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Weberstralle 5
D 76133 Karl sruhe (DE)

Rickert, Friedrich, Dr.

For schungszent rum Kar | sruhe GrbH
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Patente und Li zenzen
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Sachverhalt und Antréage

1798.D

Der Beschwerdef ihrer (Ei nsprechende) hat seine am

22. April 1998 unter gleichzeitiger Bezahlung der
Beschwer degebihr ei ngel egte Beschwerde gegen die am

19. Marz 1998 zur Post gegebene Zw schenent schei dung der
Ei nspruchsabteil ung gerichtet, mt der das Patent in
gednderter Fassung aufrechterhalten wirde. D e

Beschwer debegr indung wurde am 14. M 1998 ei ngereicht.

Ei nspruch und Beschwerde stitzen sich auf

Artikel 100 a) EPU aus den G unden fehl ender Neuheit und
erfinderischer Tatigkeit (Artikel 52 (1), 54 (1), (2)
und 56 EPU) des Gegenstandes des Patents.

Der Beschwerdef ihrer beantragt di e Aufhebung der
angef ocht enen Ent schei dung und den Wderruf des Patentes
in voll em Unf ang.

Der Beschwer degegner (Patentinhaber) beantragt, die
Beschwer de zurickzuwei sen und das Patent auf der Basis
der Zwi schenent schei dung aufrechtzuerhalten. H | fswei se
wurde ein Antrag auf mindliche Verhandl ung gestellt.

Mt Bescheid vom 18. Januar 2002 wurden die Parteien zur
mindl i chen Ver handl ung gel aden. | n einer Anlage zur
Ladung | egte die Kanmer ihre vorl aufige Auffassung dar
und &uBerte in di esem Zusanmenhang unter anderem

Zwei fel, ob der Gegenstand des Verfahrensanspruchs 11 im
Hi nblick auf das vom Beschwerdef Uhrer diskutierte
Dokunent :

D1: K. Lubitz: "M krostrukturierung von
Pi ezokeram k", VDI Berichte, N. 796, 1989,
Seiten 35 - 49
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sowi e das in der Patentschrift zitierte Dokunent:

D2: DE- A-3 739 226

pat ent f ahi g sei

Mt Schrei ben bzw. Fax jeweils vom 3. Juni 2002 teilten
die Parteien mt, dal sie nicht beabsichtigten, an der
nundl i chen Ver handl ung teil zunehnen.

Kei ne der Parteien nahminhaltlich zur vorl &ufigen
Auf f assung der Kanmer Stell ung.

Der geltende Anspruch 1 gemal3 der Zw schenent schei dung
der Einspruchsabteilung lautet wie folgt:

"1. Verbund-U traschal lwandler mt imwesentlichen in
Langsri chtung abstrahl enden Wandl er el enent en aus
pi ezoel ektri scher Keram k mt fol genden Merkmal en:

a) die Wandl erelenente (12, 22, 42) sind in einer Ebene
senkrecht zu ihrer Langsrichtung in einer
Kunststoffmatri x (11, 21, 41) eingelagert, so dal3
zwi schen den Wandl erel enenten (12, 22, 42) mt
Kunststoff vollstandig gefillte Zw schenraune
best ehen,

b) die Wandl erel enente (12, 22, 42) weisen eine sol che
geonetri sche Struktur auf und sind so zuei nander
angeordnet, dalR eine Ausbil dung von Schw ngungsnoden
senkrecht zur L&ngsrichtung der Wandl erel enente (12,
22, 42) in dem Verbund-U traschal | wandl er unterdr tckt
Wi rd,
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c) die Wandl erelenmente (12, 22, 42) sind so angeordnet,
daR es senkrecht zu ihrer Langsrichtung kei ne uber
den ganzen Verbund-U traschal | wandl er geradlinig
dur chgehenden Kunst st of f kanal e gi bt,

d) die Wandl erel enente (12, 22, 42) weisen in einer
Schnittebene, die ihre Langsrichtung enthéalt, einen
trapezf orm gen Querschnitt auf.”

Dar tiber hi naus enthélt der Antrag des Beschwerdegegners
zwei nebengeordnete Verfahrensanspriche gemal3 den
Ansprichen 11 und 12. Wahrend Anspruch 12 auf ein
Verfahren zur Herstellung eines Verbund-U traschall -
wandl ers nach Anspruch 1 gerichtet ist, bezieht sich
Anspruch 11 auf die Herstellung eines einzel nen
Wandl erel enments. Anspruch 11 hat den fol genden Wortl aut:

"11. Verfahren zur Herstellung eines keram schen
Wandl erel enents fidr ei nen Verbund-U traschal | wandl ers
nach Anspruch 1 mt den fol genden Schritten

a) es wird eine Formverwendet, die ein Negativ der
vor gegebenen Struktur fir das keram sche
wandl er el enent darstellt,

b) es wird ein Keram kschlicker in die Form gegossen,
aus dem durch Trocknen und Brennen das Wandl er el enent
aus piezoel ektrischer Keram k entsteht,

c) die Formw rd aus einem Kunststoff erzeugt, der beim
Brennen ohne feste Rickstéande quantitativ verbrennt,
ohne di e beim Trocknen fixierte Struktur des
Wandl er el enents zu verandern."

Di e Ei nspruchsabteilung kamin ihrer Entschei dung zu dem
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Schl u3, dal der Verbund-U traschal | wandl er genafl}
Anspruch 1 neu und erfinderisch sei und sah durch di esen
Befund auch die Neuheit und erfinderische Tatigkeit der
Cegenst ande der Verfahrensanspriche 11 und 12 begrindet.

Nach Auffassung des Beschwerdef Ghrers sind die
beanspruchten Verfahren an sich aus dem Dokunent D1
bekannt und daher nicht patentfahig.

Der Beschwer degegner betrachtet die Anspriche 11 und 12
wegen i hres Rickbezugs auf Anspruch 1 als echte

Unt er anspr iche, bei denen es nicht darauf ankomme, ob
si e sel bststandi ge Erfindungen zum Gegenstand haben.

Ent schei dungsgr tinde

1798.D

Di e Beschwerde erfiullt die Erforderni sse der Arti kel 106
bis 108 sowi e der Regel 64 EPU und ist damit zul assig.

Das Patent in seiner vorliegenden Fassung unfal3t sowohl
Cegenst andsanspr iche al s auch Verfahrensanspriche, wobei
der Beschwer degegner |etztere aufgrund ihrer

Rickbezi ehung auf erstere als echte Unteranspriche

ansi eht, wodurch sich die Patentfahigkeit ihrer

Cegenst ande auf die unterstellte Patentfahi gkeit der
CGegenst andsanspr iiche grindete.

Di e Kanmer vernmag di ese Auffassung des Beschwerdegegners
nicht zu teilen, da ein Verfahren nicht als eine

Wei terbil dung eines speziellen, in voranstehenden

Anspr ichen beansprucht en Gegenstandes angesehen werden
kann (vgl. hierzu etwa Punkt 5 und 6 der

Ent schei dungsgrinde in T 189/88). Daher sind die

vor | i egenden Anspriche 1, 11 und 12 al s unabhangi ge
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Anspr iche zu betrachten

Zwar kann sich die Patentfahigkeit eines Verfahrens,

wel ches zu ei nem Erzeugni s fuhrt, das CGegenstand eines
Er zeugni sanspruches ist, auf die Patentfahigkeit des

Er zeugni sses stutzen, sofern alle Merkmal e des

Er zeugni sses aus dem beanspruchten Verfahren hervorgehen
(vgl. Punkte 5 und 6 der Entschei dungsgrinde in

T 169/88). Imvorliegenden Fall bezieht sich jedoch der
Anspruch 11 nicht auf die Herstellung ei nes Verbund-

U traschal | wandl ers, wie er CGegenstand des Anspruchs 1
ist, sondern lediglich auf die Herstellung eines fur die
Verwendung in einemderartigen Wandl er geei gneten
Wandl| er el enent s.

Aus di esem Grunde konzentriert die Kanmer ihre
nachst ehenden Uberl| egungen zunachst auf die
Pat ent f &hi gkeit des Verfahrens nach Anspruch 11

Neuheit (Artikel 52 (1) und 54 (1) und (2)) des
Ver f ahrens nach Anspruch 11

Es besteht Ei nvernehmen zw schen den Parteien, dal
Dokunent D1 den nachst kommrenden Stand der Techni k
darstel |t

D1 zeigt in Bild 12 und der zugehorigen Beschrei bung auf
Seite 45, letzter Absatz und Seite 47 ein Verfahren zur
Herstel l ung ei nes Verbund-U traschal |l wandl ers mt einer
Anzahl keram scher Wandl erel emente, bei dem eine Form
verwendet wird, die ein Negativ der vorgegebenen
Struktur fur die keram schen Wandl erel enente und deren
Anordnung zuei nander darstellt, wobei weiter ein

Keram kschlicker in die Form gegossen wird, woraus durch
Trocknen und Brennen die Wandl erel enmente aus
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pi ezoel ektri scher Keram k entstehen, und wobei die Form
aus ei nem Kunststoff erzeugt wird, der beim Brennen ohne
feste RiUckstéande quantitativ verbrennt, ohne die beim
Trocknen fixierte Struktur der Wandl erel enmente zu

ver andern. Das bekannte Verfahren w rd dabei

ausdr tcklich als vorteil haft gegeniber einer
Strukturierung ei ner piezokeram schen Platte mttels

ei nes Sageverfahrens dargestellt.

Damt sind aus D1 die imvorliegenden Anspruch 11

angef thrten MaBnahnmen a) bis c) als die entschei denden
MaBnahmen zur LOsung der in Spalte 2, Zeilen 24 - 39 der
vor |l i egenden Pat ent beschrei bung angesprochenen, mt
Sagever f ahren verbundenen Probl ene bekannt.

Der Gegenstand des Anspruchs 11 kann damit nur noch dann
al s neu angesehen werden, wenn er aufgrund seiner
Riuckbezi ehung auf den Anspruch 1 Merkmal e unfal3t, wel che
ni cht aus Dl bekannt si nd.

Merkmal a) des Anspruchs 1 bezieht sich auf das Vorsehen
ei ner Kunstoffmatrix, in welche die Wandl erel enente des
Ver bund- U traschal | wandl ers ei ngel agert sind. D eses
Merkmal betrifft ein Strukturel ement des voll standi gen
U traschal l wandl ers und ist damt (ganz abgesehen davon,
dall es ebenfalls aus der zitierten Textstelle in D1
hervorgi nge) fur das Verfahren zur Herstellung eines

ei nzel nen Wandl erel ements gemalR dem vorl i egenden
Anspruch 11 irrel evant.

Mer kmal b) des Anspruchs 1 bezieht sich in Verbindung
mt Merkmal c) auf die Anordnung der Wandl erel enente
zuei nander und spielt daher, wi e schon Merkmal a), keine
Rol | e bei der Herstellung einzel ner Wandl erel enente
gemald Anspruch 11.
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Damt verbleibt als dem Gegenstand des Anspruchs 11
zuzur echnende Malnahne allenfalls die geonetrische
Struktur des einzel nen Wandl erel enents gemald Merknmal b)
des Anspruchs 1, dergestalt, dall ei ne Ausbil dung von
Schwi ngungsnoden senkrecht zur Langsrichtung der
Wandl erel emente i n dem Ver bund- U traschal | wandl er
unterdruckt w rd, wobei konkret entsprechend Merknal d)
des Anspruchs 1 das Wandl erel enent in einer Schnitt-
ebene, die seine Langsrichtung enthalt, einen
trapezform gen Querschnitt aufweist. Durch die

Rickbezi ehung des Anspruchs 11 auf den Anspruch 1 ist
damt die Gestalt einer geeigneten Kunststoffform

besti mmt .

Cenald dem Bei spiel des Bilds 12 von D1 werden
wandl er el enent e recht ecki gen Querschnitts hergestellt.

Somt ist in der Verwendung einer "verl orenen"
Kunststoffform mt der ein Wandl erel enent
trapezform gen Querschnitts herstellbar ist, das die
Neuheit des Verfahrens nach Anspruch 11 gegeniber dem
Verfahren gemald Bild 12 des Dokunents D1 begrindende
Mer kmal zu sehen

Erfinderische Tatigkeit (Artikel 52 (1) und 56 EPU)

Fir die Frage, ob das Verfahren nach Anspruch 11 als auf
ei ner erfinderischen Tatigkeit beruhend anzusehen i st,

i st zunachst zu ermtteln, welche technische Wrkung der
identifizierte Unterschied besitzt.

GemalR den Angaben in Spalte 7, Zeilen 36 - 42 der

Pat ent beschr ei bung bewi rkt ein trapezfdrm ger
Querschnitt der Wandl erel enente im Vergl eich zu ei nem
recht ecki gen Querschnitt eine Verbesserung der
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Unt erdr ickung der Quernoden. Es ist somt festzuhalten
dalR di e technische Wrkung der trapezf 6rm gen
Querschnittsform sich nicht auf ein individuelles
wandl er el enent, sondern auf dessen Verwendung in einem
Ver bund- U traschal | wandl er bezi eht.

Dengegenuber wird gemalR den Angaben in Spalte 2,

Zeilen 24 - 39 der Patentbeschreibung mt dem
beanspruchten Herstellungsverfahren das Ziel verfolgt,
mt einem Sadgeverfahren verbundene Problenme hinsichtlich
des erforderlichen Aufwandes und der Anfalligkeit fur
Beschéadi gungen zu ver nei den

Es ist nicht ersichtlich und auch vom Beschwer degegner
ni cht dargel egt, dall di e Abwandl ung der Kunststoffform
von einemim Querschnitt rechteckigen in einen
trapezf 6rm gen auszugi eBenden Hohl raum i r gendei ne
techni sche Wrkung fur das verwirklichte, aber eben
bereits bekannte Ldsungsprinzip der "verlorenen Fornt
hatte und somt als Gundl age fir die Bestinmmung einer
dem beansprucht en Herstel |l ungsverfahren objektiv

zugr undel i egenden Auf gabe, wel che von der i m Patent
angegebenen Auf gabe abw che, dienen kénnte. Ganz im
Cegenteil ist es fur den fachkundi gen Leser des
Dokunments D1 of fenkundi g, dafl das in Bild 12
dargestellte Verfahren zur Herstellung von Wandl er -

el ementen mt imPrinzip beliebiger Querschnittsform
geei gnet ist, solange sich die Formmt dem Keram k-
schlicker zuverlassig fullen |aRt. Insbesondere ist ohne
wei teres erkennbar, dalR eine bl oBe Schréagstellung der
Sei t enwadnde der verl orenen Kunststoffform wodurch sich
unmttel bar ein trapezférm ger Querschnitt der
wandl erel enente ergi bt, di e Durchfihrbarkeit des
bekannten Verfahrens in kei ner Wise beriuhrt.
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Nach st andi ger Recht sprechung der Beschwer dekanmern
(vgl. z. B. die Entscheidungen T 37/82, ABI. EPA 1984,
071; T 285/91 oder T 15/97) ist aber ein Anspruchs-
mer kmal , wel ches kei nen Beitrag zur LOsung der
gestellten Aufgabe liefert, bei der Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit nicht zu bericksichtigen.

Schon aus di esem G unde stellt das die Neuheit des
Cegenst andes des Anspruchs 11 begrindende Merkmal keine
MalBnahnme von erfinderischer Bedeutung dar.

I m dbrigen ist festzustellen, dal3, selbst wenn man die
Querschnittsform des Wandl erel enents in die Betrachtung
der erfinderischen Tatigkeit mt einbeziehen wirde, die
Ausbi | dung von Wandl erel ementen mt einemin
Langsrichtung trapezform gen Querschnitt an sich auch
schon aus D1 bekannt ist (vgl. Bild 2 und die

er| dut ernde Beschrei bung i m Abschnitt 2.1), wenn auch in
Ver bi ndung mt ei nem anderen, auf Laseré&tzen beruhenden
Her st el | ungsver f ahr en.

Dar tber hi naus wei 3 der Fachmann aus dem Dokunent D2
(vgl. insbesondere Spalte 1, Zeilen 19 - 39 und 52 - 59
sowm e Spalte 2, Zeilen 45 - 52) umden mt dieser
MaBnahme ver bundenen techni schen Effekt hinsichtlich

ei ner Verringerung unerwinschter akusti scher

Quer koppl ungen.

D e Kammer vermag unter di esen Unrst anden kei ne
erfinderische Leistung darin zu sehen, die auf dem

Hi ntergrund des bekannten techni schen Effekts fir einen
Ver bund- U traschal | wandl er als vorteil haft erkannte
Struktur der Wandl erel enente genméal3 Bild 2 von D1
alternativ mt einem erkennbar gleichwertigen, aus
densel ben Dokunent bekannten Verfahren der "verl orenen
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Form' gemald Bild 12 herzustellen und so zu dem
vor st ehend ski zzierten, durch Merkmal d) des Anspruchs 1
erganzten Gegenstand des Anspruchs 11 zu gel angen.

4.3 Nach al | dem beruht der Gegenstand des vorliegenden
Anspruchs 11 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

5. Folglich erfullt der Antrag des Beschwerdegegners nicht
die Erfordernisse der Artikel 52 (1) und 56 EPU und i st
daher nicht gewdhrbar.

6. Bei dieser Sachl age kann es dahi ngestellt bleiben, ob
der Gegenstand eines der anderen vorliegenden Anspriche
patent f &hi g ware oder nicht.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

D e Entschei dung der Ei nspruchsabteilung w rd aufgehoben.

Das Patent wird w derrufen

Der Geschaftsstell enbeante: Di e Vorsitzende:

R. Schunmcher G Davi es

1798.D



