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Sachverhalt und Antréage

1244.D

Gegen di e Entschei dung der Einspruchsabteilung tUber die
Auf rechterhal tung des Patents Nr. 0 312 674 in
gednderter Form haben di e bei den Beschwer def iihreri nnen
(Ei nsprechende | Intech EDM und Ei nsprechende |

Therno Conpact) Beschwerde ei ngel egt.

Mt dem Ei nspruch war das gesante Patent im Hi nblick auf
die Artikel 100 a), 100 b) und 100 c) (rmangel nde
erfinderische Tatigkeit; mangel nde Ausf Uhrbarkeit;

H nausgehen des CGegenstands des Patents Uber den |nhalt
der fruheren Annel dung in der urspringlich eingereichten
Fassung) angegriffen worden.

Di e Ei nspruchsabteil ung war der Auffassung, dal die
genannt en Ei nspruchsgrinde der Aufrechterhal tung des
Patentes in gednderter Form ni cht entgegenst inden.

Anspruch 1 in dieser geanderten Form | autet:

" 1. Verfahren zur Herstellung einer Erodierel ektrode,
I nsbesondere Drahtel ektrode fir das funkenerosive

Schnei den von |eitenden Stoffen, mt einer Seele aus
Kupfer oder einer Kupferlegierung, auf der vor der

t herm schen Behandl ung ei ne Mantel schicht aus Zi nk

auf gebracht ist, wobei die Erodierel ektrode nach dem
Auf bri ngen der Mantel schicht einer therm schen

Behandl ung ausgesetzt ist, so dall eine vom Aul3enrand der
Mant el schi cht zur Seel e hin rei chende Kupfer-Zink-

Legi erung entsteht, wobei die therm sche Behandl ung
derart vorgenomen wird, dal3 die Haltezeit fur die

t herm sche Behandl ung so | ange ansteht, dal3 ei ne

vol | st &ndi ge Aufl egi erung der Mantel schicht erfolgt,
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dadur ch gekennzei chnet, dal}

a) in demverschl ei Benden Teil der Mantel schicht nur
ei ne Bet a- Phase ent st eht,

b) dall di ese Beta-Phase durch eine definierte Abkuhl ung
fixiert wird,

c) dal die Drahtel ektrode vor der therm schen Behandl ung
durch plastische Verformung in etwa auf den
Enddur chnmesser gebracht wird und

d) dalR di e Drahtel ektrode nach der therm schen
Behandl ung kalibriert wrd."

Di e abhangi gen Anspriche 2 bis 4 betreffen bevorzugte
Ausf Ghrungsfornmen des beanspruchten Verfahrens.

1. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung erwdhnt u. a.
di e nachveroffentlichte Druckschrift

D6: US- A-4 935 594.
| V. In ihrer Beschwerdebegrindung vom 17. Novenber 1995
verwei st di e Beschwerdefihrerin Il (Therno Conpact)

zusatzlich u. a. auf die Druckschriften

D12: J. Benard, A. Mchel, J. Philibert, J. Tal bot,
Met al | urgi e général e, Masson Paris, 1984,
| nhal t sverzeichnis Seiten V, VI, VII, und
Seiten 112, 113

D13: P. @uiral denq: D ffusion dans |es nétaux;
Techni que de |'ingénieur, Traité de nétallurgie,

1244.D N
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Ausgabe April 1994, Seiten M5-1, M5-11, ©M5-12.

In ihrer Ladung zur nundlichen Verhandl ung vom

27. Novenber 1998 hat di e Kammer darauf hingew esen, dafl}
di e eingereichten Schliffbilder keine detaillierten
Angaben uber die bei der Herstellung der Elektroden
gewahl ten Verfahrensparaneter wie die gewdhlte

d uht enperatur, die Dauer der Diffusionsbehandl ung und
der Abschreckgeschw ndi gkeit enthal t en.

In i hrem Antwortschrei ben vom 8. Februar 1999, Punkt 2,
teilte die Patentinhaberin daraufhin der Kammer mt, dal3
die Querschliffe 2 und 3 einen nach demin der auf den
Nanmen der Patentinhaberin | autenden US-Patentschrift

US- A-4 935 594 (D6) beschrieben Verfahren hergestellten
El ekt r odendr aht zei gen.

Am 12. Marz 1999 fand ei ne mindl i che Verhandl ung vor der
Beschwer dekanmer statt, an wel cher di e Beschwerde-
fdhrerin I, we im Schrei ben vom 19. Februar 1999
angekindet, nicht teil nahm

In der mindlichen Verhandl ung verw es die Kamrer auf die
wei t ere europdi sche Annel dung der Patenti nhaberi n,

EP- B-334 971, die bei der Durchsicht des zum Streit-

pat ent gehotrenden techni schen Unfel des aufgefallen war.
Das in der EP-B-334 971 als Figur 2 abgebildete und
beschri ebene Schliffansicht ist identisch mt dem von
der Patentinhaberin wahrend des Ei nspruchsverfahrens als
Ausf Uhrungsform der Streitpatents vorgel egten
Querschliff (Bild 2).

1) D e Beschwer def Ghreri nnen beantragten den
vol | st andi gen W derruf des Patents aufgrund
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- mangel nder erfinderischer Tatigkeit im
Hi nbl i ck auf den vorgebrachten Stand der
Technik (Arti kel 100 a),

- mangel nder Ausf Uhr barkeit aufgrund unvol |l -
st andi ger O fenbarung (Arti kel 100 b) und

- unzul d&ssi ger Anderung der Beschrei bung
hi nsi chtlich der urspringlich eingereichten
Unt er | agen.

i) Di e Beschwer degegnerin (Patenti nhaberin)
beantragte di e Zurickwei sung der Beschwerde und
di e Aufrechterhaltung des Patents auf der Basis
der Anspriche, welche der angefochtenen
Ent schei dung zugrundel i egen.

Di e Beschwer def Ghrerinnen haben di e fol genden Argunente
vor getragen:

Anspruch 1 fordere, dall in dem verschlei Benden Teil der
Mant el schi cht nur ei ne beta-Phase entstehe, die durch

ei ne definierte Abkihlung fixiert werden soll. Das

angef ochtene Patent vermttel e jedoch dem Fachmann

kei nerl ei techni sche Anwei sungen, w e er dieses Ergebnis
si cher erreichen kobnne. Abgesehen von den in Anspruch 2
enpf ohl enen Di ffusionst enperaturen, welche |ediglich den
oberen und unteren Tenperaturwerten des Existenzbereichs
der honpgenen bet a- Phase i m bekannten Zwei st of f system
Cu-Zn entsprdachen, enthalte das Patent weder Angaben
uber eine erforderliche Haltezeit noch eine M ndest-
abkihl geschwi ndi gkeit zum Fi xi eren der beta-Phase, ein
Par amet er, der von der Patentinhaberin in ihren
Antwortschrei ben stets als wesentlich zum Errei chen des
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Er gebni sses herausgestel It wurde.

I m Ubrigen sei die Einstellung einer einzigen beta-Phase
i n der Mantel schicht der Elektrode unter Ausschl ul3
anderer Phasen (z. B. al pha, gamm) durch D ffusion

ei nes Uberzugs aus Zi nk oder einer CuZn-Legierung in die
Cu- Seel e nach den Gesetzen der Physik, wie sie z. B. in
D12 und der nachveroffentlichten Druckschrift D13
dargestel It werden, gar nicht noglich, da sich bei der

Di ffusi on not wendi gerwei se i mrer eine Schicht mt al pha-
Phase (oder eine Vielzahl von Schichten) zusétzlich zur
bet a- Phase ausbi |l den misse.

Weiterhin sei der Begriff "Kalibrieren" imAnspruch 1
unkl ar und vermttl e dem Fachmann kei ne Vorstell ung,

wel cher Verfor mungsvorgang und wel che Unf orngrade damt
genei nt sein kénnten bzw. worin ein Unterschied zum
Stand der Techni k gesehen werden kdnnte, der ein Ziehen
der Drahtel ektrode nach dem G Ghen beschrei bt.

Der Gegenstand des Patents erfille deshalb nicht die
Erforderni sse von Artikel 100 b) EPU.

Di e Beschwerdegegnerin hat die fol genden Argunente
vor getragen:

Angesi chts der Tatsache, dald derzeit 1000 Tonnen/Jahr
bzw. 3 MIIlionen Meter/Jahr der beanspruchten

Dr aht el ektrode zum Teil durch di e Beschwerdefihrerin
sel bst hergestellt wirden, sei die Behauptung der
mangel nden Ausf Uhr barkeit der beanspruchten Draht-

el ekt rode abwegi g. Durch das besondere techni sche
Merkmal , namich dafR die Mantel schicht ausschliel3lich
aus ei ner krz-Phase aufgebaut ist, wirden die gleich-
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malki gen Schnei dei genschaften bei gl eichzeitig erhéhter
Schni ttgeschw ndi gkeit erreicht. Bei der Kenntnis des
Zwei st of f - Phasendi agranmms Cu- Zn und dem i m Pat ent
angegebenen Tenperaturberei ch bedeute es fir den
Fachmann kei nerlei Problem die beta-Phase in der
Mant el schi cht durch D ffusionsgl Ghen ei nzustel | en und
si e durch geei gnetes Abschrecken auf Rauntenperatur zu
fixieren. Diese Vorgehensweise sei in der Metallurgie
abl i ch.

Es seien imubrigen bereits imEi nspruchsverfahren
Schliffbilder vorgel egt worden, welche die im
Streitpatent beanspruchte Drahtel ektrode mt ei nem

al pha- Cu- Kern und ei ner Mantel schicht aus reiner beta-
Phase zei gen. AulRBerdem seien Bilder einer Elektrode vor
und nach der Kalibrierung eingereicht worden, worauf die
G attung der El ektrodenoberfl ache nach dem Kal i bri eren
erkennbar sei und wodurch Zwei fel an der Durchfuhr-
barkeit des Verfahrens ausgeraunt wirden. D e

ei ngerei chten Querschliffe 2 und 3 seien nach demin der
auf den Nanmen der Patentinhaberin | autenden Druckschrift
US- A-4 935 594 (D6) beschriebenen Verfahren hergestellt
wor den. | nsbesondere Schliffbild 2 beweise die Existenz
ei ner "reinen beta-Phase". D e seitens der Kamrer
angesprochenen W derspriche zw schen der techni schen
Lehre des Streitpatents und derjenigen von D6 seien

mbgl i cherwei se durch eine inkorrekte Ubertragung ins
Engl i sche durch den Ubersetzer entstanden. Auch wenn in
D6 von gem schten Strukturen mt al pha-beta bzw beta-
gamma- Phasen di e Rede sei, so bestehe die Mantel schicht
des Streitpatents ausschliel3lich aus beta-Phase.

H nsichtlich der seitens der Kamrer genannten
eur opédi schen Pat ent annel dung EP-B-0 334 971 sei es zwar
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zutreffend, dall die beiden Schliffbilder diesselbe
Draht el ekt rode darstellten. Dies sei jedoch fur die im
Streitpatent enthaltene technische Lehre bedeut ungsl os,
da in der EP-B-0 334 971 die Figur 2 lediglich zu
Illustrationszwecken enthalten sei. Diese Druckschrift
beschrei be i m Ubrigen von den im Streitpatent

ver schi edene Verfahrensschritte.

Der i m Anspruch 1 genannte Kalibrierungsschritt nach der
Ei nstel |l ung der beta-Phase in der Mntel schicht

bei nhalte i mwesentlichen eine G attung der Cberfl ache
der Drahtel ektrode, wobei die harten und schwer
verfornbaren beta-Kristalle der Mantel schicht in den
relativ weichen Kern aus al pha-Cu-M schkristallen

gedr ickt wirden. Dengegentber werde die plastische

Ver formung der El ektrode vor der therm schen Behandl ung
gemall Schritt ¢) in Anspruch 1 mt dem Zi el vorgenonmnen,
dem Enddur chnesser nbgl i chst nahezukonmen.

Das beanspruchte Verfahren sei deshalb so deutlich und
vol | standi g offenbart, dal3 ein Fachmann es probl enl os
ausf ihren konne. Somt seien die Erfordernisse von
Artikel 100 b) EPU erfillt.

Ent schei dungsgr inde

1244.D

Der Grund der mangel nden Ausf dhrbarkeit wegen
unvol | st andi ger O f enbarung des beanspruchten Verfahrens
ent sprechend Artikel 100 b) bzw. Artikel 83 EPU ist von
bei den Beschwer def Ghreri nnen vorgebracht worden.

Di e Patentinhaberin ihrerseits ist diesemim Ei nspruchs-
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und Beschwer deverfahren vorgebrachten G und i nsbesondere
durch di e Vorl age von netall ographi schen Querschliff-
bildern 1 bis 6 begegnet, die imEi nspruchsverfahren mt
Schrei ben vom 6. Okt ober 1994 eingereicht wrden. Bild 1
zei gt eine beschichtete El ektrode aus ei nem CuzZn20-

Messi ngkern mit einer Mantel schicht aus Rei nzi nk. Das
nach der therm schen Behandl ung (D ffusi onsgl ihen)

ent st andene CGeflge zeigt Bild 2. Nach den Angaben der
Pat ent i nhaberi n befindet sich auf den deutlich

si cht baren Kornern des Kerns aus kubisch fl achen-
zentrierten (kfz) al pha-Messing ei ne Mantel schicht aus
kubi sch raunzentriertem (krz) beta-Geflge der Zusamren-
set zung CuZn50.

Nach den Aussagen der Patentinhaberin zeigen die beiden
Querschliffe 2 und 3 eine Drahtel ektrode, wel che nach
demin D6 beschriebenen Verfahren hergestellt wurde.
Druckschrift D6, die dem Streitpatent in grolB3en Teil en
entspricht, enthalt insbesondere in Spalte 2, Zeilen 41
bis 52 zusétzliche Angaben lUber das Herstell ungs-
verfahren, die in der europdischen Patentschrift, d. h.
dem Streitpatent nicht enthalten sind. Es ist jedoch der
Druckschrift D6 weder explizit noch inplizit zu

ent nehnen, dafld sich nach der therm schen Behandl ung auf
der El ektrode eine Mantel schicht aus "reiner beta-Phase"
gebi | det hat oder dalR eine solche angestrebt wird, we
di es Anspruch 1 des europai schen Streitpatents aussagt.
Vi el mehr beschreibt D6 in Spalte 2, Zeilen 60 bis 65,
dalR di e (nach der Behandl ung) geéanderte Mantel schicht 3
Schi chten aus gem schten netallischen Phasen

ei nschliel3t, die als al pha-beta-Phasen und bet a- gama-
Phasen identifiziert wirden. D ese Feststellung deckt
sich auch mt weiteren Aussagen in D6, Spalte 1,

Zeile 65 bis Spalte 2, Zeile 2 sow e den Ansprichen 2
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und 3, wo stets ein M schgeflige aus al pha-bet a-Phasen
und bet a- gamma- Phasen in der Mantel schicht beschrieben
wi rd. Entgegen den im Schrei ben vom 8. Februar 1999
gemacht en Aussagen der Patentinhaberin sowi e deren

Ausf ihrungen in der nindlichen Verhandl ung vermttelt D6
somt nicht die technischen Lehre, dall bei einer nach
dem dort beschriebenen Verfahren hergestellten

Dr aht el ekt rode ei ne Mantel schicht aus reiner beta-Phase
ent st eht.

Den auf gezei gten Wderspruch versuchte die Patent-

i nhaberin mit einem Fehler bei der Ubersetzung in die
engl i sche Sprache zu erkl aen. D ese Erklarung vermg
aus fol genden G inden nicht zu uUberzeugen:

Di e Patentinhaberin reichte i m Zusanmenhang mt
Schriftsatz vom 6. Oktober 1994 ein Schliffbild 2 ein,
das eine therm sch behandel te zi nkbeschichtete
Messi ngel ektrode mit einer kubisch raunzentrierten beta-
CuzZn50- Randschi cht zei ge und deshal b di e Exi stenz ei ner
"rei nen beta-Phase" als Mantel schicht eindeutig beweise.
Das gl eiche Schliffbild wiurde jedoch von der

Pat enti nhaberin zum Bestandteil der urspringlichen

Unt erl agen ei ner spéteren européi schen Pat ent annel dung
gemacht (siehe EP-B-0 334 971) und dort als Ausfihrungs-
bei spi el beschrieben. Die in der EP-B-0 334 971

ent hal tenen techni schen I nformationen sind deshalb als
ei gene gutachtliche Aussage i mHi nblick auf die Deutung
des in Bild 2 gezeigten Querschliffs zu werten.

Die EP-B-0 334 971 beschreibt die in Figur 2 gezeigte
Dr aht el ekt rode al s Ausf Uhrungsbei spi el der Erfindung
(siehe Spalte 4, Zeilen 14 bis 21). |nsbesondere
bezei chnet sie Figur 2 als "Schliffansicht durch die
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Dr aht el ekt rode nach der Durchfihrung des zweiten

Ver fahrensschrittes". Der zweite Verfahrensschritt
besteht - wie auch imStreitpatent - aus einer

Di f fusi onsgl Uhung i n ei nem Tenper at ur berei ch zwi schen
454 und 902 °C, die den Aufbau einer Randschi cht
erndglicht (vgl. Spalte 1, Zeilen 49 bis 51; Spalte 2,
Zeilen 11 bis 20; Spalte 3, Zeilen 29 bis 37). Weiterhin
wi rd dort bezlglich der Randschicht ausgefthrt (vgl.
Spalte 2, Zeilen 35 bis 42), dal die "aulerst harten, im
Prinzip nicht verfornbaren D ffusionsm schkristalle,

wel che unter anderem beta- und gamma- sow e deren

M schkri stall phasen unfassen”, sich in das duktile

Mat eri al der Drahtseele einpressen |assen. Somt |ehrt
Druckschrift EP-B-0 334 971, dal3 die nach der

Di f f usi onsgl Uhung ent st andene Mant el schi cht der

Dr aht el ekt r ode neben der beta-Phase noch weitere Phasen
wi e di e ganma- Phase und deren M schphasen enthalt, d. h.
ni cht ausschliellich aus reiner beta-Phase besteht.

Di ese Aussagen der EP-B-0 334 971 decken sich im tbrigen
auch mt der Einlassung der Beschwerdefdhrerin Il. In
di esem Zusamenhang wurde gutachtlich auf die
Druckschrift D12, Seite 112, Absatz d) und auf die
Druckschrift D13, Seite M5-11/12, Absatz 1,422

hi ngew esen, woraus hervorgeht, dal bei der Diffusion
von imfesten Zustand nur teilweise oder nicht

m schbaren Konponenten sich honogene M schkristalle der
Phasen bandf 6rm g abschei den, di e genal3 dem Phasen-

di agramm bei der gewahlten Diffusi onstenperatur
vorl i egen.

I n di esem Zusammenhang si nd auch die urspringlich
ei ngerei chten Unterl agen des Streitpatents von Bel ang.
| nsbesondere Anspruch 3, der sich auf das im Streit-
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pat ent beanspruchte Herstellungsverfahren bezi eht, sagt
aus, dal die Mantel schicht nach der therm schen

Behandl ung mt nachfol gender definierter Abkuhlung "eine
oder nehrere Schi chten Al pha-Beta- und/ oder Beta-Ganma-
Phasen"” aufweist. Zwar ist die Bildung von kubisch
raunzentrierten M schkristallen der beta-Phase bei CuZn-
Legi erungen in Spalte 1, Zeilen 51 bis 55 angesprochen,
jedoch ist an keiner Stelle der Beschrei bung oder den
Anspriuchen erwédhnt, dall di e Mantel schicht nach der

Di f f usi onsbehandl ung ausschlief3li ch aus kubi sch
raunzentrierter beta-Phase aufgebaut sein soll. Das
Streitpatent in seiner ursprunglich eingereichten
Fassung - wie auch D6 und EP-B-0 334 971 - vermttelt
dem f achkundi gen Leser vielnehr die Information, dalR die
in der Praxis erzielte Mantel schicht aus nmehreren Phasen
auf gebaut ist. Darudber hinaus enthalt die urspringlich
ei ngerei chte Fassung des Streitpatentes kein einziges
Ausf Uhrungsbei spi el , das der Fachmann nachar bei t en kann,
sodalR er den dabei entstandenen Gef iigeauf bau der
Mant el schi cht sel bst untersuchen kénnte. Somt gew nnt
der Fachmann nach dem St udi um der urspringlichen

Unterl agen des Streitpatents zwar den Ei ndruck, dal die
bet a- Phase ei ne positive Wrkung auf die Schnei dei gen-
schaften ausibt und dal die Herstellung ei ner Mantel -
schi cht aus reiner kubisch raunzentrierter beta-Phase
auf dem Cu- oder CuZn-Kern der Drahtel ektrode ein
anzustrebendes Ziel ist. Jedoch enthalten diese
Unt erl agen di esbeziglich kei ne von ei nem Fachnmann zum
Annel dezei t punkt des Streitpatents nacharbeitbare

techni sche Lehre.

Dem st eht auch di e Ei nl assung der Patentinhaberin nicht
ent gegen, gegenwartig werde die im Streitpatent

beanspruchte Drahtel ektrode in grofen Mengen, beispiels-
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wei se 1000 t/a, hergestellt, da diese Produktion auch
di e Fol ge einer spateren Entw cklungstétigkeit sein
kann.

Aus di esen G inden kommt di e Kanmer deshalb zu dem

Schl ul3, dall das Streitpatent das beanspruchte Verfahren
nicht so deutlich und vollstandig offenbart, dalR ein
Fachmann es ausf ihren kann. D e Erfordernisse von
Artikel 100 b) EPU sind somit nicht erfillt.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen Grunden wird entschi eden:

1. Di e angef ochtene Entschei dung w rd auf gehoben.

2. Das Patent wird w derrufen.

Der (Geschaftsstell enbeante: Der Vorsitzende:
S. Fabi ani W D. Wi R}
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