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Sachverhalt und Antréage

2022.D

Das européi sche Patent Nr. 0 497 260 wurde mt der

Ent schei dung vom 12. Juni 1998 der Ei nspruchsabteil ung
auf grund mangel nder erfinderischen Tatigkeit w derrufen
(Artikel 102 (1) EPU).

I m Ei nspruchsverfahren wurden fol gende Dokunmente zitiert:

El: EP- A-0 286 165;
E2: EP- A-0 400 830;
E3: "Laser Welding with Optical Fibres", Vortrag auf

dem 7. International en Kongref3, "Laser '85

Opt oel ektroni k", erschi enen i m Tagungsband Laser -
Opt oel ektroni k in der Technik, H'sg. W Widlich,
Springer-Verlag, Berlin, Seiten 491 bis 494;

E4: Optica Acta, Band 33, Nr. 8, Seiten 1083 bis 1090;

E5: M Al unovic und S. Benz, "Beam Quality and
Characteristics of a 1 kWPul se Laser Source",
vorgetragen an der Konferenz "Third International
Meeting of the HPSSL Project EU 226", Minchen,

7. Juni 1989; und

EG: Conput er progranm " Fl opsy” zur Berechnung von
Fest kor perl asern, Systenbeschrei bung Seiten 13
bis 17, Angebot vom 8. Februar 1990, Bestellung
vom 30. Marz 1990.

Di e Beschwerdef dhrerin (Patentinhaberin) |egte unter
gl eichzeitiger Entrichtung der Beschwerdegebihr gegen
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di e oben genannte Entschei dung am 5. August 1998
Beschwerde ein. Di e Beschwerdebegrindung i st am
12. Okt ober 1998 ei ngegangen.

Wahrend des Beschwerdeverfahrens haben die Parteien
nmehrere Stellungnahmen ei ngereicht. |nsbesondere hat die
Beschwer def threrin (Patentinhaberin) am24. Ma 2004 die
neuen Hilfsantradge | bis I X eingereicht.

| m Beschwer dever f ahren wurden fol gende Dokunente von den
Partei en ei ngefidhrt, wobei die "B'- und "E'-Dokunente
von der Patentinhaberin bzw. der Ei nsprechenden

vor gel egt wurden

B1: Kooper ati onsverei nbarung "H gh Power Solid State
Laser" vom 1988;

B2: Kooper ati onsver ei nbarung "H gh Power Solid State
Laser" 2. Fassung vom 1989,

B3: W Koechner, "Solid-State Laser Engi neering",
2. Aufl age (Springer-Verlag, Berlin, 1988),
Seiten 172 und 173;

B4: Er ganzung der Figur 12 aus Dokunent ES5;
B5: Entwurf der Isonorm EN | SO 11146, Februar 1996
B6: 1. Kooperationsverei nbarung vom 1987 zw schen

HAAS Laser und Quantel S. A ;

B7: 2. Kooperationsverei nbarung vom 1987 zw schen
HAAS Laser und Quantel S. A ;
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B8:

B9:

B10:

B11:

B12:

B13:

B14:

B15:

E7:

ES8:
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3. Kooperationsverei nbarung vom 1990 zw schen
HAAS Laser und Quantel S. A ;

Brief des VDI -Technol ogi ezentrunms vom
6. August 2003,

Bri ef wechsel zw schen den Firnen HAAS- LASER GrbH
und Rofin-Si nar Laser GrbH;

Bri ef der Rofin-Sinar Laser GrbH vom
19. Februar 1990 an die Firnma HAAS- LASER GvbH;

H. Hiagel, "Strahl werkzeug Laser”, (B. G Teubner
Stuttgart 1992), Seiten 100 bis 105;

Ber echnungsbei spiele in bezug auf das erste
Ausf Uhrungsbei spi el der Patentschrift;

Nuneri sche Berechnungen genmél3 dem ersten
Ausf Ghr ungsbei spi el ;

Ei desstattliche Versicherungen der Herren Stefan
Benz, Prof. Dr. Horst Wber, Dr. Hans-Ceorg
Treusch und Alain Diard.

Li ste der Vortragenden der Konferenz "Third
I nternational Meeting of the HPSSL, Project EU
226".

Nurer i sche Ber echnungen anhand des i m Dokunent E6
beschri ebenen Conput er programms; und
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E9: W H. Westphal, "Physik, ein Lehrbuch”
25./26. Auflage (Springer-Verlag, Berlin 1970),
Seiten 468 bis 471.

A/ Ei ne nindl i che Verhandlung fand am 1. Juli 2004 statt.
Di e Beschwerdef dhrerin (Patentinhaberin) beantragte die
Auf hebung der angef ocht enen Entschei dung und die
Auf recht erhal tung des Patents:

1) wie erteilt (Hauptantrag); oder

2) auf der Gundl age eines der am 24. Mii 2004
ei ngereichten Hlfsantrage |I bis I X

Di e Beschwerdegegnerin (Ei nsprechende) beantragte die
Zur uckwei sung der Beschwerde der Patentinhaberin.

VII. Anspruch 1 genmal3 dem Hauptantrag |autet we folgt:

"1. Laseranordnung mt einemein Lasernedi um enthaltenden
Resonator (10), mt einer den Durchnesser des
Laserstrahles in dem Resonator (10) begrenzenden
Apertur (14), mt einer Strahltaille in einer
gegebenenfal I s fiktiven Ebene in dem Resonator (10)
und mt einemstati schen optischen System (18) zum
Abbi | den des aus dem Resonator (10) austretenden
Laser strahl es,
dadur ch gekennzei chnet,
dall das optische System (18) den Durchnesser (2R) des
Laserstrahl es an der Apertur (14) und die
Strahltaille (2wy) in dem Resonator (10) in einen
unter variierenden Betriebsbedi ngungen konstanten
Strahl durchnesser (2Wg) in einer Anwendungsebene (20)
und gl eichzeitig in eine zugehorige konstante

2022.D
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Strahl di vergenz (2qw) imFernfeld transformert und
durch di ese Bedi ngungen festgelegt ist."

Anspruch 1 genmald Hilfsantrag | unterscheidet sich von
dem Haupt antrag i m kennzei chnenden Teil w e fol gt
(Her vor hebung durch di e Kamer):

"dadur ch gekennzei chnet,

dall sich die optischen G 6Ren des Resonators (10) und
damt der raum iche Strahlverl auf bei variierenden

Betri ebsbedi ngungen a&ndern und dafl} das opti sche System
(18) den Durchnesser (2R) des Laserstrahl es an der
Apertur (14) und die Strahltaille (2w) in dem Resonat or
(10) in einen unter den variierenden Betriebsbedi ngungen
konst anten Strahl durchnmesser (2Wg) in einer
Anwendungsebene (20) und gl eichzeitig in eine zugehtrige
konstante Strahl di vergenz (2qw) im Fernfeld
transformert und durch di ese Bedi ngungen fest gel egt
ist.”

Zur Begriundung ihrer Antréage fuhrte die
beschwer def thrende Pat enti nhaberin i mwesentlichen
f ol gendes aus:

a) Dokunment E5 gehére nicht zum Stand der Technik, da
der Inhalt dieses Vortrags nicht der Offentlichkeit
ohne Verpflichtung zur Gehei mhal tung zuganglich
gemacht worden sei. Der Inhalt di eses Dokunments se
i m Rahnmen einer Sitzung zum "H gh Power Solid State
Laser" (HPSSL) Eureka-Projekt EU 226 vorgetragen
wor den. Bei di esem Proj ekt handele es sich umein
geschl ossenes Ver bundsproj ekt zur Entw cklung von
Hochl ei stungsl asern, zu dem sich eine definierte Zah

von i n- und ausl &ndi schen Partnern
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zusanmengeschl ossen hatten. Da di eses Proj ekt

ausdr ucklich die Ziel setzung gehabt habe, die

Mar kt posi ti on der Partner auf dem Gebiet der

Hochl ei stungsl asern zu stéarken (vgl. B6, "Recital"),
sei es sel bstverstandlich gewesen, die

For schungser gebni sse des Projekts vertraulich zu
behandel n, wi e es auch in den Kooperations-

ver ei nbarungen B1l, B2 und B6 bis B8 ausdricklich
verei nbart worden sei (vgl. Bl und B2, Ziffer 5; B7,
Ziffer 3 und 6; B8, Ziffer 3 und 6). AulRerdem se
verei nbart worden, dal die Ergebnisse, wenn noglich,
zum Pat ent angenel det werden sollten, was voraussetze,
daR di e Ergebni sse nicht der Offentlichkeit
zugangl i ch gewesen sei en

In den eidesstattlichen Versicherungen (Dokunment B15)
werde ferner bestatigt, daR die in der Sitzung, in
der der Inhalt des Dokunments E5 vorgetragen worden
sei, vorgetragene Ergebni sse von den Teil nehmern als
vertraulich zu behandel n seien. Witer sei auch

best ati gt worden, dal kei ne Personen aulRerhal b des
Krei ses der Verbundspartner bei der Sitzung

tei | genonmen hatten.

D e Einsprechende sei nur in Besitz des Dokunents E5
gekonmmen, weil einer der Verbundspartner, Rofin-Sinar
Laser GibH, ein Tochterunternehmen der Ei nsprechenden

sei .

Der Begriff "unter variierenden Betriebsbedi ngungen”
in Anspruch 1 genmdl3 dem Hauptantrag konne nur so
interpretiert werden, dal3 sich die Strahl paraneter
mt den Betriebsbedi ngungen andern. Diese
Interpretation sei auch von der Beschrei bung gest it zt



2022.D

-7 - T 0803/ 98

(siehe, Patentschrift, Seite 2, Zeilen 8 und 9;
Seite 3, Zeilen 6 bis 10).

D e Beschwerdegegnerin (Ei nsprechende) trug im

wesentlichen die fol genden Argunente vor:

a)

b)

Cegenstand des Beschwer deverfahrens sei die
Beschwer de des Patentinhabers, die sich imH nblick
auf den einzigen am Ende der mindlichen Verhandl ung
gestellten Antrag allein aus dem Wderruf des Patents
auch im Unfang des ei ngeschrankten Anspruchs 1 ergebe.
Der ursprunglich erteilte Anspruch 1 sei somt nicht
mehr Gegenstand des Beschwerdeverfahrens, da der

Pat ent i nhaber di esen wahrend des Ei nspruchsverfahrens
auf gegeben habe.

Di e von der Patentinhaberin eingereichten Dokunente
kénnen ni cht bewei sen, dalR der Teil nehnerkreis der
Konferenz "Third International Meeting of the HPSSL
Project EU 226" beschrankt gewesen sei, und dal3 alle
Tei | nehnmer ei ner CGehei mhal tungspflicht unterl agen.

| nsbesonder e gadben di e Aussagen in den

ei desstattlichen Erkl arungen beziglich der

Cehei mhal tungspflicht nur die persoénlichen

Auf f assungen wi eder. Gobwohl die von der

Pat ent i nhaberin vorgel egten Vertrage Cehei mhal tung
nennen, seien sie in dieser Hi nsicht w derspriichlich,
da dies die vertraglich festgestellte unbeschréankte
Nut zung der genei nsam dur chgef ihrten Arbeiten

unnbgl i ch machen wir de.

Weiterhin seien die von der Patentinhaberin
vorgel egten Vertrage nicht von allen Partner-

unt er nehnen unt er schri eben worden, die bei der oben
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genannten Konferenz teil genommen haben (siehe die

Li ste der Redner, Dokunent E7). |nsbesondere sei der
| etzte Vertrag, Dokunment B8, erst unterschrieben

wor den, nachdem di e Konferenz stattgefunden habe.
Dokunment B7 sei nicht von allen Parteien

unt er schri eben.

Auch in Betracht der grofRen Anzahl Verbundspartner
der Projekts sei es unrealistisch zu behaupten, dal3
di e Ergebni sse der Konferenz "3rd International
Meeting of the HPSSL" vertraulich bleiben konnten.

Anspruch 1 gendld dem Hauptantrag ent halte keine
konkr et en Angaben daridber, um wel ches Laser nmedi um es
sich handel e, so dall der Gegenstand des Anspruchs 1
auch eine herkomm i che Laseranordnung mt einem

Gasl aser, beispielsweise nmt einem CO-CGasl aser, sein
konnen. Da di eser keine, oder zum ndest Uber einem
grofRen Lei stungsberei ch eine sehr schwache therm sche
Li nsenwi rkung zeige, sei die Qualitat des aus ihm
austretenden Laserstrahls in einemweiten

Lei st ungsberei ch zwangsl aufi g unabhangi g von der
Punpl ei stung. Dies gelte auch fir den aus im
Streitpatent zitierten Dokument US-A-3 633 126
bekannten Laser, wo der Laserstrahl durch eine

Kihl ung des Resonators bei variierender Punpleistung
zum ndest annahrend konstant gehal ten werde (siehe
Streitpatent, Seite 2, Zeilen 12 bis 14). Auch hier
transformere somt die zur Fokussierung verwendete
Li nse den Durchmesser des Laserstrahls an einer
Stelle imlnneren des Resonators und dessen
Strahltaille in einen konstanten Strahl durchnesser
und ei ne konstante Fernfel ddi vergenz. Der Gegenstand
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des Patentanspruchs 1 gemall dem Hauptantrag sei somt

ni cht neu.

Der Fachmann ausgehend von Dokunent E1 sehe sich
zuerst mt der Aufgabe konfrontiert, den Laserstrahle
ei nes Lasers auf di e Anwendungsebene, hier die

Ei ngangsfl ache eines Lichtleiters, abzubilden. D es
wirde er zunachst mt einer einzigen Linse versuchen.
Er wird zwangsl aufig, experinentell oder durch
rechnerische Sinul ation ei nes Berechnungsprogranms,
z. B. des aus dem Dokunment E6 bekannten Programms,

ei ner der in Dokument E8 aquival ente Kurve erhalten
und beidseitig eine Stelle finden, an der der

St ahl dur chmesser bei unterschiedlichen

Bet ri ebsbedi ngungen anndhrend konstant ist. Diese
Stelle wirde er als di e Anwendungsebene wahl en.

Der zugehorigen Strahl kausti k kdnne er dar tuber hi naus
ent nehnmen, dal} die Stahldivergenz wesentlich von der
Posi tioni erung der Linse abhange. Da ei ne konstante
Strahl di vergenz i m Fernfeld al s notwendi ge Bedi ngung
far eine konstante Strahl qualitat betrachtet werde,
nmisse der Fachmann daf Gr sorgen, dal die Strahl -

di vergenz hinter der Linse ndglichst konstant bleibt.
Er werde somt den Versuch unternehnen, den Ot der
Linse so zu variieren, dalR die Strahl divergenz
innerhal b des fir ihn relevanten Betriebsbereiches
nogl i chst unabhangi g von den jeweiligen Betriebs-
bedi ngungen bl ei be.

In den Figuren 1 bis 4 des Dokunents E8 seien mt

H | fe des aus dem Dokument E6 bekannten Programms
Strahl kausti ken bei unterschi edli chen Punpl ei st ungen
und bei vier unterschiedlichen Abstande der Linsen
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berechnet. Nachdem der Fachmann ent sprechende

Ber echnungen unt er nonmen habe, wirde er nun
zwei f el sohne ent nehnen, dall in einem Bereich der
Position der Linse eine Vorzei chenunkehr der

Abhangi gkeit der Strahl di vergenz von der Punpl ei stung
stattfindet. D es |asse erwarten, dalR es einen
optimal en Einstell bereich gabe, den er approxi mativ
ohne weiteres auffinden kénne. In diesem optinmalen

Ei nstel |l bereich erfille die Laseranordnung alle

Mer kmal e des Anspruchs 1

CGegenstand des Anspruchs 1 sei nicht die technische
Losung ei ner Aufgabe, wi e sie sich dem Fachmann bei
der Konstruktion und Ausl egung ei ner Laseranordnung
stellt, sondern die Aufgabe sel bst. Keines der im
Anspruch 1 aufgefihrten techni schen Merkmal e fihre
di e angestrebten optim erten Strahl ei genschaften --
konst anter Strahl durchnesser in einer Anwendungsebene
und konstante Strahl divergenz i m Fernfel d-- kausal
herbei . Nach standi ger Rechtsprechung sei eine
Erfindung di e LOsung eines techni schen Problens mt
techni schen Mtteln und als Gesantheit aus

t echni schem Probl em und techni scher Losung zu sehen
(siehe beispielswise T 222/89). D e bl olle Angabe der
Auf gabe oder techni schen Probl enstel | ung kénne ni cht
Cegenstand eines Patents sein. Somt sei der
CGegenstand des Anspruchs 1 keine Erfindung i m Sinne
des Artikels 52 (1) EPU ist.



- 11 - T 0803/ 98

Ent schei dungsgr inde

1.2

1.3

2022.D

Zul &ssi gkeit der Beschwerde

D e Einsprechende argunentierte, dall der Hauptantrag der
Pat enti nhaberin, die Aufrechterhaltung des Patents in
der erteilten Fassung, unzul 4ssig sei, da in der
nindl i chen Ver handl ung vor der Ei nspruchabteilung sie

ei nen ei ngeschréankten Anspruch 1 als neuen Hauptantrag
ei ngerei cht habe, und das Patent in der eingeschrankten
Fassung w derrufen worden sei. Somt sei der
urspringlich erteilte Anspruch 1 nicht nmehr Gegenstand
des Beschwerdeverfahrens (vgl. Punkt X a) oben).

Gowohl di e Ei nsprechende nicht ausdricklich die

Zul &ssi gkeit der Beschwerde in Frage gestellt hat, wrd
di eser Einwand als ein Ei nwand gegen die Zul assi gkeit
der Beschwerde gesehen. Diese Ansicht fol gt auch aus der
Tat sache, dalR die Patentinhaberin mt der Beschwerde-
begr indung den gegenwérti gen Hauptantrag al s ei nzi ger
Anspruchsfassung ei ngereicht hatte.

Der Kammer wei st auf die standi ge Rechtsprechung der
Beschwer dekanmer hin, wonach im Falle ei ner Beschwerde
gegen einen Wderruf eines Patents, der Patentinhaber
auf eine breitere, insbesondere die erteilte Fassung des
Pat ents zur ickgehen kann (si ehe Rechtsprechung der
Beschwer dekanmer des EPA, 4. Auflage, Kapitel
VI.1.3.1.2(b)(bb)(1)). Daher ist der Hauptantrag der

Pat enti nhaberin, ein Patent in der erteilten Fassung

auf recht zuer hal ten, zul &ssi g.
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Da die Beschwerde unstrittig die sonstigen Erfordernisse
der Artikel 106 bis 108 und Regel 64 EPU erfullt, ist

si e zul assi g.

St at us des Dokuments E5

I n der angefochtenen Entschei dung wurde das Dokunment E5
al s nachstli egender Stand der Techni k betrachtet. Die
Pat enti nhaberin hat i m Beschwerdeverfahren argunentiert,
dall das Dokument E5 nicht zum Stand der Techni k gehore,
da es aus der Konferenz "Third International Meeting of
the HPSSL Project EU 226" stamme, die nicht der

O fentlichkeit zuganglich gewesen sei, und bei der alle
Tei | nehmer verpflichtet zur Gehei mhal tung gewesen sei en.
Al's Bel eg daf ir wurden Vertréage zw schen den Teil nehner
der Verbundsproj ekt "EU 226" sow e eidesstattliche

Er kl &rungen ei ngereicht (vgl. Punkt |1X a) oben).

D e Ei nsprechende hat bestritten, dal3 die von der

Pat enti nhaberi n ei ngerei chten Dokunente di e behauptete
Gehei mhal t ungsver pflichtung bel egen kdnnten (vgl.

Punkt X a)oben).

Die Kammer ist zu dem Schl u3 gekomren, dal die

Pat enti nhaberi n Uberzeugend dargel egt hat, dall zw schen
den Vertragspartnern des Projekts "EU 226" eine
Verpflichtung galt, die durch den |Informati onsaustausch
er hal t enen Ergebni sse vertraulich zu behandel n. Jede
andere Interpretation der von der Patentinhaberin
vorgel egten Vertrage stinde i m Wderspruch zu dem Zweck
des Projekts "EU 226 - High Power Solid State Laser",
di e Marktposition der Projektpartner auf dem Gebiet der
Hochl ei st ungsl aser zu starken (siehe B6, "Recital").
Weiterhin ist in den Vertragen ausdrucklich auf die
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Migl i chkeit hi ngewi esen, die Ergebni sse des Projekts
durch di e Einreichung von Patent- und/oder

Gebr auchnust er annel dungen zu schitzen (vgl. Bl

Punkt 3.4; B2, Punkt 3.4; B6, Artikel 8; B7, Artikel 3),
was voraussetzt, dal die Forschungsergebni sse nicht

vor her vorveroffentlicht wuirden.

Das Argunent der Ei nsprechenden, dal es aufgrund der
grofRen Anzahl der Verbundspartner nicht nbglich gewesen
sei, die Arbeitsergebnisse vertraulich zu behalten, ist
i mnicht Gberzeugend, da auch grofe Organi sationen
durchaus in der Lage sind, ihre Betriebsgehei misse

vertraulich zu behandel n.

D e Pat entinhaberin konnte auch gl aubhaft erkl aren,

w eso di e Einsprechende, die nicht Partnerin des
Projekts "EU 226 HPSSL" war, in Besitz des Dokunents E7
kommen konnte, da eine der Partnerinnen, Rofin-Sinar
Laser GibH, eine Tochterunternehnmen der Ei nsprechenden
sei. Dies wrde auch nicht von der Ei nsprechenden
bestritten.

Aus den oben genannten G inden gehdrt das Dokunent E5
ni cht zum Stand der Technik im Sinne von Artikel 54 (2)
EPU.

Cegenstand des Streitpatents und Stand der Technik

Das angefochtene Patent betrifft eine

Hochl ei st ungsl aser anor dnung, di e zum Schnei den,

Schwei Ren, LOten usw. eingesetzt werden kann.

Ubl i cherwei se wird der Laserstrahl in einen optischen
Leiter (G asfaser) derart eingespeist, so dal3 der
Laserstrahl auf der Auftreffstelle des zu bearbeitende
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Material s fokussiert ist. Fluktuationen des Laserstrahls
aufgrund therm scher Effekte in der Resonator des Lasers
(sog. "therm sche Linsen") fuhren allerdings dazu, dafl}
der Brennpunkt sich mt variierender Leistung verschiebt,
und daher der Durchmesser des Laserstrahls auf der
Auftreffstell e bei variierenden Leistungen nicht

konstant bleibt (vgl. Patentschrift, Seite 2, Zeilen 1
bis 11).

3.1.1 Di e bekannten MalBnahnmen zur Konpensation der therm schen
Fl ukt uati onen sind laut Streitpatent relativ aufwendi ge
Anordnungen wie z. B. eine Anordnung zum dynani schen
Fokussi eren des Laserstrahls oder eine Kuhlung des
Resonators, wo das |etztere aus dem Dokunent US-A-

3 336 126 bekannt ist (vgl. Patentschrift, Seite 2,
Zeilen 12 bis 14).

3.1.2 Statt der oben erwdhnten, relativ aufwendi gen Mal3nahnmen
zur Konpensieren der therm schen Effekte sucht das
Pat ent unter Verwendung von ausschliel3lich statischen
opti schen El enmenten, einen stabilen Laserstrahl zu

er zeugen.

3.1.3 Bei der beanspruchten Laseranordnung wrd das oben
genannte Probl em dadurch gel 6st, dall es durch ei nen
gezielten Aufbau des statischen optischen Systens
noglich ist, den Durchnesser des Laserstrahls in einer
Anwendungsebene und gl eichzeitig die Divergenz des
Strahls imFernfeld konstant zu halten, d. h. die beiden
Strahl paranmeter sind entweder unabhdngi g oder weisen
ei ne geringe Abhangi gkeit von den Betriebsbedi ngungen
auf, wie z. B. der Punpleistung, die den raumichen
Strahl verl auf i m Laser beeinflussen. Bei der
beansprucht en Anordnung ist di e Anwendungsebene ni cht

2022.D
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unbedi ngt an der Ebene, wo der Strahl fokussiert ist,
d. h. wo er eine Taille aufweist.

Wrd der Laserstrahl in einen Lichtleiter eingespeist,
wird al s Anwendungsebene die Eintrittsfl ahe des
Lichtleiters gewadhlt (vgl. Figur 2).

Dokurment E1 wurde unstrittig als nachstliegender Stand
der Techni k angesehen. Es of fenbart eine Laseranordnung
mt statischen optischen Elenenten 4, 5, wobei der
Strahl mttels eines beweglichen Spiegels 8 in nehrere
Lichtleiter 7 eingespeist wird (vgl. Figur 1 mt
zugehori ger Beschrei bung). Der Laserstrahl kann zum
Schei den oder Schwei Ren ei nes Werkst ickes verwendet
werden (Spalte 1, Zeilen 1 bis 9).

Dokurment E1 nennt zwei Faktoren, die die Stabilitat des
Laserstrahl s am Wer kst ick beeintrachtigen:

a) Der aus dem Laser 1 austretende Strahl 3 weist eine
konstante Strahltaille, aber eine fluktuierende
D vergenz auf (vgl. Spalte 1, Zeilen 23 bis 29).
Daher variiert der Strahldurchnmesser in der
Anwendungsebene.

b) Ei ne ungenaue Ausrichtung des beweglichen Spiegels 8,
8A fuhrt dazu, dalR der Strahl 3 nicht imrer genau auf
die Eintrittsflache 6 des jeweiligen Lichtleiters 7
trifft (vgl. Figur 3, Spalte 3, Zeilen 18 bis 29 und
Spalte 3, Zeile 57 bis Spalte 4, Zeile 5).

Um di e beiden Probleme zu | 6sen, werden in Dokunent E1
di e optischen El enmenten so gewahlt, dall die konstante
Taille des Strahls i m Resonators auf die Eintrittsfl ache
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des Lichtleiters (Anwendungsebene) abgebildet wird, so
dall der Durchnesser des Laserstrahls an der
Anwendungsebene konstant bl eibt. Di eses optisches System
wei st auch ei ne Unenpfindlichkeit gegen eine ungenaue
Ausrichtung des beweglichen Spiegels 8 auf (vgl.
Figuren 3 und 4; Spalte 2, Zeilen 4 bis 15; Spalte 3,
Zeilen 18 bis 26; Spalte 3, Zeile 57 bis Spalte 4,
Zeile 5). Es geht aus Figur 2 hervor, dall bei diesem
optischen Systemdie Taille 8 des Laserstrahls 3 nicht
in der Anwendungsebene 6 liegt, d. h. der Strahl ist
nicht in der Anwendungsebene fokussiert (vgl. Spalte 3,
Zeilen 43 bis 53).

Dokurment E3 of fenbart eine Laseranordnung zum Schwei 3en,
wo der aus dem Laser austretende Laserstrahl in einen
Lichtleiter (G asfaser) geleitet wird (vgl. Figur 1).

Fur den Fall wo die Divergenz des vom Laser austretenden
Laserstrahls stark von der Punpl ei stungen abhangt, aber
die Strahltaille w konstant bleibt, wird anhand
geonetrischen Optik gezeigt, die Strahltaille w auf eine
konstante Strahltaille w auf die Eintrittsflache des
Lichtleiters abzubil den, wobei die Taille w in der
Eintrittsebene noglichst gleich grol3 wie der Durchnesser
des Lichtleiters sein sollte (vgl. Abschnitt "Fibre
optics").

Dokurment E4 behandelt das Probl em des Fokussi erens eines
Mul ti node Laserstrahls bei variierenden Strahl paranmetern
(vgl . Zusammenfassung). | nsbesondere sind die

A ei chungen zum Fokussi eren ei nes Grundnodusstrahls in
Detail diskutiert (vgl. Geichungen 4 bis 13). ImFalle
eines Lasers mt konstanter Strahltaille und einer mt
der Punpl ei stung variierenden Strahl di vergenz, werden

m ndestens zwei Linsen bendtigt, um ei nen konstanten



3.5

2022.D

- 17 - T 0803/ 98

Fokus, d. h. eine konstante Strahltaille, in der
Anwendungsebene zu halten (vgl. Abschnitt 2.2 "Qutput
beans with constant waist"). Wenn die Taille und die
D vergenz des aus dem Laser austretenden Strahls beide
variieren, ist es |laut Dokunment E4 nicht mehr noglich,
ei nen konstanten Fokus in der Anwendungsebene zu
erhalten (vgl. Seite 1090 "Summary").

Dokunent E6 beschrei bt ein Conputerprogranmm zur
Berechung des Strahl verl aufs von Festkdrperlasern. Mt
di esem Programm i st es nbglich u. a. die

Strahl profildarstellung innerhal b und aufRerhal b ei nes
Lasers zu berechnen. D e Berechnungen sind auf

her komm i chen Matri xmet hoden fir Gaul sche Strahl en
basi ert, die auch therm sche Effekte i m Resonat or

ber Gcksi chti gen kdnnen (vgl. Abschnitte 4.1 und 4. 2).
Ei n Bestell schein wurde zum Nachwei s bei gef igt, dall am
30. Marz 1990, also vor dem Prioritatstag des
Streitpatents (29. Januar 1991), ein Exenpl ar des
Programms verkauft und geliefert wuirde.

Haupt antrag - Neuheit

Di e Einsprechende hat argunentiert, dal Anspruch 1 genafld
dem Haupt antrag weder konkreten Angaben dartber enthalt,
um wel ches Lasernedi um es sich handelt, noch ei ne Angabe,
dalR die Strahl paraneter sich mt den "variierenden

Bet ri ebsbedi ngungen” &andern. Da der Resonator bei jedem
konventionel |l en Laser raumich begrenzt ist,

funktioni ere der Resonator zwangsl aufig als eine den

Dur chnesser des Laserstrahl es begrenzenden Apertur.

Daher sei der Cegenstand des Anspruchs 1 nicht neu sein
gegenuber herkdém i che CO,- Gasl aser anor dnung, sow e der
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aus US-A-3 633 126 bekannten Anordnung (vgl. Punkt X c)
oben).

D e Patentinhaberin hat in di esem Zusammenhang
argunentiert, dall Gasl aseranordnungen sehr wohl

t herm sche Effekte aufweisen, wie in Dokunent B12
beschrieben ist. AulBerdem setze der Begriff "unter
varii erenden Betriebsbedi ngungen” voraus, dal} die
Strahl paraneter sich andern mifdten, da sonst Anspruch 1
einen trivialen Zustand beschrei be. Ei ne andere
Interpretation dieses Begriffs sei auch nicht aus der
Beschrei bung zu ent nehnmen (siehe Punkt |X b) oben).

We die Einsprechende zutreffend benerkt hat, ist
Anspruch 1 gendl3 dem Haupt antrag weder auf Festkor per -

| asern noch auf Laseranordnungen, die keine oder nur
geringe therm sche Linsenw rkungen zei gen, begrenzt.
Daher wei st insbesondere die aus US-A-3 633 126 bekannte
Laser anordnung, wo ei ne Kiuhlung des Resonators die

t herm schen Effekte vernei den werden, alle Merkmal e des
Anspruchs 1 auf (vgl. Spalte 1, Zeilen 12 bis 14 des
angef ocht enen Patents).

Gowohl di e Pat entinhaberin nachgew esen hat, dal}

Gasl aser anor dnungen auch therm sche Effekte aufwei sen
(vgl. Bl12, Seite 103), sind bekanntlich die therm schen
Ef fekte bei Gaslasern kleiner als bei Festkorperlasern,
so dal3 ei ne herkdmm i che CO,- Gasl aser anordnung Uber ei nem
grofRen Lei stungsberei ch nur eine geringe thermsche

Li nsenwi r kung aufwei st, und daher zwangsl aufi g annahrend
ei nen konstanten Strahl durchnmesser in der

Anwendungsebene und gl ei chzeitig ei ne konstante
Strahl di vergenz i m Fernfeld aufwei st.
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4.5 D e Pat entinhaberin hat bezuglich der aus US-A-3 633 126
bekannt en Laseranordnung | ediglich argunentiert, dal3 der
Begriff "unter variierenden Betriebsbedi ngungen” in
Anspruch 1 so interpretiert werden mif3te, dal3 der
raum i che Strahlverlauf sich iminneren des Lasers
verandert. Di eses Argunent kann von der Kamrer ni cht
akzeptiert werden, da erstens der Begriff "unter
varii erenden Betriebsbedi ngungen” keinerlei Aussage
macht, inweweit der raumiche Strahlverlauf sich im
i nneren des Lasers verandert oder nicht. Zweitens kann
das Problem die Fluktuationen des Laserstrahls in der
Anwendungsebene zu mnimeren, nicht nur wie im
Streitpatent durch eine geeignete Einstellung des
stati schen optischen Systens, sondern auch durch
geei gnet e MalBnahnen i m Laser sel bst gel 6st werden, so
dall der aus dem Laser erzeugten Strahl im Bereich der
vor gesehenen Betri ebsbedi ngungen stabil bleibt. D e
| et zt eren MaBnahnen kénnen keinesfalls als "trivial”
bezei chnet werden.

Daher ist der Cegenstand des Anspruchs 1 gemall dem
Haupt antrag nicht neu im Sinne des Artikels 54 (1) und
(2) EPU.

5. Hlfsantrag | - Neuheit und erfinderische Tatigkeit

5.1 Anspruch 1 gemald dem ersten Hil fsantrag unterschei det
sich durch di e Angabe vom Hauptantrag, dalR bei den
"variierenden Betriebsbedi ngungen” sich die optischen
G 0en des Resonators (10) und damt der raumiche
Strahl verl auf andern. Es ist unstrittig, dal Anspruch 1
gemalR dem ersten Hil fsantrag di e Erfordernisse des
Artikels 123, Absatze 2 und 3, EPU erfullt.

2022.D
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Di e zusatzlichen Merkmal e des Anspruch 1 gemalR dem
ersten H |l fsantrag fihren auch dazu, dalR der unter
Punkt 4 erhobene Ei nwand mangel nder Neuheit nicht nehr
zutrifft.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gendld dem ersten

H | fsantrag unterschei det sich von der aus dem Dokunent
El bekannten Laseranordnung, in dalR die

St rahl durchnmesser in ei ner Anwendungsebene und die
Strahl di vergenz i m Fernfeld bei den sich durch
variierende Betriebsbedi ngungen a&ndernden r&aunii chen
Strahl verl auf konstant sind, wahrend Dokunent E1 nur

ei ne konstante Strahl durchnmesser in der Anwendungsebene
(hier gleich der Eintrittsflache des Lichtleiters)

of fenbart.

D e bekannte Vorrichtung hat das Problem dal3 die

Strahl divergenz imFernfeld sich andert, wenn der
raum i che Strahlverlauf von den variierenden Betriebs-
bedi ngungen abhangi g ist, so dall die Strahl paraneter des
Laserstrahls, der in den Lichtleiter eingespeist wrd,

ni cht konstant bl ei ben.

D e Ei nsprechende argunentierte, dalR der Fachmann, der
sich mt der Laseranordnung nach Dokunment E1 beschéaftigt,
routi nemal3i g Berechnungen des Strahlverlaufs mt Hlfe
ei nes Conput erprogramms --w e das aus dem Dokunent E6
bekannt en Ber echnungspr ogranm - ausf tdhren wirde, um
erstmal s eine optinmale Positionierung einer einzigen
Linse zu finden. Durch routinenméal3i ges Experinentieren
mt der Position der einzigen Linse wiare auch die
Position der Linse zu finden, wo die Strahl durchnmesser
und di e Strahl divergenz in der gewdhlten Anwendungsebene
konstant sind (vgl. Punkt X d) oben).
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Oowohl di e Kammrer keine Zwei fel hat, dall der Fachmann am
Prioritatstag ohne weiteres in der Lage war, die in
Dokunent E8 dargestellten Berechnungen durchzuf Ghren,

si eht di e Kammer aus den fol genden G inden kei nen

H nwei s darauf, der den Fachmann ohne Kenntni sse der

Erfi ndung dazu anregen konnte, die in Dokunent E8
dargestel | ten Berechnungen tatsachlich auszuf dhren.

Nach Dokunment El1 sollte das statische optische System
von vier Linsen 9, 10, 11, 5 und ei nem Spiegel 8 so
konstruiert sein, so dal? die Taille des aus dem Laser
austretenden Strahls auf die Eintrittsflache 6 der
jeweiligen Lichtleiter 7 abgebildet wird (vgl. Spalte 1
Zeilen 33 bis 38; Spalte 2, Zeilen 4 bis 15 und 43 bis
53; Anspruch 1). Dieses optische Systemsollte so

ei ngestellt sein, so dal nicht nur der Strahl durchnesser
an der Eintrittsflache der jeweiligen Lichtleiter bei
variierender Punpleistung konstant bleibt, sondern auch
dalR die Positionierung des Strahls auf die Eintritts-

fl &che der jeweiligen Lichtleiter bei variierender

Ausri chtung des beweglichen Spiegels konstant bl eibt
(vgl. E1, Spalte 2, Zeilen 4 bis 15). Das Dokunent El
erwdhnt allerdings nicht wel che Eigenschaften die
anderen Strahl paraneter haben, insbesondere die
Strahl di vergenz i m Fernfeld, so daR der Fachmann aus
Dokurment E1 kei nen Hi nweis bekommt, dald es durch

geei gneten Ei nstellungen des optischen Systens noglich
war e, sowohl den Strahl durchnesser in der
Eintrittsfl&che des Lichtleiters als auch die
Strahl di vergenz i m Fernfeld konstant zu hal ten.

Di e Dokunente E3 und E4 behandel n densel ben Fall von
t herm schen Effekten wie in Dokunent E1, d. h. der
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Strahl aus dem Laser weist eine konstante Strahltaille
und eine mt der Punpleistung variierende Strahl -

di vergenz auf (vgl. E3, Seite 492, l|letzten Absatz; E4,
Abschnitt 2.2). In beiden der Dokumente E3 und E4 wird
ein statisches optisches System derart konstruiert, so
dall der Strahl eine konstante Taille in der
Anwendungsebene aufweist, d. h. der Strahl ist in der
Anwendungsebene fokussiert (vgl. E3, Seite 493, l|etzten
Absatz; E4, Abschnitt 2.2). Es ergibt sich allerdings
aus den d ei chungen 3 des Dokunents E3 bzw. 15b des
Dokurments E4, dalR in diesem Fall die Strahldivergenz im
Fernfeld sich mt der Punpleistung &andert.

Wenn die Strahltaille sich nicht in der Anwendungsebene
befi ndet, w e bei der aus Dokunent E1 bekannten
Laseranordnung der Fall ist, konnen di e oben genannten
d ei chungen 3 und 15b aus den Dokunenten E3 bzw. E4

kei ne al | genei ne Aussage machen, inw eweit es nbglich
war e, eine konstante Strahl durchnmesser und gl eichzeitig
ei ne konstante Strahl divergenz imFernfeld zu bekomen.

Daher gi bt der Stand der Techni k dem Fachmann kei nen

G und zu vernuten, dall das aus dem Dokunent E1 bekannte
opti sche System so eingestellt werden koénnte, dal3 ein
konst anter Strahl durchnmesser und gl eichzeitig auch eine
konstante Strahl divergenz in der Anwendungsebene

errei cht werden. Eine systematische Untersuchung des

Ver hal tens der Strahl divergenz imFernfeld, w e von der
Ei nsprechenden i n Dokunment E8 unternomren wurde, setzt
voraus, dal der Fachmann durch di ese Untersuchungen eine
Aussicht auf Erfolg hat. Die Kanmer sieht nicht, dal der
Fachmann di e dazu not wendi ge Anregung weder aus dem
Stand der Techni k noch aus sei nem Fachw ssen bekomt .
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AufBer dem sucht das Dokument E1 nicht nur das Problem
auf grund variierender Strahl paraneter des Laserstrahls
zu | 6sen, sondern strebt auch an, gleichzeitig eine
Losung zum Probl em ungenauer Ausrichtung eines
bewegl i chen Spiegels zu finden. Das erste Problem den
Strahl durchnesser in der Anwendungsebene bei
variierenden Strahl paranmeter des Laserstrahls konstant
zu erhalten, ist schon in den Dokunenten E3 und E4

gel 6st, und zwar so dall der Strahl sich auf die
Anwendungsebene fokussieren lalRt. We die

Pat enti nhaberi n Uberzeugend argunentierte, wurde in der
Fachwelt bis zu Annel detag des Streitpatents bestrebt,
di e Laserstrahl ungen so abzubil den, dal in der
Anwendungsebene all e unterschi edlichen Laserstrahl ungen
ei nen Fokus mt densel ben Durchnmesser aufweisen. Im
Fall e wo ein beweglicher Spiegel nicht verwendet werden
muf3, wirde der Fachmann daher di e aus den Dokunenten E3
und E4 vorgeschl agenen LOsung vorzi ehen, da dort der
Laserstrahl in der Anwendungsebene fokussiert ist.

Daher wirde der Fachmann der Lehre des Dokuments E1 nur
f ol gen, wenn auch die Problemati k der Ausrichtung eines
bewegl i chen Spiegels relevant ist. Da die aus dem
Dokunment E8 dargestellten Berechnungen fiur dieses
Probl em ni cht von Interesse sind, da ein beweglicher

Spi egel nicht vorkommt, hatte der Fachmann kei nen G und,

di ese Berechnungen auszuf Ghren.

D e Ei nsprechende hat weiter argunentiert, dal der
Gegenstand des Anspruchs 1 |lediglich die Angabe einer

t echni schen Auf gabe angi bt, ohne die Ldsung der
gestellten techni schen Auf gabe herbei zuf ihren. Daher sei
der Cegenstand des Anspruchs 1 keine Erfindung i m Sinne
des Artikels 52 (1) EPU (vgl. Punkt X e) oben).
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We die Patentinhaberin zutreffend benerkt hat, sind
funktionelle Merkmale, wie die Merkmal e des Anspruchs 1
i m kennzei chnenden Teil, nach stéandi ger Rechtsprechung
zul assi g, wenn di e Beschrei bung di e dazu not wendi ge
Lehre enthadlt, wi e die funktionellen Merkmnale

auszuf ihren sind. Der Einspruchsgrund mangel nder

O fenbarung zur Ausfihrbarkeit unter Artikel 100 b) EPU
wur de al | erdings nicht von der Ei nsprechenden erhoben.
Daher sieht die Kammer keinerlei G inde, einen E nwand
gegen die Formulierung des Anspruchs 1 mt funktionellen
Mer kmal en zu er heben.

D e Kammer w est aulerdem darauf hin, dafl auch die
Forrmul i erung ei nes Anspruchs durch ei ne Konbi nati on von
Ei genschaften, die in der Fachwelt als "Desideratunt
oder Winscherzeugnis galt, d. h. eine Forrmulierung in
Form ei ner Auf gabe, auch den Erfordernissen der Neuheit
und erfinderischen Tatigkeit genigen kann, wenn es im
Stand der Techni k kei nen bekannten Weg zu der
Verwi rkl i chung der beanspruchten Vorrichtung gi bt, und
das i m Patent beschriebene Verfahren erstmals und auf
erfinderi sche Wise diese Verw rklichung erndglicht (vgl.
"Recht sprechung der BK EPA, 4. Aufl age 2001", Kapitel
|.D.6.19).

Daher beruht der Gegenstand des Anspruchs 1 genmal3 dem
ersten Hlfsantrag auf einer erfinderischen Tatigkeit im
Sinne der Artikel 56 EPU
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Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G inden wi rd entschi eden:

1. D e angefochtene Ent schei dung wi rd auf gehoben.

2. D e Angel egenheit wrd an die erste Instanz mt der
Auf | age zurickverw esen, das Patent mt den fol genden

Unt er | agen auf recht zuer hal t en:

1) Anspruche 1 bis 14 gemal3 Hi I fsantrag | eingereicht am
24. Mai 2004,

2) Beschreibung und Figuren wie erteilt.

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

D. Meyfarth R K Shukl a
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