stand der Technik gemaf3 Druckschrift K3.

Die Druckschrift K3 offenbart ein Verfahren zur Untersuchung der laserindu-
zierten Zerstorung von Materialen mit einem gepulsten Laserstrahl entspre-
chend dem einleitenden Merkmal des Patentanspruchs 1 (vgl. K3, Fig. 1(a)
mitsamt Bildunterschrift sowie S. 1115, rechte Sp., letzter Abs. / Merkmal a).
Die Figuren 1(a) und 1(b) stellen dabei die Beziehungen der Fluenzzersto-
rungsschwellwerte (,Incident fluence at damage threshold®) flr die Materialen
Kupfer (Cu) und Molybdan (Mo) gegenuber der in Piko- bzw. Nanosekunden
gemessenen Laserpulsbreite als Kurven dar, wobei die - doppellogarithmisch —
aufgetragenen Kurven fur Kupfer und Molybdan jeweils eine entsprechend ra-
sche und ausgepragte Steigungsanderung bei einer charakteristischen bzw.
kritischen Laserpulsbreite (tc) unterhalb von 1000 ps zeigen (vgl. die Pfeile fur
die kritischen Pulsbreite bzw. —dauern 1. an den jeweiligen Kurven in Fig. 1(a)
sowie die zugehorige Bildunterschrift: ,Incident fluence at damage threshold as
a function of laser pulse duration [...]% vgl. auch S. 1116, linke Sp., erster bis
dritter Satz, und S. 1120, Kap. 5, erster Abs.: ,[...] Traditional heat transfer
calculations assume that the conduction electrons and the lattice ions are at
the same temperature at any given instant. They give correctly the 7 ** de-
pendence of the damage threshold upon pulse duration 1. for nanosecond

pulses or longer. This dependence breaks down for shorter pulses [...]* (Her-

vorhebung seitens des Senats) / Merkmal b). In Druckschrift K3 ist weiterhin
das Erzeugen eines Strahls mit einem Laserpuls (Fig. 1 (a) und Text auf
S. 1115, rechte Sp., letzter Abs.) und mehreren Laserpulsen (,multishot®; vgl.

S. 1115, rechte Sp., zweiter vollst. Abs.) beschrieben, wobei die Laserpulse
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entsprechend den Kurven in Figur 1 jeweils die gleiche bzw. eine geringere
Pulsbreite besitzen wie/als die charakteristische Laserpulsbreite t. (Merk-
mal c). Ein Fokussieren des Laserpuls-Strahls auf einen Punkt bzw. Fleck (,fo-
cal spot) an der Oberflache des Materials ist dabei ebenfalls in Druckschrift K3
beschrieben (vgl. S. 1115, rechte Sp., erster vollst. Abs. / Merkmal d).

Die Ausfihrungen der Beklagten dahingehend, dass die in Druckschrift K3
veroffentlichten Daten zu Steigungsénderungen der Fluenzzerstorungsschwell-
werte unzuverlassig bzw. zweifelhaft seien, andern nichts daran, dass die im
Streitpatent beanspruchte Steigungsanderung sowie die weiteren Verfahrens-
merkmale bereits vor dem Anmelde- bzw. dem Prioritatszeitpunkt des Streit-

patents aus Druckschrift K3 bekannt waren (vgl. K3 a. a. O.).

Der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag ist somit mangels Neuheit seines Ge-

genstands nicht patentfahig.

Mit dem nicht patentfahigen Anspruch 1 nach Hauptantrag sind auch die auf
den Anspruch 1 direkt oder indirekt rickbezogenen Unteranspriiche 2 bis 28
des Hauptantrags fir nichtig zu erklaren, da weder geltend gemacht noch
sonst ersichtlich ist, dass die zusatzlichen Merkmale dieser Anspriiche zu einer
anderen Beurteilung der Patentfahigkeit fihren (vgl. BGH, Beschluss vom
27. Juni 2007 — X ZB 6/05, GRUR 2007, 862 Leitsatz — Informationstibermitt-
lungsverfahren 1I;  BGH, Urteil vom 29. September 2011 - X ZR 109/08

1. Leitsatz — Sensoranordnung).


https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=200&ge=BGH&az=XZR10908
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2. Zu Hilfsantrag 1

a) Der Gegenstand des Anspruchs 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 1 beruht
gegenuber dem Stand der Technik gemaf Druckschrift K4 in Zusammenschau

mit Druckschrift K14 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

In Druckschrift K4, die in Ubereinstimmung mit den Ausfiihrungen der Beklag-
ten als nachstliegender vorveroffentlichter Stand der Technik bzgl. Anspruch 1
nach Hilfsantrag 1 anzusehen ist, ist ein Verfahren zur laserinduzierten Zersto-
rung und Bearbeitung von Material mit einem gepulsten Laserstrahl im Zu-
sammenhang mit einer Fluenzzerstérung (,breakdown fluence“ / ,damage®)
beschrieben (vgl. S. 424, Abstract, und S. 425, linke Sp. letzter Abs. sowie
S. 428, drittletzte Zeile der linken Spalte bis zweite Zeile der rechten Spalte /
Merkmal a(i)). Als bearbeitetes Material wird in Druckschrift K4 SiO,-Quarzglas
(»fused silica“ / ,fused SiO,“) in Verbindung mit einem Zerstérungsschwellwert
(,oreakdown threshold“) genannt, wobei ein solches Glas im Streitpatent
ebenfalls als erfindungsgeméfes nichtbiologisches Material aufgefihrt wird
und das aus Druckschrift K4 bekannte (identische) Material in Form von SiO,-
Quarzglas — entgegen der Auffassung der Beklagten — zwangslaufig dieselben
charakteristischen Eigenschaften in Bezug auf Laserpulse und Fluenzzersto-
rungsschwellwerte aufweist, auch wenn ein diesbezlgliches Materialverhalten
nicht explizit in Druckschrift K4 als Kurvenverlauf dargestellt ist (vgl. K4,
Abstract und S. 425, linke Spalte und rechte Spalte erster vollst. Abs., sowie
S. 428, drittletzte Zeile der linken Spalte bis zweite Zeile der rechten Spalte /
Merkmal b). Dabei werden Laserpulse mit einer Wellenlange von 1,05 um ein-
gesetzt, die innerhalb des beanspruchten Wellenlangenbereichs von 800 nm
bis 2 um liegen, wobei Pulsbreiten bzw. Pulsdauern im einstelligen Pikose-
kundenbereich verwendet werden, die den im Streitpatent als charakteristische
Laserpulsbreiten beziglich SiO,-Glas genannten Pulsbreiten entsprechen (vgl.
K4 a. a. O. und S. 427, Tabelle VI, sowie Streitpatent S. 3, Z. 47-52, und. S. 6,
Z.19ff. i. V. m. Fig. 8 / Merkmal c(i)). Druckschrift K4 offenbart zudem, dass
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der Laserstrahl auf einen Punkt im Material (,into the bulk®) und damit auf ei-
nen Punkt unterhalb der Oberflache des Materials fokussiert wird (vgl. K4,
S. 425, linke Sp., dritter Abs.), wobei dem Fachmann bekannt ist, dass SiO,-
Glas bei der verwendeten Wellenlange von 1,05 um transparent ist (Merk-
mal d(ii)).

Im Unterschied zum Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 ist Druckschrift K4 nicht zu
entnehmen, dass das Material entsprechend Merkmal e(iii) mittels Scanning
entlang eines vorbestimmtes Pfades/Weges in einer transversalen Richtung so
bearbeitet wird, dass ein vorbestimmtes Muster der induzierten Zerstérung im
Material erzeugt wird. In Kenntnis der Druckschrift K4, welche Grundlagen zum
Thema Laserbearbeitung und diesbeziiglichen Materialeigenschaften prasen-
tiert, stellt sich dem Fachmann jedoch die Frage, welche Anwendungsmaoglich-
keiten die Lehre der Druckschrift K4 bietet. Daher hatte der Fachmann zum
Prioritatszeitpunkt des Streitpatents hinreichend Veranlassung, sich im Stand
der Technik Uber entsprechende Anwendungsmdglichkeiten der Lehre der
Druckschrift K4 zu informieren. Eine Anwendungsmoglichkeit fir Laserpulse
eines Lasers, der im vorstehend genannten Wellenlangenbereich arbeitet, ist
dabei in der vorveroffentlichten Druckschrift K14 aufgezeigt, die beschreibt,
dass das Material eines nicht-biologischen Materials mittels Laserpulsen und
Scanning entlang eines vorbestimmtes Pfades/Weges in einer — bezogen auf
die Strahlrichtung des Lasers — transversalen Richtung so bearbeitet werden
kann, dass ein vorbestimmtes Muster der induzierten Zerstérung im Material
erzeugt wird (vgl. u. a. Fig. 1A sowie den Text in Sp. 1, Z. 6-18, Sp. 4, Z. 26-
31, Sp. 4, Z. 57 bis Sp. 5, Z. 5 und Sp. 5, Z. 26-30 und Sp. 6, Z. 38-43 / Merk-
mal e(iii)). Damit ist der Fachmann durch eine Zusammenschau der Druck-
schriften K4 und K14 in naheliegender Weise zum Gegenstand des An-
spruch 1 nach Hilfsantrag 1 gelangt, ohne erfinderisch tatig zu werden. An-
spruch 1 nach Hilfsantrag 1 ist somit ebenfalls nicht patentfahig.

Mit dem nicht patentfahigen Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 sind auch der

nebengeordnete Anspruch 23 nach Hilfsantrag 1 und die auf den Anspruch 1
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bzw. Anspruch 23 direkt oder indirekt rickbezogenen Unteranspriiche 2 bis 22
und 24 bis 44 des Hilfsantrags 1 nicht schutzfahig, da auf diese Anspriche

kein eigenstandiges Patentbegehren gerichtet war.

Zu Hilfsantrag la

In der Fassung nach Hilfsantrag 1la hat das Streitpatent ebenfalls keinen Be-
stand, da in den Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1a ein einzelnes Teilmerkmal ei-
nes urspringlich eingereichten Unteranspruchs isoliert von weiteren Teilmerk-
malen aufgenommen ist und die sich daraus ergebende verallgemeinerte
Merkmalskombination tGber den Inhalt der Anmeldung in der urspriinglichen
Fassung hinausgeht.

In der verteidigten Fassung des Anspruch 1 nach Hilfsantrag la ist im Ver-
gleich zum Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 als Merkmal aufgefuihrt, dass das
Material, auf dessen Oberflache der Laserstrahl fokussiert wird, ein Metall
ohne nahere Angaben sein soll (Merkmal d(ii)). Dazu ist in dem von der Be-
klagten zur Merkmalsoffenbarung aufgefihrten urspringlichen Unteran-
spruch 2 wie auch dem erteilten Unteranspruch 7 allerdings einschrankend
aufgefuhrt, dass Metall in allgemeiner Form nur im Zusammenhang mit einer
bestimmten Konstellation von Laserparametern vorgesehen ist, nadmlich einer
Pulsbreite im Bereich von 10 bis 10000 Femtosekunden und einer Energie des
Laserstrahls im Bereich von 1 Nanojoule bis 1 Mikrojoule. Dartber hinaus sind
in der urspriinglichen Beschreibung wie auch im Streitpatent lediglich die kon-
kreten metallischen Materialien Gold und Aluminium sowie eine Silberschicht
auf Glas im Zusammenhang mit der speziellen Laser-Wellenlange 800 nm auf-
gefuhrt (vgl. WO 95/27587 Al, S. 12, Z. 1-2 sowie S. 14, Z. 1-14; vgl. Streit-
patent, S. 4, Z. 47 ff. und S. 5, Z. 14-15). Dass das mit Anspruch 1 nach Hilfs-
antrag la beanspruchte Verfahren in Bezug auf jedes Metall ohne beschrén-
kende Angaben - insbesondere bezlglich der Pulsdauer und der Energie —

gelten soll, ist jedoch nicht in den urspringlich eingereichten Anmeldungsun-
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terlagen mitsamt dem oben genannten urspriinglichen Unteranspruch 2 offen-
bart. Die Kombination des Merkmals d(ii‘) mit den weiteren Merkmalen des An-
spruchs 1 nach Hilfsantrag 1a umschreibt damit in ihrer Gesamtheit eine tech-
nische Lehre, die der Fachmann weder den urspriinglichen Unterlagen noch

dem Streitpatent als mdogliche Ausgestaltung der Erfindung entnehmen kann.

Den Ausfuihrungen der Beklagten dahingehend, dass im vorliegenden Fall eine
aktuelle Rechtsprechung des BGH anzuwenden sei, wonach es nicht mehr auf
die urspringliche Offenbarung ankomme und der Prifung einer unzulassigen
Erweiterung nur noch die Ermittlung des Sinngehalts des Patentanspruchs auf
Basis des Streitpatents vorausgehen musse, ist unzutreffend. Denn vorliegend
geht es nicht um einen Widerspruch zwischen einem erteilten Anspruch und
der Beschreibung sowie Zeichnungen (vgl. BGH, Urteil vom
12. Mai 2015 - X ZR 43/13 — Rotorelemente; BGH, Urtell vom
14. Oktober 2014 — X ZR 35/11, GRUR 2015, 159, Rn. 26 — Zugriffsrechte;
BGH, Urteil vom 17.Juli2012 -XZR117/11, BGHz 194, 107,
Rn. 27 - Polymerschaum; BGH, Urteil vom 10. Mai 2011 — X ZR 16/09, BGHZ
189, 330, Rn. 23 — Okklusionsvorrichtung) und auch nicht um etwaigen Ver-
trauensschutz im Hinblick auf einen vom Patentamt erteilten Anspruch, der be-
reits eine unzulassige Erweiterung aufweist (vgl. BGH Urteil vom
17. Februar 2015 — X ZR 161/12, Leitsatz und Rn. 55 — Wundbehandlungsvor-
richtung). Vielmehr geht es vorliegend um die Frage der Zulassigkeit eines zur
Verteidigung des Streitpatents im Nichtigkeitsverfahren neu formulierten An-
spruchs 1 nach Hilfsantrag 1a, der gegeniber dem entgegengehaltenen Stand
der Technik mit einem Teilmerkmal (,the material is a metal“) abgegrenzt wer-
den soll, wobei dieses Merkmal in den urspriinglichen Anmeldungsunterlagen
wie auch in der Patentschrift nicht in isolierter Form, sondern nur in Verbindung
mit bestimmten und mit weiteren Teilmerkmalen zusammenhangenden
Konstellationen offenbart ist (vgl. BGH, Urteii vom 11. Septem-
ber 2001 - X ZB 18/00, GRUR 2002, 49, 51 — Drehmomentibertragungsein-
richtung; BGH, Urteil vom 23. Januar 1990 — X ZB 9/39, GRUR 1990, 432, 433

— Spleilkammer).
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Mit dem nicht schutzfahigen Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1a sind auch die auf
diesen Anspruch direkt oder indirekt rickbezogenen Unteranspriiche 2 bis 22
des Hilfsantrags 1a nicht schutzfahig, da diese Anspriiche durch den Rickbe-

zug auf Anspruch 1 ebenfalls eine unzulassige Erweiterung beinhalten.

Zu Hilfsantrag 2

In der Fassung nach Hilfsantrag 2 ist der verteidigte Patentgegenstand eben-

falls nicht patentfahig.

Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 unterscheidet sich vom Anspruch 1 nach Hilfs-
antrag 1 darin, dass zusatzlich zum Ausdruck kommt, dass eine Steuerung der
Fluktuation der Laser-Intensitat vorgesehen ist, wobei die Fluktuation kleiner
als 10 % sein soll (,controlling the laser intensity fluctuations such that the

fluctuations are smaller than 10 %" / Merkmal c(iv)).

Auch diese Prazisierung des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 im Hinblick auf
die Steuerung von Fluktuationen der Laser-Intensitat kann eine erfinderische
Tatigkeit gegenuber dem Stand der Technik nicht begrinden. Bezuglich der
inhaltsgleichen Merkmale a(i) bis e(iii) des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 2
wird auf die Ausfuhrungen zum Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 und die Druck-
schriften K4 sowie K14 verwiesen, die hier in gleicher Weise gelten. Dabei ist
aus Druckschrift K4 auch bereits bekannt, dass die Laserpulse mittels eines
Mikroprozessors gesteuert werden (vgl. S. 425, linke Spalte, vorletzter Abs.),
wobei der in Tabelle VI in der ersten Zeile angegebene Leistungswert Pg mit
einer Toleranz knapp unterhalb von 10 % angegeben ist flr den im Streitpatent
angegebenen Laserparameterbereich. Den Beklagten mag zwar zuzugestehen
sein, dass die in der Tabelle VI angegebenen Werte lediglich Messwerte und
nicht die tatsachlich vom Laser bereitgestellten Leistungen darstellen, wobei
die im Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 genannten Fluktuationen sich auch nicht
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direkt auf die Leistung (als solches) sondern auf die Laser-Intensitat — d. h. auf
die Leistung pro Flache — beziehen. Da es aber generell das Ziel des Fach-
manns ist, Schwankungen der Laserleistung zu begrenzen, insbesondere
wenn es sich um Arbeiten im Mikrometerbereich handelt, ist das im Anspruch 1
nach Hilfsantrag 2 entsprechend Merkmal c(iv) aufgefuihrte Ziel einer Begren-
zung der mit der Laserleistung verbundenen Intensitats-Fluktuation auf einen
Wert unterhalb von 10 % vor dem Hintergrund des in der Druckschrift K4 an-
gegebenen Leistungswertes Pg mit einer Toleranz von weniger als 10 % nicht

geeignet, eine erfinderische Tatigkeit zu begrinden.

Mit dem nicht patentfahigen Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 sind auch der
nebengeordnete Anspruch 23 nach Hilfsantrag 2 und die auf den Anspruch 1
bzw. Anspruch 23 direkt oder indirekt riickbezogenen Unteranspriiche 2 bis 22
und 24 bis 44 des Hilfsantrags 1 fur nichtig zu erklaren, da weder geltend ge-
macht noch sonst ersichtlich ist, dass die zusatzlichen Merkmale dieser An-

spruche zu einer anderen Beurteilung der Patentfahigkeit fihren.

Zu Hilfsantrag 3

In der Fassung nach Hilfsantrag 3 hat das Streitpatent ebenfalls keinen Be-
stand, da Anspruch 1 nach Hilfsantrag 3 Gber den Inhalt der Anmeldung in ih-

rer urspringlichen Fassung hinausgeht.

Anspruch 1 nach Hilfsantrag 3 unterscheidet sich vom Anspruch 1 nach Hilfs-
antrag la darin, dass entsprechend Merkmal d(ii“) aufgefihrt ist, dass es sich
bei dem Material um eine Schicht bzw. einen Film aus Metall auf einem Sub-

strat handelt (,[...] the material is a metal film on a substrat‘; Anderungen ge-

genuber dem Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1a hervorgehoben). Wie bereits im
Hinblick auf den Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1a ausgefihrt, ist in den ur-
sprunglichen Unterlagen jedoch offenbart, dass Metall nur im Zusammenhang

mit einer bestimmten Konstellation von Laserparametern vorgesehen ist — dies
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gilt in gleicher Weise auch im Hinblick auf die im Anspruch 1 nach Hilfsantrag 3
aufgefuhrte Schicht aus Metall (vgl. WO 95/27587 Al, S. 14, Z. 9-13, sowie die
zum Hilfsantrag 1a genannten Offenbarungsstellen). Mit dem vorliegenden An-
spruch 1 nach Hilfsantrag 3 wird folglich ebenfalls ein Verfahren beansprucht,
das eine unzulassige Verallgemeinerung der in den ursprunglichen Anmel-
dungsunterlagen offenbarten Lehre beinhaltet, wobei auf die Ausfiihrungen

zum Hilfsantrag 1a verwiesen wird, die hier in gleicher Weise gelten.

Mit dem nicht schutzfahigen Anspruch 1 nach Hilfsantrag 3 sind auch die auf
den Anspruch 1 direkt oder indirekt riickbezogenen Unteranspriche 2 bis 22
des Hilfsantrags 3 nicht schutzfahig, da diese Anspriche durch den Rickbe-

zug auf Anspruch 1 ebenfalls eine unzulassige Erweiterung aufweisen.

Zu Hilfsantrag 4

Auch in der Fassung nach Hilfsantrag 4 erweist sich das Streitpatent als nicht
patentfahig. Denn der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 4 beruht
gegenuber dem Stand der Technik gemaf Druckschrift K3 in Zusammenschau

mit Druckschrift K14 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Anspruch 1 nach Hilfsantrag 4 weist die Merkmale des Anspruchs 1 nach
Hauptantrag auf unter Ergdnzung des Merkmals a entsprechend Merkmal a(i)
durch den Begriff ,machining®“ und unter Hinzufiigung eines Merkmals, dass die
charakteristische Pulsbreite des Materials bestimmt wird (,determining said
characteristic laser pulse width of the material” / vgl. Merkmal a(vi)), sowie der
Erganzung, dass das Material mittels Scanning entlang eines vorbestimmten
Pfades in einer transversalen Richtung so bearbeitet wird, dass ein vorausge-
wéahltes Muster der Zerstérung im Material erzeugt wird (,scanning said beam
along a predetermined path in a transverse direction, so that breakdown is in-

duced in a preselected pattern in the material“ (vgl. Merkmal e(iii)).
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Wie vorstehend zum Anspruch 1 nach Hauptantrag ausgefihrt, ist aus Druck-
schrift K3 bereits ein Verfahren mit den Merkmalen a bis d bekannt, wobei es
sich bei der dort beschriebenen Laser-induzierten Zerstérung ebenfalls um
eine Laser-Bearbeitung von Material — also ein ,machining“ handelt (vgl. K3
a. a. O. / Merkmal a(i)). Entgegen der von der Beklagten in der mundlichen
Verhandlung vorgetragenen Auffassung ist dabei aus Druckschrift K3 bereits
bekannt, dass die jeweiligen charakteristischen Pulsbreiten (,z.”) der bearbei-
teten metallischen Materialien nicht nur auf Basis von Berechnungen sondern
auch auf Grundlage experimenteller Daten bestimmt worden sind (vgl. Fig. 1(a)
mit zugeh. Text und S. 1115, linke Sp. sechster Abs. bis S. 1116, erster Abs. /
Merkmal a(vi)). In Druckschrift K3 ist allerdings nicht aufgefuhrt, dass Material
mittels Scanning entlang eines vorbestimmtes Pfades/Weges in einer transver-
salen Richtung so bearbeitet wird, dass ein vorausgewahltes Muster der Zer-
storung im Material erzeugt wird. In Kenntnis von Druckschrift K3, welche
Grundlagen zum Thema Laserbearbeitung und diesbeziiglichen Materialeigen-
schaften prasentiert, stellt sich dem Fachmann jedoch die Frage, welche An-
wendungsmaoglichkeiten die Lehre der Druckschrift K3 bietet. Daher hatte der
Fachmann zum Prioritatszeitpunkt des Streitpatents hinreichend Veranlassung,
sich im Stand der Technik tber die Druckschrift K3 hinaus Gber Anwendungs-
maoglichkeiten einer Laser-induzierten Zerstérung zu informieren. Eine Anwen-
dungsmdglichkeit findet der Fachmann in der vorveréffentlichten Druck-
schrift K14, die beschreibt, dass Material bzw. Werkstlicke mittels Kurzzeit-La-
serpulsen und Scanning entlang eines vorbestimmtes Pfades/Weges in ei-
ner - bezogen auf die Strahlrichtung des Lasers — transversalen Richtung so
bearbeitet werden kdnnen, dass ein vorbestimmtes Muster der Zerstdérung im
Material erzeugt wird (vgl. Fig. 1A sowie den Text in Sp. 1, Z. 6-18, Sp. 4,
Z.26-31, Sp. 4, Z. 57 bis Sp. 5, Z. 5 und Sp. 5, Z. 26-30 und Sp. 6, Z. 38-43 /
Merkmal e(iii)). Damit gelangt der Fachmann durch eine Zusammenschau der
Druckschriften K3 und K14 in naheliegender Weise zum Gegenstand des An-
spruchs 1 nach Hilfsantrag 4, ohne erfinderisch tétig zu werden. Anspruch 1

nach Hilfsantrag 4 ist somit ebenfalls nicht patentféahig.
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Mit dem nicht patentfahigen Anspruch 1 nach Hilfsantrag 4 sind auch die auf
den Anspruch 1 direkt oder indirekt riickbezogenen Unteranspriiche 2 bis 28
des Hilfsantrags 4 fir nichtig zu erklaren, da weder geltend gemacht noch
sonst ersichtlich ist, dass die zusatzlichen Merkmale dieser Anspriiche zu einer

anderen Beurteilung der Patentfahigkeit fuhren.

Zu Hilfsantrag 5

In der Fassung nach Hilfsantrag 5 ist das Streitpatent ebenfalls nicht patentfa-
hig. Denn der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 5 beruht gegen-
Uber dem Stand der Technik gemaf Druckschrift K4 in Zusammenschau mit
Druckschrift K9 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Druckschrift K4 ist, wie vorstehend in Bezug auf die Anspriche 1 nach Hilfs-
antrag 1 bzw. nach Hilfsantrag 2 ausgefuhrt, bereits ein Verfahren zur laserin-
duzierten Zerstorung und Bearbeitung und Abtragung von Material mit einem
gepulsten Laserstrahl entsprechend den Merkmalen a(i) bis c(i) zu entneh-
men, womit auch das allgemeinere Merkmal c(i‘) des Anspruchs 1 nach Hilfs-
antrag 5 umfasst ist. Beziglich Merkmal c(iv) wird ebenfalls auf die vorstehen-
den Ausfuhrungen zum Hilfsantrag 2 und Druckschrift K4 verwiesen, die hier in
gleicher Weise gelten. Der Fachmann entnimmt Druckschrift K4 dabei auch,
dass der Laserstrahl im Zusammenhang mit seiner Strahlform (,beam waist®)
und einer Selbstfokussierung (,self-induced lensing effect / ,self-focussing)
auf einen Punkt in der Nahe bzw. an der Oberflache des Materials fokussiert
wird (vgl. K4, S. 425, linke Sp. dritter Abs. und rechte Sp. erster Abs. / Merk-
mal d(ii*“)). Druckschrift K4 offenbart zudem, dass der Laserstrahl ein raumli-
ches Gaulprofil (,Gaussian spatial profile“) aufweist (vgl. Abstract und S. 425,
linke Sp., zweiter und dritter Abs.), wobei der Fachmann mitliest, dass es sich
hier um eine in Bezug auf die Ausbreitungsrichtung des Laserstrahls laterale
Gaul3verteilung des Intensitatsprofils des Laserstrahls handelt und die Laser-

strahlung in der Mitte eines Strahlflecks (,focal spot®) am intensivsten ist und
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zum Rand hin abnimmt (Merkmal e(iii‘) teilweise, ohne Nennung eines Lo-
ches, dessen Radius weniger als 60 % des Radius des Strahlflecks betragt).
Da Druckschrift K4 lediglich Grundlagen der Laser-Wechselwirkung mit SiO-
Glas behandelt, hatte der anwendungsorientierte Fachmann zum Prioritats-
zeitpunkt des Streitpatents Veranlassung, Veroffentlichungen wie die Druck-
schrift K9, die sich mit der Anwendung von Pikosekunden-Laserpulsen in Be-
zug auf SiO,-Glas befasst, heranzuziehen. Aus letzterer Druckschrift weild der
Fachmann, dass durch Pikosekunden-Laserpulse mit einem GauR3profil und ei-
nem Strahlfleckdurchmesser von 2,4 ym, der 90 % der Energieverteilung bein-
haltet, Locher erzeugt werden kdonnen, die einen Durchmesser von 1,0 ym und
kleiner aufweisen (vgl. K9, S. 1259, Kap. lll und Tabelle 1 erste und zweite
Zeile). Das bedeutet fir den Fachmann aber nichts anderes, als dass ein Fak-
tor von 0,42 (1.0 ym / 2.4 ym) und niedriger zwischen dem Lochdurchmesser
und dem Strahlfleckdurchmesser liegt und dass der Radius des durch Ma-
terialabtragung bzw. Ablation entstandenen Loches weniger als 60 % des Ra-
dius des Laserstrahls bei der Halbwertsbreite betragt, wobei hier zur Vermei-
dung von Wiederholungen auch auf die vorherigen Erlauterungen des An-

spruchsmerkmals unter I1.2. verwiesen wird.

Den Ausfuihrungen der Beklagten, dass im Zusammenhang mit dem Streitpa-
tent erstmals angegeben werde, dass durch Laser-induzierte Zerstérung Loch-
groRen erzeugt werden konnen, die kleiner als die Laserwellenlange selbst
sind, ist nicht zuzustimmen, da in der vorveroffentlichten Druckschrift K9 neben
dem oben zititeren Lochdurchmesser von 1,0 ym auch bereits von einer we-
sentlich kleineren LochgroRRe berichtet wird, die einen Durchmesser von 0,3 ym
und damit weniger als 30 % der Grol3e der aufgefihrten Laserwellenlange von
1,05 ym bzw. des entsprechenden FWHM-Strahlradius aufweist (vgl. S. 425,

Tabelle I, zweite Zeile / (Merkmal e(iii‘)).

Mit dem nicht patentfahigen Anspruch 1 nach Hilfsantrag 5 sind auch die auf
den Anspruch 1 direkt oder indirekt riickbezogenen Unteranspriiche 2 bis 22
des Hilfsantrags 5 fur nichtig zu erklaren, da weder geltend gemacht noch
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sonst ersichtlich ist, dass die zusatzlichen Merkmale dieser Anspriiche zu einer

anderen Beurteilung der Patentfahigkeit fuhren.

V.

Der Ausspruch zur Kostenfolge beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V.m. 8§91 Abs. 1
Satz 1 ZPO, der zur vorlaufigen Vollstreckbarkeit auf 8§ 99 Abs. 1 PatG i. V. m.
§ 709 ZPO.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung geméaf § 110 PatG statt-
haft.

Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des in vollstandiger Form
abgefassten Urteils - spatestens nach Ablauf von finf Monaten nach Verkindung -
durch einen in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder
Patentanwalt  schriftich  beim  Bundesgerichtshof,  HerrenstraBe  45a,

76133 Karlsruhe, einzulegen.

Die Berufungsschrift muss

- die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet ist, sowie
- die Erklarung, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde,

enthalten. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Ab-

schrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.
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Auf die Moglichkeit, die Berufung nach § 125a PatG in Verbindung mit 8§ 2 der
Verordnung uber den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und
Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) auf elektronischem Weg beim Bundes-

gerichtshof einzulegen, wird hingewiesen (www. bundesgerichtshof.de/erv.html).

Voit Dr. Hoppe Dr. Schwengelbeck Dr. Otten-Dinnweber Altvater
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