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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mundliche Verhandlung
vom 18.Juni 2020 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, die Richter
Dr. Grabinski, Hoffmann und Dr. Deichful? sowie die Richterin Dr. Marx

fuir Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenats)
des Bundespatentgerichts vom 8. Marz 2018 wird auf Kosten der

Klagerin zuriickgewiesen.

Von Rechts wegen



Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des unter Inanspruchnahme einer deutschen
Prioritdt vom 28. Oktober 1998 am 15. Dezember 1998 angemeldeten und mit
Wirkung fur die Bundesrepublik Deutschland erteilten europaischen Patents
1123 526 (Streitpatents), das ein mikromechanisches Bauteil betrifft. Patentan-
spruch 1, auf den siebzehn weitere Patentanspriiche zurlickbezogen sind, hat

in der Verfahrenssprache folgenden Wortlaut:

Mikromechanisches Bauelement mit folgenden Merkmalen:

einer Rahmenschicht (12),

einem Schwingkorper (10), der durch eine Aufhangungseinrichtung (14)
in einer die Rahmenschicht (12) durchdringenden Ausnehmung derart
gelagert ist, dass der Schwingkorper (10) vertikal zur Rahmenschicht-
ebene um eine Schwingachse schwenkbar ist,

wobei zumindest eine Seitenflache (16a, 16b) des Schwingkorpers (10),
die im Wesentlichen senkrecht zur Rahmenschichtebene ist, bezlglich
zumindest einer inneren Seitenflache (18a, 18b) der Ausnehmung derart
angeordnet ist, dass eine zwischen denselben gebildete Kapazitat durch
eine Schwingung des Schwingkdrpers (10) variiert, derart, dass durch
periodisches Verandern einer Spannung, die zwischen die Rahmen-
schicht (12) und den Schwingkérper (10) angelegt ist, eine Schwingung
des Schwingkoérpers (10) um die Schwingachse erzeugbar ist,

einem Tragersubstrat (22) zum Halten der Rahmenschicht (12), wobei
das Tragersubstrat (22) derart ausgebildet ist, dass dasselbe einen ver-
glichen mit dem Einfluss der Spannung zwischen Rahmenschicht (12)
und Schwingkorper (10) vernachlassigbaren physikalischen Einfluss auf
die Erzeugung der Schwingung des Schwingkérpers (10) hat, und

Mitteln zum periodischen Verandern einer Spannung, die zwischen die
Rahmenschicht (12) und den Schwingkdrper (10) zur Erzeugung einer
Schwingung des Schwingkdrpers (10) um die Schwingachse angelegt

wird.
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Die Klagerin, die von der Beklagten wegen Verletzung des Streitpatents
gerichtlich in Anspruch genommen wird, hat geltend gemacht, der Gegenstand
des Streitpatents sei nicht patentfahig und gehe tber den Inhalt der Ursprungs-
anmeldung hinaus. Die Beklagte hat das Streitpatent in der erteilten Fassung
und zuletzt mit einem Hilfsantrag in einer geanderten Fassung verteidigt, in der
an die Stelle der erteilten Fassung von Patentanspruch 1 sechs nebengeordne-
te Patentanspriche 1 bis 6 treten. Das Patentgericht hat das Streitpatent fur
nichtig erklart, soweit es Uber die Fassung des Hilfsantrags hinausgeht, und die

Klage im Ubrigen abgewiesen.

Mit ihrer Berufung verfolgt die Klagerin das Ziel einer vollstandigen

Nichtigerklarung des Streitpatents weiter. Dem tritt die Beklagte entgegen.

Entscheidungsgrinde:

Die Berufung ist zuldssig, bleibt in der Sache aber ohne Erfolg.

! Das Streitpatent betrifft ein mikromechanisches Bauelement mit
einem Schwingkdrper, d.h. einem aus der Chipebene heraus beweglichen Ab-

schnitt, der in resonante Schwingungen versetzt werden kann.

1. Nach der Beschreibung war es im Stand der Technik bekannt, den
Schwingkérper Uber eine Biege- oder Torsionsfeder mit dem Ubrigen Chip zu
verbinden. Eine Moglichkeit, um die gewunschte Auslenkung zu erreichen, be-
stehe darin, den Schwingkorper als Elektrode auszubilden und eine Gegen-
elektrode vorzusehen, so dass der Aktor durch ein elektrisches Drehmoment
angetrieben werde (Abs.2). Dabei sei die Gegenelektrode zumeist unterhalb
der beweglichen Elektrode angeordnet worden (Abs. 3). Eine solche Anordnung
ermdgliche nur eine relativ geringe Amplitude, weil diese den Abstand der
Elektroden nicht Uberschreiten dirfe (Abs. 4). Ein grol3erer Abstand lasse sich
erreichen, wenn die beiden Elektroden erst am Ende des Herstellungsprozes-

ses zusammengeflgt wirden. Dies sei aber aufwendig. Zudem musse die An-
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Energie einkoppeln zu konnen (Abs. 5).

2. Vor diesem Hintergrund liegt dem Streitpatent das technische
Problem zugrunde, ein mikromechanisches Bauelement zu schaffen, bei dem

eine moglichst groRe Auslenkung des Schwingkdrpers aus der Chipebene unter

Einsatz einer moglichst geringen Spannung mdglich ist.

3.

Urteils durch folgende Merkmalskombination erreicht werden (Anderungen ge-

Das soll nach Patentanspruch 1 in der Fassung des angegriffenen

genuber der erteilten Fassung sind hervorgehoben):

1. Mikromechanisches Bauelement mit folgenden Merkmalen:

11

1.2

1.3

einer Rahmenschicht (12),

einem Schwingkdrper (10), der durch eine Aufhédngungsein-
richtung (14) in einer die Rahmenschicht (12) durchdringen-
den Ausnehmung derart gelagert ist, dass der Schwingkorper
(20) vertikal zur Rahmenschichtebene um eine Schwingachse
schwenkbar ist, wobei

zumindest eine Seitenflache (16a, 16b) des Schwingkorpers
(10), die im Wesentlichen senkrecht zur Rahmenschichtebene
ist, bezlglich zumindest einer inneren Seitenflaiche (18a, 18b)
der Ausnehmung derart angeordnet ist, dass eine zwischen
denselben gebildete Kapazitdt durch eine Schwingung des

Schwingkorpers (10) variiert,

1.3.0 und zwar in der Weise, dass sie bei jeder Auslenkung

mit zunehmender Auslenkung des Schwingkorpers

(10) gegeniuber der Rahmenschichtebene abnimmt

und mit abnehmender Auslenkung wieder zunimmt,

1.3.1 derart; so dass durch periodisches Verédndern einer
Spannung, die zwischen die Rahmenschicht (12) und
den Schwingkoérper (10) angelegt ist, eine Schwingung
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des Schwingkérpers (10) um die Schwingachse er-
zeugbar ist,

1.4 einem Tragersubstrat (22) zum Halten der Rahmenschicht
(12), wobei das Tragersubstrat (22) derart ausgebildet ist,
dass dasselbe einen verglichen mit dem Einfluss der Span-
nung zwischen Rahmenschicht (12) und Schwingkérper (10)
vernachlassigbaren physikalischen Einfluss auf die Erzeugung
der Schwingung des Schwingkorpers (10) hat, und

1.5 Mitteln zum periodischen Verandern einer Spannung, die zwi-
schen die Rahmenschicht (12) und den Schwingkdrper (10)
zur Erzeugung einer Schwingung des Schwingkdrpers (10)
um die Schwingachse angelegt wird.

4. Als Fachmann ist nach den von den Parteien nicht beanstandeten
Ausfuhrungen des Patentgerichts ein Physiker oder ein Ingenieur der Fachrich-
tungen Elektrotechnik, Informationstechnik, Mechatronik oder Mikrosystem-
technik mit Erfahrung in der Entwicklung mikromechanischer Systeme anzuse-

hen.

5. Aus Sicht eines solchen Fachmanns ist die Lehre nach Patentan-

spruch 1 wie folgt auszulegen:

a) Wie im Stand der Technik wird die Schwingung durch ein elektri-
sches Feld hervorgerufen, das durch eine sich periodisch &ndernde Spannung
erzeugt wird, die an den Schwingkdrper und eine Gegenelektrode angelegt
wird. Die Gegenelektrode ist jedoch nicht unterhalb des Schwingkdrpers ange-
ordnet, sondern seitlich davon, so dass sie einer Auslenkung nicht im Wege
steht.

Um die Schwingung zu ermdglichen, ist gemal Merkmal 1.3 zumindest
eine Seitenflache des Schwingkdrpers beziiglich zumindest einer inneren Sei-
tenflache einer die Rahmenschichtebene durchdringenden Ausnehmung derart
angeordnet, dass sich die zwischen diesen beiden Elektroden gebildete Kapazi-

tat durch eine Schwingung verandert. Gemal Merkmal 1.3.0 nimmt dabei die
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Kapazitat mit zunehmender Auslenkung des Schwingkdrpers gegeniber der

Rahmenschichtebene ab und mit abnehmender Auslenkung wieder zu.

13 Eine erfindungsgemale Ausgestaltung ist beispielhaft in den Figuren 1

und 2 der Streitpatentschrift gezeigt.
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14 b) Unter einer Auslenkung im Sinne von Merkmal 1.3.0 ist eine Be-

wegung des Schwingkoérpers (19) bezogen auf eine horizontale Ausgangslage
parallel zur Ebene der Rahmenschicht (12) zu verstehen. Die Auslenkung be-
steht jedenfalls auch in einer Schwenkbewegung um die nach Merkmal 1.2 vor-
gesehene Schwingachse um die Aufhangungsvorrichtung (14), die ein Ver-

schwenken des Schwingkorpers vertikal zur Rahmenschichtebene ermdglicht.
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Entgegen der Auffassung der Berufung stehen die Merkmale 1.2 und
1.3.0 nicht beziehungslos nebeneinander. Nach der Erfindung wirken sie viel-
mehr funktionell zusammen, und zwar dergestalt, dass die Schwingung jeden-
falls auch in einer Schwenkbewegung um die in Merkmal 1.2 vorgesehene Ach-
se besteht und bei dieser Bewegung die in Merkmal 1.3.0 vorgesehene Kapazi-
tatsédnderung eintritt. Diese Merkmale und das in Merkmal 1.3.1 vorgesehene
Anlegen einer periodischen Spannung stellen nach der Beschreibung die Mittel

dar, mit denen die Schwingbewegung aufrechterhalten wird.

Nach den Ausfuhrungen in der Beschreibung ist die Erfindung allerdings
auch auf Bauelemente anwendbar, bei denen der Schwingkérper einseitig in
der Rahmenschicht eingespannt und die erzeugbare Schwingung eine Biege-
schwingung ist (Abs. 29). Ob eine solche Biegung eine Auslenkung im Sinne
von Merkmal 1.3.0 darstellt, kann dahingestellt bleiben. Jedenfalls muss auch
bei einer solchen Bewegung die in Merkmal 1.3.0 vorgesehene Kapazitatsdnde-
rung eintreten, d.h. die Kapazitdt muss umso kleiner sein, je starker die Biegung

ist.

C) Entgegen der Auffassung der Berufung gentgt es nicht, wenn die
Vorgaben aus Merkmal 1.3.0 zu unterschiedlichen Zeitpunkten von unterschied-
lichen Elektrodenpaaren erfilit werden. Vielmehr muss zumindest ein Elektro-
denpaar vorhanden sein, bei dem die in Merkmal 1.3.0 vorgesehene Kapazitat-
sanderung wéahrend des gesamten Bewegungsvorgangs auftritt, also die Kapa-

zitdt umso kleiner ist, je starker die Auslenkung ausfallt.

Aus diesem Grund genigt es auch nicht, wenn die Kapazitat eines Elek-
trodenpaars im Zuge der Auslenkbewegung zunachst gréRer und erst in einem
spateren Stadium kleiner wird. Merkmal 1.3.0 fordert vielmehr eine feste Bezie-
hung dergestalt, dass jede Zunahme der Auslenkung zu einer Verringerung der

Kapazitat fuhrt.

d) Entgegen der Auffassung der Berufung genigt es ferner nicht,

wenn die Vorgaben aus Merkmal 1.3.0 beziglich eines Elektrodenpaars erfllt
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sind, das nicht zur Schwingungserzeugung mittels Anlegens einer Spannung

eingesetzt wird.
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Aus dem Zusammenhang der Merkmale 1.3, 1.3.0 und 1.3.1 ergibt sich,
dass die Kapazitatsanderung dem Zweck dienen muss, die Krafte zu beeinflus-
sen, die aufgrund der an die Elektroden angelegten Spannung auf den
Schwingkdrper wirken. Hierzu muss die Kapazitatsdnderung an einem Elektro-

denpaar auftreten, das fir diesen Zweck eingesetzt wird.

e) Aus den Ausfuhrungen in der Beschreibung (Abs.14) und den
damit korrespondierenden Vorgaben in der verteidigten Fassung von Patentan-
spruch 12 (in der erteilten Fassung: Patentanspruch 7), wonach die zur Auslo-
sung des Schwingvorgangs erforderliche Asymmetrie des Aufbaus aus Rah-
menschicht, Schwingkérper und Aufhdngungseinrichtung durch eine Verkip-
pung des Schwingkdrpers in der Ruhelage bewirkt wird, ergibt sich keine ab-

weichende Beurteilung.

Auch bei Verwirklichung dieses zusatzlichen Merkmals muss bei jeder
Bewegung des Schwingkorpers um die in Merkmal 1.2 vorgesehene
Schwingachse die in Merkmal 1.3.0 vorgesehene Kapazitadtsanderung eintreten.
Insoweit ist die Verkippung des Schwingkérpers in der Ruhelage von der durch
die Schwingachse bestimmten, parallel zur Rahmenschichtebene liegenden
horizontalen Ausgangslage des Schwingkdrpers zu unterscheiden, auf die sich

dessen Auslenkung nach Merkmal 1.3.0 bezieht.

f) Zum Halten der Rahmenschicht ist nach Merkmal 1.4 ein Tra-
gersubstrat vorgesehen. Dieses muss derart ausgebildet sein, dass es einen
verglichen mit dem Einfluss der Spannung zwischen Rahmenschicht und
Schwingkorper vernachlassigbaren physikalischen Einfluss auf die Erzeugung

der Schwingung des Schwingkdrpers hat.

Dieses Tragersubstrat kann unterhalb des Schwingkorpers angeordnet
sein. Zwingend erforderlich ist dies jedoch nicht. In der Beschreibung wird viel-
mehr ausgefuhrt, aufgrund des Zusammenwirkens der senkrechten Seitenfla-
chen des Schwingkdrpers und der Ausnehmung der Rahmenschicht sei keine

darunterliegende Substratoberflache erforderlich, die die Schwingungsamplitu-
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de des Schwingkorpers begrenzen wirde (Abs. 15). Zudem ist in der verteidig-
ten Fassung in Patentanspruch9 (in der erteilten Fassung: Patentanspruch 3)
vorgesehen, dass die Isolationsschicht und das Tragersubstrat zumindest im
Bereich des Schwingkdrpers entfernt sind, wenn die Aufhangung und der
Schwingkorper aus einer hochdotierten Siliziumschicht bestehen, die mittels
einer Isolationsschicht auf dem Tragersubstrat angeordnet ist. Im Einklang da-
mit ist in den Figuren 1 bis 3 unterhalb des Schwingkdrpers kein Tragersubstrat
(22) dargestellt.

Il. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie

folgt begrindet:

Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des erstinstanzli-
chen Hilfsantrags sei in der urspringlichen Anmeldung (verdffentlicht als
WO 00/25170) offenbart. Dass Mittel zum periodischen Verandern der Span-
nung Teil des beanspruchten mikromechanischen Bauelements seien, ergebe
sich aus den Ansprichen 11 bis 14 der Ursprungsanmeldung. Die dort offen-
barte Steuervorrichtung entspreche solchen Mitteln und sei Teil des mikrome-
chanischen Bauelements. Merkmal 1.3.0 ergebe sich aus der Offenlegungs-
schrift in Verbindung mit Figur 2.

Der verteidigte Gegenstand sei patentfahig.

In der japanischen Offenlegungsschrift Hei 4-211218 (SP5, deutsche
Ubersetzung SP5a) sei ein Torsionsschwinger offenbart, bei dem die Kapazitat
zwischen sich aufeinander zu bewegenden Seitenflachen der Komponenten bei
der Drehbewegung variiere. Es fehle aber an einer Offenbarung von Merkmal
1.3.0. Da der Schwingkérper gegeniber der Rahmenschicht etwas erhoht an-
geordnet sei, steige die Kapazitat in der zweiten Schwingungsphase mit zu-

nehmender Auslenkung an.

Die Veroéffentichungen von Béhringer et al. (Sensorless Manipulation
Using Massively Parallel Microfabricated Actuator Arrays, Proc. IEEE Int. Conf.
On Robotics and Automation, San Diego, CA, May 1994, SP6) und Mihailovich
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et al. (Single-Crystal Silicon Torsional Resonators, Micro Electro Mechanical
Systems 1993, MEMS '93, Proc. An Investigation of Micro Structures, Sensors,
Actuators, Machines and Systems, IEEE, p.184-188, SP7) zeigten mikrome-
chanische Torsionsaktuatoren mit einem gitterféormigen Schwingkérper, der et-
wa senkrecht zur Rahmenebene verschwenkbar sei. Bei einer in SP7 offenbar-
ten Variante erstreckten sich an einer Seitenwand und anschlieend in einem
Streifen entlang des Bodens der Anordnung Elektroden. Es sei bereits fraglich,
ob die Kombination aus Rahmen und Boden als Kombination aus Rahmen-
schicht und Tragersubstrat im Sinne des Streitpatents angesehen werden kon-
ne. Jedenfalls gehtre der auf dem Boden befindliche Teil der Elektroden nicht
zur Rahmenschicht, sondern zum Tragersubstrat. Da der Abstand zwischen
dem Schwingkoérper und dem Boden relativ gering sei (bei dem in Figur 4 dar-
gestellten Ausfiihrungsbeispiel etwa 1,5 um), sei davon auszugehen, dass auch
der zum Boden gehdrende Elektrodenteil mit dem Schwingkdrper zusammen-

wirke und einen Einfluss auf die Schwingungserzeugung ausibe.

Ausgehend von der SP5 sei es fur den Fachmann auch nicht nahelie-
gend gewesen, den Schwingkorper in einer Merkmal 1.3.0 entsprechenden
Weise anzuordnen. Die leicht erhdhte Anordnung des Schwingkérpers durch
eine Stitzkomponente gegenuber der Rahmenschicht ermdgliche durch wech-
selweises Anlegen einer Spannung an jeweils eine Seite der Anordnung sowohl
ein Anschwingen als auch die Aufrechterhaltung einer periodischen Schwin-
gung des Schwingkérpers. Der Fachmann habe keinen Anlass, die Stitzkom-
ponente wegzulassen. Denn dann wirden die Festelektroden und der Schwing-
korper auf einer Hohe liegen und damit eine andere Art der Schwingungserzeu-
gung sowohl zum Anschwingen als auch bei der Spannungsbeaufschlagung zur

Aufrechterhaltung der Schwingung erforderlich werden.

III. Diese Beurteilung halt der Uberprifung im Berufungsverfahren

stand.



33

34

35

36

37

38

- 13-

1. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des pa-
tentgerichtlichen Urteils geht nicht Uber den Inhalt der Ursprungsanmeldung
hinaus.

Zutreffend hat das Patentgericht Mittel zum periodischen Verandern ei-
ner Spannung in der Ursprungsanmeldung dadurch als offenbart angesehen,
dass im dort formulierten Anspruch 1 und der Beschreibung (WO 00/25170,
S.5 Abs. 1) das Anlegen einer Spannung beschrieben ist, die periodisch ver-
andert wird. Das setzt, wie sich dem Fachmann ohne weitere Uberlegungen
erschlief3t, das Vorhandensein von Mitteln voraus, die geeignet sind, einen sol-

chen Vorgang zu bewirken.

Den Ansprichen 11 bis 14 der Ursprungsanmeldung entnimmt der
Fachmann die Konkretisierung, dass diese Mittel aus einer Steuervorrichtung
bestehen kdnnen, die das Verandern der Spannung bewirkt. Entsprechend ver-
halt es sich im Verhaltnis zwischen Patentanspruch 1 des Streitpatents, der all-
gemein Mittel zum periodischen Verandern einer Spannung offenbart, und den
Patentanspriichen 16 bis 23, die vorsehen, dass diese Mittel als Steuervorrich-

tung verwirklicht sind.
2. Der verteidigte Gegenstand ist neu.

a) Zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass Merkmal 1.3.0
in SP5 nicht offenbart ist.

aa) SP5 offenbart einen Torsionsschwinger, der zum Beispiel fur die

optische Abtastung geeignet ist.

Als Stand der Technik wird unter anderem eine Vorrichtung geschildert,
bei der ein Reflexionsspiegel mit einteilig damit verbundenen Spannbéndern
gelagert ist und durch elektrostatische Krafte in eine Schwingbewegung ver-
setzt werden kann. Als nachteilig wird bewertet, dass eine Vergrof3erung des
Schwingwinkels eine Verlangerung der Spannbander und damit eine uner-

wlnschte Vergrofierung der gesamten Vorrichtung erfordere.
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Als Losung wird in SP5 vorgeschlagen, die Haltekomponenten s-férmig
auszugestalten (SP5a Abs. 4 f.). Auch bei dieser Ausgestaltung sei zur Vergro-
Rerung des Schwingwinkels aber eine relativ grol3e Spannungserhdhung erfor-
derlich, weil mit grél3erem Abstand zwischen dem Schwinger und der Platine
mit den Gegenelektroden auch die erforderliche Spannung proportional zur
zweiten Potenz des Abstands ansteigen misse. Um insoweit Abhilfe zu schaf-
fen, wird eine weitere Ausfuhrungsform vorgeschlagen, die in der nachfolgend

wiedergegebenen Figur 10 dargestellt ist.

((H10]

Bei dieser Ausfuihrungsform weisen die auf einem Rahmenkorper 36 an-
gebrachten Festelektroden 35a und 35b und die an einer plattenformigen Kom-

ponente 31 ausgeformten beweglichen Elektroden 32a und 32b kammférmige
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Ausnehmungen auf, die ineinandergreifen. Die plattenférmige Komponente 31

ist mittels Tragern 33a, 33b drehbar gelagert.
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41 Die Trager sind auf einer Stiitzkomponente 38 angebracht, so dass sich
ein Niveauunterschied ergibt und sich die Festelektroden und die beweglichen
Elektroden nur teilweise Uberlagern (SP5 Abs. 12). Dies ist in der nachfolgend

wiedergegebenen Figur 11 dargestellt.

(E911)

42 Durch wechselweises Anlegen einer Spannung an die Elektroden 35a
bzw. 35b kann die Komponente 31 in Schwingung versetzt werden. Die Lage in
gekipptem Zustand ist in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 12 darge-

stellt.
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Bei dieser Ausgestaltung kann durch VergroéfRerung des Niveauunter-
schieds und durch Erhéhung der Anzahl von Kammzahnen eine Vergrél3erung

des Schwingwinkels auch bei geringer Spannung erreicht werden.

bb) Damit sind, wie das Patentgericht zutreffend dargelegt hat, zwar
alle Merkmale der erteilten Fassung von Patentanspruch 1 offenbart, nicht aber
das Merkmal 1.3.0.

(1) Wie auch die Klagerin nicht in Zweifel zieht, fihrt ein Auslenken
der Komponente 31 aus der zum Rahmen parallelen Stellung dazu, dass die
Kapazitat zwischen den Elektrodenpaaren 35a und 32a bzw. 35b und 32b auf
derjenigen Seite, auf der sich die Komponente 31 nach oben bewegt, abnimmt,
auf der gegeniberliegenden Seite hingegen zunimmt. Damit ist Merkmal 1.3.0

bezogen auf die einzelnen Elektrodenpaare nicht verwirklicht.

(@) Dass es zu jedem Zeitpunkt der Bewegung ein Elektrodenpaar
gibt, bei dem die Kapazitat mit zunehmender Auslenkung abnimmt, genugt, wie
bereits bei der Auslegung des Streitpatents ausgefuhrt wurde, zur Verwirkli-

chung dieses Merkmals nicht. Aus diesen Grinden ist es ebenfalls nicht ausrei-
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chend, wenn die Kapazitat in einem spéaten Stadium der Abwartsbewegung

wieder abnimmt.

(b) Entgegen der Auffassung der Berufung genigt es zur Verwirkli-
chung von Merkmal 1.3.0 auch nicht, dass die Kapazitat mit zunehmendem Ni-
veauunterschied zwischen der Komponente 31 und dem Rahmenkérper 36 ab-

nimmt.

Wie ebenfalls bereits erlautert wurde, muss die Kapazitadtsanderung zu-
mindest auch mit der Auslenkung des Schwingkdrpers um die Schwingachse
korrelieren. Daran fehlt es bei der in SP5 offenbarten Vorrichtung jedenfalls in

einem Teilstadium der Abwartsbewegung der beweglichen Elektroden.

(c) Entgegen der Auffassung der Berufung wéare Merkmal 1.3.0 ferner
auch dann nicht offenbart, wenn die in SP5 offenbarte Vorrichtung in der Weise
betrieben werden kdnnte, dass nur an die Elektroden 32a und 35a eine periodi-
sche unterbrochene Spannung angelegt wird, die dazu fiihrt, dass die Elektrode
32b abwechselnd nach oben ausgelenkt und in eine zum Rahmenkdrper paral-
lele Stellung zurlckgestellt wird.

Wie oben ausgefihrt wurde, muss die Kapazitatsdnderung an einem
Elektrodenpaar auftreten, das zum Zwecke der Schwingungserzeugung mit ei-
ner Spannung beaufschlagt wird. Diese Voraussetzung ist bei der in Rede ste-
henden Betriebsart nicht erfillt. Ob die in SP5 offenbarte Vorrichtung fiir einen
solchen Betrieb geeignet ware, obwohl in der Beschreibung nur das abwech-
selnde Anlegen einer Spannung an beide Elektrodenpaare offenbart ist, bedarf

deshalb keiner abschliel3enden Entscheidung.

(2) Eine Vorrichtung, bei der kein Niveauunterschied zwischen der
Komponente 31 und dem Rahmenkorper 36 mit den festen Elektroden 35a und
35b besteht, istin SP5 nicht unmittelbar und eindeutig offenbart.

(@) In Figur 10 ist ein Niveauunterschied zwischen den genannten

Komponenten zwar nicht zu erkennen. Wie auch die Klagerin nicht verkennt,
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gibt diese Figur aber einen Zustand wieder, bei der die Rahmenschicht und der
Schwingkorper noch nicht auf der Platine 37 und der Stitzkomponente 38 be-
festigt sind. Dies wird durch den am linken Rand von Figur 10 eingezeichneten
Pfeil angedeutet und in der Beschreibung ausdricklich erwahnt (SP5a Abs. 12
letzter Satz).

(b) Ob die Darstellung in Figur 10 bei isolierter Betrachtung die Deu-
tung zulielRe, dass beide Komponenten in gleichem Male abgesenkt werden,
so dass auch in montiertem Zustand kein Niveauunterschied besteht, kann da-
hingestellt bleiben. Aus der Beschreibung von SP5 ergibt sich jedenfalls, dass
eine solche Ausgestaltung fur die dort offenbarte Vorrichtung nicht vorgesehen

ist.

In den auf Figur 10 bezogenen Passagen der Beschreibung wird ausge-
fuhrt, durch die Stitzkomponente 38 werde die plattenféormige Komponente 31
hochgeschoben, wobei ein Niveauunterschied vorgesehen sei (SP5a Abs. 12
Satz 4). Dieser Niveauunterschied wird in den Figuren 11 und 12 aus unter-
schiedlichen Blickwinkeln dargestellt. Alldem lasst sich nicht entnehmen, dass

von der Ausbildung eines Niveauunterschieds abgesehen werden konnte.

In der Beschreibung wird darlber hinaus ausgefihrt, in den Beispielen
der Figuren 10 bis 13 werde die Antriebskraft durch Kammzahnelektroden mit
einem Niveauunterschied erzielt (SP5a Abs. 14 Satz 1). Dies lasst fur die An-
nahme, der Offenbarungsgehalt umfasse auch Ausfihrungsformen ohne Ni-

veauunterschied, keinen Raum.

(c) Aus den in SP5 formulierten Ansprichen 1 und 2 ergibt sich kein

weitergehender Offenbarungsgehalt.

Anspruch 1 betrifft einen Torsionsschwinger, der eine plattenférmige
Komponente und ein mit der plattenformigen Komponente auf einer deren
Schwerpunkt passierenden Achse verbundenes Haltekomponentenpaar, das
orthogonal zu dieser Achse mehrfach umgebogen ist, so dass es eine S-Form

hat, und auf der gleichen Achse mit einem Rahmenkdrper verbunden ist, um-
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fasst, und zusammen mit dem RahmenkdOrper aus einer Platte gebildet wird.
Anspruch 2 ist auf einen Lichtablenker gerichtet, der durch den Torsions-
schwinger gemald Anspruch 1 gebildet wird und bei dem ein Elektrodenpaar
parallel zu dem plattenformigen Material an einer die Achse einschlie3enden
symmetrischen Position angeordnet ist. Dies greift die Merkmale der in den Fi-
guren 1 bis 4 dargestellten Vorrichtung auf, bei der die festen Elekiroden 8a,
8b, 9a, 9b unterhalb der plattenformigen Komponente 3 angebracht sind, wie

dies in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 1 dargestellt ist.
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Ob bei diesem Ausfuihrungsbeispiel ein Niveauunterschied vorhanden ist,
kann dahingestellt bleiben. Jedenfalls lasst sich weder den darauf bezogenen
Ausfuhrungen noch den Ausfihrungen zu dem in den Figuren 10 bis 13 darge-
stellten Ausfuhrungsbeispiel entnehmen, dass ein Niveauunterschied auch bei

einer seitlichen Anordnung der festen Elektroden entbehrlich ist.
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(d)  Aus dem in SP5 formulierten Anspruch 5 ergibt sich ebenfalls kei-

ne abweichende Beurteilung.

Dieser Anspruch bezieht sich auf ein Schaltelement mit einer plattenfér-
migen Komponente mit einem Paar beweglichen Elektroden und einem diesen
gegenilberliegenden Paar von Festelektroden. Dies greift die Merkmale des in
den Figuren 5 bis 9 dargestellten Schaltelements auf. Bei diesem sind die fes-
ten Elektroden 18a, 18b, 19a, 19b, wie sich etwa aus der nachfolgend wieder-
gegebenen Figur 5 ergibt, ebenfalls unterhalb der beweglichen Platte 20 ange-

ordnet.

(5]

b) Zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass der verteidigte

Gegenstand in SP7 nicht vollstandig offenbart ist.

aa) SP7 befasst sich mit der Dissipation (d.h. dem Energieverlust) bei

mikromechanischen Torsionsresonatoren.
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Als mogliche Quelle solcher Verluste wird der Klemmverlust hervorgeho-
ben, der durch Ubertragung von Vibrationsenergie tber die Abstiitzung des Re-
sonators verursacht werde. Dieser Verlust konne durch Abstitzung des Re-
sonators an einem Spannungsknoten mit steifen, kleinflachigen Stiitzen mini-

miert werden.

Vor diesem Hintergrund stellt SP7 einen aus monokristallinem Silizium
(single crystal silicon, SCS) hergestellten Torsionsresonator vor, der zur Unter-
suchung von Klemmverlusten verwendet werden konne. Als Vorteil dieses Re-
sonators wird hervorgehoben, er sei zu grof3en Bewegungen aus der SCS-
Wafer-Ebene heraus fahig, was auch fir Anwendungen als Aktuator oder Dreh-

spiegel nitzlich sein kénne.

Der in SP7 offenbarte Resonator weist einen gitterférmigen, an Torsions-
staben aufgehédngten Schwingkérper und eine seitliche Umrandung auf, die aus
Silizium-Einkristall gebildet sind. In einer Variante ("Sidewall electrodes") sind
auf der seitlichen Umrandung Elektroden mit rechtwinkligem Querschnitt aufge-
sputtert (d.h. durch Beschuss mit lonen ausgebildet). Diese sind in der nachfol-

gend wiedergegebenen Figur 2 auf der linken Seite dargestellt.
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Sidewall-structure spacing: Trench-structure spacing: 3 um
horizontal (hor) 4.5 um Metal border: 5 um wide
vertical (ver) 1.5 um

Mcual: hor 4 um wide, ver 4 um high

Calculation (300 element) Calculatian (700 clement)

Torque about torsion rod, for 10 V: Torque about torsion for center, for 10 V:
Ble-13 Nt 43e-12 Nt

Capacitance between bars and metal, Capacitance between bars and metal:
.82e-15F 19:-14 F

Figure 4 BEM calculation of electrostatics of sidewall (left) and trench (right) elecirode
geometries, Silicon bars 1 pm wide and 2.5 pm high. Only shaded bars were modeled in the
calculation.

Die Seitenflache des vertikal verlaufenden Schenkels der Elektroden be-
findet sich in einem Abstand von 4,5 um gegenuber der senkrechten Seitenfla-
che des Schwingkérpers. Der vertikale Abstand zwischen Seitenwand und
Struktur wird mit 1,5 um angegeben. Der Schwingkorper oszilliert, wenn eine
Wechselspannung zwischen ihm und den benachbarten Elektroden angelegt

wird.

bb) Damit fehlt es an einer vollstindigen Offenbarung aller Merkmale
von Patentanspruch 1, und zwar unabhangig davon, ob der horizontal verlau-
fende Schenkel der Elektroden als Teil der Rahmenschicht oder als Teil des

Tragersubstrats anzusehen ist.

(1) Wenn der horizontal verlaufende Schenkel der Elektrode einen
Teil des Tragersubstrats bildet, fehit es, wie das Patentgericht zutreffend ent-

schieden hat, an einer Offenbarung von Merkmal 1.4.

Nach den Feststellungen des Patentgerichts hat der horizontal verlau-

fende Schenkel einen nicht nur vernachlassigbaren physikalischen Einfluss auf
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die Erzeugung der Schwingung des Schwingkorpers. Konkrete Anhaltspunkte,
die Zweifel an der Vollstdndigkeit oder Richtigkeit dieser Feststellungen be-
grinden koénnten, sind weder vorgetragen noch sonst ersichtlich. Ausgehend

davon ist Merkmal 1.4 bei der in SP7 offenbarten Vorrichtung nicht verwirklicht.

(2) Wenn der horizontal verlaufende Schenkel der Elektrode einen
Teil der Rahmenschicht bildet, fehlt es an einer Offenbarung von Merkmal
1.3.0.

Angesichts der physikalischen Wirkungen, die der horizontal verlaufende
Schenkel nach den Feststellungen des Patentgerichts auf die Schwingungser-
zeugung auslbt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Kapazitat bei
einer Auslenkung des Schwingkérpers zunachst ansteigt, wenn sich der Ab-
stand zwischen der Seitenfliche des Schwingkorpers und dem horizontal ver-
laufenden Schenkel verkleinert. Anhaltspunkte dafir, dass dies nach dem Of-
fenbarungsgehalt der SP7 eindeutig ausgeschlossen ist, zeigt die insoweit dar-
legungsbelastete Klagerin nicht auf. Damit fehlt es an einer Offenbarung des
Merkmals 1.3.0.

(3) Wenn der horizontal verlaufende Schenkel der Elektrode einen
Teil der Rahmenschicht bildet, fehlt es, wie das Patentgericht bereits angedeu-

tet hat, zudem an einem Tragersubstrat im Sinne von Merkmal 1.4.

Als Tragersubstrat kame unter der genannten Pramisse allenfalls die Si-
liziumschicht in Betracht, in der der Schwingkdrper gelagert ist. Nach Merkmal
1.2 gehort die Schicht, in der der Schwingkdrper gelagert ist, jedoch ebenfalls
zur Rahmenschicht. Damit fehlt es an der nach dem Streitpatent vorgesehenen

Unterscheidung zwischen Rahmenschicht und Tragersubstrat.

3. Der verteidigte Gegenstand von Patentanspruch 1 war fir den

Fachmann auch nicht naheliegend.
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a) Entgegen der Auffassung der Berufung ergab sich fir den Fach-
mann aus SP5 keine Anregung, die plattenformige Komponente 31 und den
Rahmenkorper 36 niveaugleich anzuordnen.
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Wie bereits oben dargelegt wurde, wird der Niveauunterschied in der Be-
schreibung von SP5 im Zusammenhang mit der in den Figuren 10 bis 13 dar-
gestellten Ausfiuhrungsform als entscheidendes Mittel zur Erzielung der An-
triebskraft bezeichnet. Hinweise darauf, dass die Antriebskraft bei dieser Aus-
fuhrungsform auch auf andere Weise erzielt werden kann, lassen sich dem

nicht entnehmen.

Entgegen der Auffassung der Berufung ergab sich eine diesbezigliche
Anregung auch nicht aus den Erlauterungen zu den beiden anderen in SP5 be-
schriebenen Ausfuhrungsformen. Bei diesen bereitet die Erzielung der An-
triebskraft schon deshalb keine Probleme, weil die festen Elektroden unterhalb
der plattenformigen Komponente angeordnet sind. Angesichts dieses Zusam-
menhangs ergaben sich fir den Fachmann keine Hinweise darauf, dass er die
niveaugleiche Anordnung aus den beiden ersten Ausfuhrungsformen auf die

dritte Ausfuhrungsform Ubertragen kann.

Ob dem Fachmann bekannt war, dass er das Anschwingen bei niveau-
gleicher Anordnung durch ein Verkippen des Schwingkorpers in der Ruhestel-
lung bewirken kann, bedarf keiner Entscheidung. Selbst wenn diese Frage zu
bejahen ware, fehlte es jedenfalls an einer Anregung, dieses Wissen im Kontext
von SP5 heranzuziehen, die einen Niveauunterschied gerade als entscheiden-

des Merkmal zur Schwingungserzeugung hervorhebt.

Dass SP5 in Zusammenhang mit dem ersten Ausfihrungsbeispiel eine
herstellungsbedingte Anfangstorsion ausdricklich anspricht (SP5a Abs. 7), fuhrt
nicht zu einer abweichenden Beurteilung. Wie bereits das Patentgericht zutref-
fend ausgefihrt hat, wird eine Torsion in SP5 ausschlie3lich als unerwinschtes
Phanomen erwdhnt, dem es durch geeignete Malnahmen entgegenzuwirken
gilt. SP5 schlagt hierfir eine mechanische Regulierung vor. Daraus ergab sich
keine Anregung dafur, die Anfangstorsion im Zusammenhang mit dem dritten
Ausfihrungsbeispiel als Mittel zur Erreichung eines angestrebten Zwecks ein-
zusetzen, der den in SP5 als bedeutsam hervorgehobenen Niveauunterschied

Uberflissig macht.
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b) Das Patentgericht hat schlie@lich zutreffend ausgefuhrt, dass der
Fachmann eine solche Anregung auch nicht der SP6 oder sonstigen Entgegen-
haltungen entnehmen konnte. Der Fachmann wurde weder durch die SP6 noch
sein allgemeines Fachwissen dazu veranlasst, den horizontal verlaufenden
Schenkel der in Figur 4 gezeigten Seitenwandelektrode ("sidewall electrode™)
wegzulassen, selbst wenn entsprechend dem Vorbringen der Klagerin in der
mundlichen Verhandlung angenommen wird, dass er dazu technisch in der La-

ge war.

4. Auf dieser Grundlage hat das Patentgericht zu Recht auch die
Gegenstdnde der nebengeordneten Patentanspriche 2 bis 6 als patentfahig

angesehen.

a) Zutreffend hat das Patentgericht entschieden, dass der Gegen-

stand von Patentanspruch 2 neu istund auf erfinderischer Tatigkeit beruht.

aa) Patentanspruch 2 sieht gegenuber der erteilten Fassung von Pa-

tentanspruch 1 folgende Anderungen in den Merkmalen 1.3 und 1.3.1 vor:

1.32  mehrere Seitenflachen (16a, 16b) des Schwingkorpers (10),

die im Wesentlichen senkrecht zur Rahmenschichtebene

sind, jeweils bezlglich einer inneren Seitenflache (18a,

18b) der Ausnehmung, die Elektroden eines Elektrodenpaa-

res bildend, derart angeordnet sind, dass eine zwischen

denselben gebildete Kapazitat durch eine Schwingung des

Schwingkoérpers (10) variiert,

1.3.12 derart, dass durch periodisches Veréandern einer Spannung,
die zwischen die Rahmenschicht (12) und den Schwingkor-

per (10) angelegt ist und damit zugleich zwischen den bei-

den Elektroden der Elektrodenpaare jeweils diese Span-

nung anliegt, eine Torsionsschwingung des Schwingkdrpers

(20) um die Schwingachse erzeugbar ist.
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bb) Zu Recht und von der Berufung unbeanstandet hat das Patentge-
richt entschieden, dass Merkmal 1.3.12 in SP5 nicht offenbart ist, weil die dort
vorgeschlagene Vorrichtung zwar zwei Elektrodenpaare aufweist, an diese aber

nicht jeweils dieselbe Spannung angelegt wird.

cc) Eine Anregung zu dieser Ausgestaltung ergab sich weder aus SP5

noch aus anderen Entgegenhaltungen.

(1) Bei der in SP5 offenbarten Anordnung kann aufgrund des Niveau-
unterschieds keine Schwingung erzeugt werden, wenn an beiden Elektroden-
paaren dieselbe Spannung anliegt. Eine Anregung, vom Niveauunterschied ab-
zusehen, bestand fir den Fachmann aus den bereits im Zusammenhang mit

Patentanspruch 1 genannten Grinden nicht.

(2) In SP6 sind zwei Elektrodenpaare, an die dieselbe Spannung an-
gelegt wird, zwar offenbart. Wie bereits oben ausgefihrt wurde, fehlt es aber an
einer Offenbarung von Merkmal 1.4 und an einer Anregung, dieses Merkmal

erganzend vorzusehen.
b) Hinsichtlich der Patentanspriiche 3 bis 5 gilt Entsprechendes.

aa) Die Patentanspriche 3 bis 5 sehen gegeniber der erteilten Fas-
sung von Patentanspruch 1 zusatzlich ein Merkmal 1.6, vor, wonach Mittel vor-
gesehen sind, um eine Asymmetrie des Aufbaus aus Rahmenschicht (12),
Schwingkérper (10) und Aufhangungseinrichtung (14) zu liefern, um ein An-
schwingen des Schwingkdrpers (10) zu erméglichen, und zwar durch folgende

MaRnahmen:

Nach Patentanspruch 3: durch eine auf der Rahmenschicht (12) benach-
bart zu einer inneren Seitenflache (18a) der Ausnehmung angeordnete,
von der Rahmenschicht (12) isolierte Elektrode (24).
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Nach Patentanspruch 4: durch einen asymmetrischen Aufbau des
Schwingkorpers und/oder einen asymmetrischen Aufbau der Rahmen-
schicht.

Nach Patentanspruch 5: dadurch, dass der Schwingkorper in einer Ruhe-
lage desselben, wenn keine Spannung zwischen Rahmenschicht und
Schwingkdrper angelegt ist, relativ zu der Rahmenschicht um die

Schwingachse verkippt ist.

bb) Diese Merkmale sind durch den Stand der Technik weder offen-

bart noch nahegelegt.

(1) Wie das Patentgericht zutreffend dargelegt hat, offenbart SP5
zwar einen asymmetrischen Aufbau. Dieser wird aber nicht durch die vom
Streitpatent beanspruchten Merkmale erzielt. Eine Anregung, diese Merkmale
anstelle des in SP5 eingesetzten Niveauunterschieds vorzusehen, ergab sich
aus den bereits im Zusammenhang mit Patentanspruch 1 dargelegten Grinden

nicht.

(2) Entgegen der Auffassung der Berufung ist der Darstellung in Fi-
gur 4 der SP7 ein asymmetrischer Aufbau des Schwingkdrpers nicht unmittel-

bar und eindeutig zu entnehmen.

In Figur 4 ist die Schwingachse zwar am Rand des Schwingkdrpers dar-
gestellt. Die Darstellung der Gesamtvorrichtung in Figur 2 deutet aber darauf
hin, dass die Schwingachse mittig angeordnet ist. Vor diesem Hintergrund
spricht alles dafiir, dass in Figur4 nur eine Halfte des insgesamt symmetri-

schen Aufbaus dargestellt ist.

(3) Unabhéngig davon ergab sich fir den Fachmann ausgehend von
SP7 auch in diesem Zusammenhang keine Anregung, die Vorrichtung entspre-

chend dem Merkmal 1.4 auszugestalten.
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5. Dass dem Gegenstand der Unteranspriche 7 bis 23 ein eigen-
standiger erfinderischer Gehalt zukommt, ist weder geltend gemacht worden
noch sonst ersichtlich.

V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs.2 PatG und 8§ 97
Abs. 1 ZPO.

Bacher Grabinski Hoffmann

Deichful Marx

Vorinstanz;
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