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Sachverhalt und Antréage

2232.D

Di e Beschwerdef dhrerin (Patentinhaberin) hat gegen die
Ent schei dung der Ei nspruchsabteil ung Gber den Wderruf
des Patents Nr. O 753 599 Beschwerde eingel egt.

Mt den Einspriuchen (I und Il) war das gesante Patent im
Hinblick auf Artikel 100 a) EPU (nmangel nde Neuheit und
erfinderische Tatigkeit) und Artikel 100 b) EPU
(mangel nde Ausf Uhrbarkeit) angegriffen worden.

Di e Einspruchsabteilung war der Auffassung, dal3 der
wahrend der mindlichen Verhandl ung ei ngereichte
unabhéangi ge Anspruch 1 unter Bericksichtigung der
Ent gegenhal t ungen

D1: EP 0 299 625 A und
D4: EP 0 159 222 A

den Erforderni ssen des Artikels 100 a) i.V.m 52 (1) und
56 EPU ni cht geniige.

Imschriftlichen Verfahren beantragte die
Beschwer degegnerin Il (Einsprechende I1) die
Zur ickwei sung der Beschwer de.

Am 14. Septenber 2004 fand ei ne mindliche Verhandl ung
vor der Beschwerdekammer statt.

a) Die Beschwerdefthrerin (Patentinhaberin) beantragte
di e Auf hebung der angefochtenen Entschei dung und die
Aufrechterhal tung des Patents mt den wahrend der
nindl i chen Ver handl ung ei ngerei chten Ansprichen 1 bis
5.
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b) Die Beschwerdegegnerin | (Ei nsprechende |) beantragte
di e Zur dckwei sung der Beschwer de.

Der geanderte, geltende Anspruch 1 lautet wie folgt:

"Verfahren zur Erzeugung von Korrosions- und

Ver schl ei Bschut zschi cht en auf Ei senbasi swer kst of fen, bei
dem oberfl &chennahe Bereiche mt Stickstoff, Kohlenstoff
sow e Sauerstoff angereichert werden, gekennzeichnet
durch die Verfahrensschritte:

a) Nitrocarburieren des Werkstoffes unter Normal druck
zur Bil dung einer aus Ei senkarbonitriden bestehenden

Ver bi ndungsschi cht ;

b) Aktivieren der Oberfl ache des Werkstoffs in ei nem

pl asmagest Ut zt en Unt er druckver fahren und

c) Oxidieren des Werkstoffs unter Normal druck zur

Bi | dung ei ner geschl ossenen Oxi dschicht."

D e Beschwerdefihrerin hat imschriftlichen und im
niundl i chen Verfahren i mwesentlichen fol gendes
vor getragen

Das erfindungsgenmalRe Verfahren unfasse gemal3 Anspruch 1
die Schritte a), b) und c).

Im Schritt a) werde di e Verbindungsschicht mttels
Gasnitrocarburieren unter Normal druck aufgebaut. Der

si ch dabei ausbil dende Porensaum sei vorteilhaft fur die
Bi | dung ei ner dicken &aufReren Oxi dschicht und beginsti ge
somt ei ne hohe Korrosi onsbhest andi gkeit.

Im Schritt b) erfolge mttels Plasmaaktivierung eine
gezielte Modifikation bzw. Vorbereitung der
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Ver bi ndungsschi cht fir den anschli eRenden
Oxi dationsschritt.

Im Schritt c) erfol ge dann das Oxi di eren unter
Nor mal dr uck.

D e Entgegenhaltung D1 of fenbare ein Verfahren, bei

wel chem di e Wer kst of f oberfl &che zunachst nitrocarburiert
werde und anschl i eRend ei ne Oxidation der imersten
Schritt aufgebauten Verbi ndungsschicht erfol ge. Fur das
Ni t rocarburieren werde sowohl Gasnitrocarburieren als
auch Pl asmani trocarburieren offenbart.

D e Entgegenhaltung D4 offenbare ein Verfahren, in

wel chem drei schi cht auf bauende Verfahrensschritte im
Pl asmaver f ahren durchgefdhrt werden, namich Aufbau

ei ner konpakten Verbi ndungsschicht mttels

Pl asmani trocar buri erung, Aufbau ei ner pordsen

Zwi schenschicht mttels Plasmaoxinitrierens und Aufbau
ei ner &auflReren Oxidschicht im Pl asmaverfahren.

Gemall der Lehre der Entgegenhaltung D4 erfolge imersten
Schritt eine Plasmanitrocarburierung der jungfraulichen
Wer kst of f oberfl ache. Di e Pl asmani trocarburierung fihre
zu ei ner Ver bi ndungsschi cht, die nur einen sehr geringen
Por ensaum auf wei se. Da fir die Bildung einer guten

Oxi dschi cht ein ausgepragter Porensaum vorteil haft sei,
sol | e gemal3 der Entgegenhaltung D4 imzweiten Schritt
mttels des Plasmaoxinitrierens ein ausgepréagter

Por ensaum (si ehe Bei spiel 1, "couche poreuse") aufgebaut

wer den.

Der zweite Verfahrensschritt gemald der Entgegenhal tung
D4 sei keine Plasmaaktivierung imSinne des zweiten
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Schrittes b) des Anspruchs 1 des Streitpatents, sondern
ein weiterer schichtaufbauender Schritt durch eine

Pl asmaoxi nitrierung, deren Ziel es sei, auf der
vorgangig mttels Plasmani trocarburierung aufgebauten
konpakt en Schi cht ei nen Porensaum und sonmit eine
zuséat zl i che Schi cht aufzubauen

D e Entgegenhal tungen D1 oder D4 konnten dem Fachmann
ni cht dazu anregen, nach dem Auf bau ei ner

Ver bi ndungsschi cht durch Gasnitrocarburieren und vor
ei nem Gasoxi di eren einen nicht schichtauf bauenden

Zwi schenschritt vorzusehen, in wel chemdie Cberfl ache
durch ein plasnmagest it ztes Unt erdruckverfahren
nodi fi ziert werde.

Di e Beschwer degegneri nnen haben i mschriftlichen und im
nundl i chen Verfahren i mwesentlichen fol gendes
vor get ragen

D e Entgegenhal tung D4 beschrei be ein dreistufiges
Verfahren, bei demimersten Schritt eine

Pl asmani trocarburierung, imzweiten Schritt eine

Pl asmaoxi nitrierung und imdritten Schritt ein Oxidieren
i m Unterdruck durchgefidhrt werde.

Dem Fachmann sei es all genmein bekannt, dal3 der
Schi cht auf bau unter Pl asmanitrocarburierung | angsaner
abl &uft als unter Gasnitrocarburierung. D e

Ent gegenhal tung D1, siehe Anspruch 10, bel ege, dalR

Pl asmani trocar buri erung und Gasni trocarburi erung
beziglich des Ei nflusses auf den Korrosi onsw derstand
der damt behandelten St &hl e austauschbar seien. Somt
wirde ein einen schnell eren Verbi ndungsschi cht auf bau

anstrebender Fachmann i mersten Verfahrensschritt gemal
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Ent gegnhal tung D4 auch eine Gasnitrocarburierung in
Bet racht zi ehen.

Der in der Entgegenhal tung D4 beschri ebene zweite
Verfahrensschritt betreffe ein plasnagestitztes

Unt erdruckverfahren, in demdie Qoerfl &he der imersten
Ver fahrensschritt entstandenen Verbi ndungsschicht mt
Stickstoff-, Wasserstoff-, Kohlenstoff- und
Sauer stof fi onen genau so beschossen und somt genau so
wie imzweiten Verfahrensschritt des Anspruchs 1 des
Streitpatents aktiviert werde. Der zweite
Verfahrensschritt der Entgegenhal tung D4 entspré&che
daher dem zweiten Verfahrensschritt des Anspruchs 1 des
Streitpatents.

Dem Fachmann sei ferner allgenein bekannt, dal das
Oxi di eren sowohl unter Nornmal druck als auch unter

Unt erdruck durchgef dhrt werden kdénne. Der Fachmann wirde
daher di e Durchfihrung des Oxidi erungsschritts genmal

Ent gegenhal tung D4 unter Normal druck als eine
gleichwertige Alternative in Betracht ziehen

Daher gel ange der Fachmann, ohne erfinderisch tatig zu
wer den, in naheliegender Abwandl ung des Verfahrens genafld
der Entgegenhal tung D4 zum Verfahren gemal3 Anspruch 1

Ent schei dungsgr inde

2232.D

Ander ungen

Der geltende Anspruch 1 unterscheidet sich vom
urspringlichen bzw. erteilten Anspruch 1 durch fol gende
Ander ung:
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Der Ausdruck "unter Normal druck” wurde in den
Ver fahrensschritte a) und c) hinzugeflgt.

Di ese Anderung stitzt sich auf den urspringlichen
Anspruch 2 und bew rkt eine Ei nschréankung des
Schut zunf angs des erteilten Anspruchs 1

Ferner sind di e Beschrei bung und di e abhangi gen
Anspriche an den geanderten Anspruch 1 angepalt worden.

Somi t gehen di ese Anderungen nicht (ber den Inhalt der
Annel dung in der urspriunglich eingereichten Fassung

hi naus und erweitern den Schut zunfang des angegriffenen
Pat ents nicht.

D e geanderten Annmel dungsunterl agen sind daher im
Hi nblick auf Artikel 123 (2) und (3) EPU nicht zu
beanst anden.

Gegenstand des Anspruchs 1

Das Verfahren gemal3 Anspruch 1 unfalt drei Schritte a),
b) und c).

Im Schritt a) wird eine aus Ei senkarbonitriden

best ehende Ver bi ndungsschicht mttels N trocarburierung
unter Normal druck (Gasnitrocarburierung) aufgebaut.

Di ese Verbi ndungsschicht dient als Unterlage fur die
durch den abschlielBenden Verfahrensschritt c) gebildete
Oxi dschi cht .

Im Schritt b) wird die imSchritt a) entstandene
Ver bi ndungsschi cht in ei nem pl asnmagest Ut zt en
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Unt erdruckverfahren aktiviert. GenmalR Spalte 3, Zeilen 39
bis 46 der Patentschrift werden durch die mt hoher

ki neti scher Energie auf die Oberfl &che des Werkstoffes
auftretenden I onen wahrend di eses Aktivierungsschritts
di e oberfl &chennahen Berei che der Verbi ndungsschi cht
durch Erwarnung, |nplantation und Sputtern so verandert,
dalR sich i mnachfol genden Oxi dationsschritt eine

geschl ossene und gl ei chnmalBi ge Oxi dschicht in und auf der
Ver bi ndungsschi cht ausbi | den kann. Auch in den Zeilen 2
bis 7 der Spalte 3 der Patentschrift wird klar gestellt,
dall die lonen im Schritt b) eine "definierte und
gezi el te Veranderung" der Verbi ndungsschi cht

her bei f thren, wel che sich auf di e nachfol gende

Oxi dati onsschi cht ausw rkt.

Fir den Fachmann ergi bt sich aus den o. g. Abschnitten
der Patentschrift, da3 mt dem Schritt b) kein weiterer
Schi cht auf bau erfol gen soll, sondern lediglich eine
Anderung der Struktur der COberfl ache der Ver bi ndungs-
schicht als Vorbereitung fur das anschli elRende

Auf bri ngen der Oxidationsschicht bew rkt werden soll.

Auch aus dem Wbrtl aut des Anspruchs 1 ergibt sich, dalR
imSchritt b) kein Schichtaufbau erfolgen soll, da hier
ei ndeutig als Zweck "Aktivieren der Cberfl ache”
angegeben ist, wahrend bei den Schritten a) und c)
jeweil s al s Zweckangabe "zur Bil dung einer Schicht"
angegeben i st.

D e Kammer betrachtet auch die Argunentation der
Beschwer def Ghrerin al s gl aubhaft, wonach die fir den
Gasnitrocarburierungsschritt benottigten Prozeligase,
all en voran das giftige Ammoni ak, erst ausgetauscht
wer den missen, bevor der Oxidierungsschritt ausgefuhrt
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wer den kann, und wonach mttels des dazw schen-
geschalteten Aktivierungsschritts b) einer in dieser
Zei tspanne stattfindenden unerwinschten Entstickung der
Ver bi ndungsschi cht ent gegengewi r kt wi rd.

Daher bew rkt der Aktivierungsschritts b) genald
Anspruch 1 sowohl eine Verhinderung der Entstickung der
Ver bi ndungsschi cht als auch eine gezielte strukturelle
Ver anderung der oberfl &hennahen Berei che di eser Schicht.
Dadur ch kann auf der Verbi ndungsschicht eine

geschl ossene und gl ei chmal3i ge Oxi dschi cht auf gebaut
werden. Es ist daher gl aubhaft, dall sol cher malRen
behandel te Werkstof fe hohere Standzeiten aufweisen als
Wer kstof fe, an denen das N trocarburieren und das
Oxi di eren ohne dazw schengeschal t eten Akti vi erungs-
schritt durchgefidhrt wurden.

Erfinderi sche Tati gkeit

Nachst konrmender Stand der Techni k

Der nachst konmende Stand der Techni k wird nach Mei nung
der Kammer durch die Entgegenhal tung D1 dargestellt.

D ese Ent gegenhal tung, siehe Anspriche 1 und 10,

of fenbart ein Verfahren zur Erzeugung von Korr osi ons-
und Verschl ei Bschut zschi cht en auf Ei senbasi swer kst of f en,
bei wel chem zundchst eine aus Ei sencarbonitriden

best ehende Ver bi ndungsschicht mttels N trocarburierung
unter Normal druck (Gasnitrocarburierung) aufgebaut wrd
und anschlielBend auf die so entstandene Verbi ndungs-
schi cht eine Oxidschicht durch Gasoxi di eren aufgebracht

Wi rd.
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Auf gabe

Der Erfindung des Streitpatents |iegt die Aufgabe
zugrunde, das aus der Entgegenhal tung D1 bekannte
Verfahren so zu verbessern, dass hohere Standzeiten der
behandel ten Werkstoffe erndglicht werden, siehe
Streitpatent, Spalte 1, Zeilen 47 bis 48.

Losung

D ese Aufgabe wird gemall Anspruch 1 des Streitpatents
dadurch gel 6st, dall di e nach dem ersten Verfahrens-
schritt entstandene Verbi ndungsschi cht vor der
nachf ol genden Oxi dati on ei nem pl asmagest it zten, die
Qoerfl ache des Werkstoffs aktivierenden, Unterdruck-
verfahren unterzogen wird (Schritt b) gemal? Anspruch 1).

Durch den i m pl asmagest Ut zt en Unt er druckver fahren

abl auf enden | onenbeschuld der Cberfl &che der Ver bi ndungs-
schicht werden einerseits die oberfl &chennahen Bereiche
der Verbi ndungsschicht mt Sauerstoff angereichert,
sodall sich bei m Oxi di eren auf der bestehenden

Ver bi ndungsschi cht ei ne geschl ossene und gl ei chméal3i ge
Oxi dschi cht bil den kann, siehe Streitpatentschrift,
Spalte 2, Zeilen 14-23, und andererseits wird eine in
dem durch verfahrenstechni sche bzw. sicherheits-

t echni sche Uber| egungen notwendi gen zeitlichen Abstand
zwi schen Gasnitrocarburieren und Oxidieren auftretende
Ent sti ckung der Verbi ndungsschi cht verhindert. Der
Aktivierungsschritt b) gemal3 Anspruch 1 fihrt somt zu
ei ner Verbesserung der Korrosionsei genschaften bzw. der
St andzeit der behandel ten Werkstoffe.
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Zu di eser erfindungsgenmafRen L6sung kann aus dem St and
der Techni k aus fol genden G inden kei ne Anregung

ent nonmen wer den:

I n der Entgegenhal tung D1 sel bst ist keine Aktivierung
der imersten Schritt entstandenen Verbi ndungsschi cht
mttels eines plasnmagestitzten Unterdruckverfahrens vor
dem Oxi di eren erwéhnt.

D e Ent gegenhal tung D4 beschrei bt ein Verfahren zur

Er hdhung des Korrosi onswi derstands von Stahlen, in

wel chem drei schi cht auf bauende Verfahrensschritte
durchgef ihrt werden. Di ese Entgegenhaltung vermttelt
dem Fachmann di e Lehre, daR mit den ersten beiden
Schritten eine zweiteilige Verbindungsschicht als
Unterlage fur die imdritten Schritt zu erzeugende

Oxi dschi cht gebil det werden soll, siehe Seite 2,
Zeilen 9-11 und 17-22; Seite 5, Zeilen 17-22. Dabei wrd
der erste Teil dieser Verbindungsschicht mttels

Pl asmani trocar buri erung direkt auf die Werkstoff-
oberfl &che auf gebaut, wahrend der zweite Teil mttels
Pl asmaoxi nitrierung auf diesemersten Teil aufgebracht
wird, siehe Seite 3, Zielen 1-30.

Da es genmal3 der Lehre der Entgegenhal tung D4 wesentlich
ist, dalR in den ersten beiden Verfahrenschritte jeweils
ei ne nennenswerte Schi chtdi cke aufgebaut wi rd, siehe
Anspruch 4, und dal3 di ese bei den ersten

Ver fahrensschritte im Plasmaverfahren durchzuf dhren sind,
kénnte di e Ent gegenhal tung D4 dem Fachmann allenfalls
dazu anregen, das Verfahren gemal3 der Entgegnhal tung D1
so abzuandern, dalR anstelle einer einzigen, im

Gasverfahren erzeugten Verbi ndungsschi cht eine
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zweiteilige, imPlasmaverfahren erzeugte Verbi ndungs-
schicht hergestellt wrd.

D e Lehre der Entgegenhal tung D4 kann jedoch den
Fachmann ni cht dazu anregen, das Verfahren genmal3 der

Ent gegenhal tung D1 so abzuandern, dal3 die Oberfl &che der
einteiligen, durch Gasnitrocarburierung entstandenen

Ver bi ndungsschi cht vor der Oxidierung mttels eines

pl asmagest Ut zt en Unt er druckverfahrens ohne zusatzlichen
Schi cht auf bau aktiviert wrd.

Auch ausgehend von dem drei stufigen Verfahren der

Ent gegenhal tung D4 al s nachstli egendem St and der Techni k
wi rd dem Fachmann der Gegenstand des Anspruchs 1 des
Streitpatents aus fol genden G inden nicht nahegel egt:

Um zum Ver fahren gemal3 Anspruch 1 des Streitpatents zu
gel angen, mifRte das aus der Entgegenhal tung D4 bekannte
Verfahren so geandert werden, dal3 di e Verbi ndungsschi cht
in einemeinzigen, als Gasnitrocarburierung abl auf enden
Verfahrenschritt und nicht in zwei, eine

Pl asmani trocar buri erung und ei ne Plasmaoxinitrierung
bei nhal t enden Verfahrensschritten aufgebaut wrd, dal
die Oberfl &che dieser einteiligen Verbindungsschicht in
ei nem pl asmagest Gt zt en Unt erdruckverfahren ei ne nicht
schi cht auf bauende Aktivierung erfahrt und dalR das
anschl i eBRende Oxi dieren unter Nornmal druck stattfindet.

Hierzu wird der Fachmann weder durch di e Entgegenhal t ung
D4 sel bst noch durch di e Entgegenhal tung D1 angeregt.

Aus den o. g. G unden beruht das Verfahren des
Anspruchs 1 des Streitpatents auf einer erfinderischen
Tatigkeit im Sinne des Artikels 56 EPU
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Anspriuche 2 bis 5

Das gl eiche wie fir den Gegenstand des Anspruchs 1 gilt
auch fur die Gegenstande der abhangi gen Anspriche 2 bis
5, welche vorteil hafte Ausgestal tungen des Verfahrens
des Anspruchs 1 darstellen

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

D e angefochtene Entschei dung wi rd auf gehoben.

Die Sache wird an die erste Instanz mt der Anordnung
zur ickgew esen, das Patent im geanderten Unfang mt
f ol genden Unt erl agen aufrechtzuerhal t en:

Beschrei bung: Spalten 1 bis 4, wie am 14. Septenber
2004 in der mundlichen Verhandl ung
ei ngerei cht,

Anspr uche: 1 bis 5 we am14. Septenber 2004 in der
nundl i chen Ver handl ung ei ngereicht.

Der Geschaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:

G Nachti gal | A. Burkhart

2232.D



