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Sachverhalt und Antréage

1134.D

Der Beschwer def ihrer (Ei nsprechender) hat gegen die
Ent schei dung der Ei nspruchsabteilung Gber die

Zur ickwei sung des Ei nspruchs gegen das europdi sche
Patents Nr. O 725 158 Beschwer de ei ngel egt.

D e Einspruchsabteil ung war der Auffassung, dal3 der
Ei nspruchsgrund nach Artikel 100 a)EPU (mangel nde
erfinderische Tatigkeit) dem Patent nicht entgegenstinde.

Der Beschwerdef ihrer beantragte, die angefochtene
Ent schei dung auf zuheben und das Patent in vollem Unfang

zu wi derr ufen

Der Beschwer degegner (Patentinhaber) beantragte, die

Beschwer de zuriickzuwei sen

Es wird auf folgende in der angefochtenen Entschei dung
ber cksi chti gt e Ent gegenhal t ungen bezug genonmen:

D4: GB-A-2 273 109

D5: US- A-3 468 699.

Die mt der Beschwerdebegrindung bzw
Beschwer deer wi derung ver spatet vorgebrachten
Ent gegenhal t ungen

D7: CN 85107628 und

DO: Conf erence Proceedi ngs "1994 Thermal Spray
| ndustrial Applications”
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bl ei ben i n Austbung des Ernmessens nach Arti kel 10b der
Ver f ahr ensor dnung der Beschwer dekammrern unber icksichtigt.

Die mt der Beschwerdebegrindung ei ngereichte
Ent gegenhal t ung

D8: Prospekt "HCST AMPERI T Fl amnm und
Pl asmasprit zpul ver"

ist als Erwi derung auf einen in der angefochtenen

Ent schei dung al s ni cht nachgew esen behandel t en
Sachverhalt zwar zu bericksichtigen, fur die Beurteilung
des Cegenstands des Streitpatents aber ohne Bel ang.

Auf den Bescheid vom 16. Septenber 2003, in demdie
Kanmer ihre vorl &ufige Auffassung zum Ausdruck gebracht
hat, nach der sich der Gegenstand des Anspruchs 1 in
nahel i egender Wi se ausgehend von der Entgegenhal tung D4
ergebe, erfolgte seitens der Beschwerdegegnerin kei ne

St el | ungnahne.

Der Anspruch 1 des Streitpatents |autet wie folgt:

"Beschichtetes Substrat mt einer durch therm sches
Spritzen auf gebrachten Verbundbeschichtung (1), die ein
Gem sch von honpbgen verteilten, in einer Bindel egierung
(4) eingebettete Hartstoffpartikel (3) und zu ei nem
Anteil von 10 bis 20 Gew. % umhul I te Schm erstoffpartikel
(5) enthalt, die jeweils aus Gaphit (6) und einer
Schutzhill e (7) aus einer netallischen Phase bestehen,
wobei di e Schutzhil |l e Ver bi ndungen zwi schen dem G aphit
(6) einerseits und Bestandteilen der Bindel egi erung (4)
sow e der Hartstoffpartikel andererseits weitgehend

ver hi ndern, die Bindel egi erung (4) und/ oder die
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Hartstof fparti kel (3) karbidbil dende Bestandteile
enthalten, die Metalle der Schutzhiullen keine Karbide
bi Il den und di e Bi ndel egi erung (4) eine Phase bildet, die
porenarmi st sow e inhdrent einen guten

Ver schl ei sswi der st and auf wei st."

D e Argunmente des Beschwerdefihrers |assen sich we
fol gt zusanmenfassen:

i) Ver bundbeschi cht ungen der im Anspruch 1 des
Streitpatents definierten Art, bspw. mt einer
net al I i schen Bi ndel egi erung, darin eingebetteten
Hart st of fparti kel n und Schm erstoffpartikel n,
seien all genein bekannt. Fir jeden der einzel nen
Bestandtei |l e der Verbundbeschi chtung stehe dabei
ei ne Vielzahl von Materialien zur Verfigung, was
ei ne wei tgehende Anpassung an die jeweils
gestellten Anforderungen erl aube.

i) Das Aufbringen derartiger Verbundbeschi chtungen
erfol ge vorzugswei se uber therm sche
Spritzverfahren. Die Tenperatur der Flammgase
| i ege dabei typischerweise oberhalb 3.000°C, im
Fall e des Pl asmaspritzens kénne di e Tenperatur
bi s auf 10.000°C anstei gen.

i) Derartige hohe Tenperaturen uberstiegen bei
wei tem di e therm sche Best andi gkeit von
Festschm erstoffen, wie des i mAnspruch 1 des
Streitpatents genannten Graphits. Dies sei aus
den Ent gegenhal tungen D5 (Spalte 2, Zeile 14), D1
(Seite 1, 5. Zeile von Unten) und D4 (Seite 1
Zeile 32 und Seite 5, Zeilen 12, 13) bekannt.
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Auf grund di eses Nachteils der Verwendung
ungeschit zt er Festschm erstoffe, gehtre es zum

al | genei nen Fachw ssen, diese Festschm erstoffe
zum Zwecke ei ner Verarbeitung bei hohen
Tenperaturen mt einer netallischen Schutzschi cht

Zu ver sehen.

Der Einsatz von Schm erstoffpartikeln, die

ent gegen dem Fachwi ssen kei ne Schut zhil |l e
auf w esen, hatte dann, wenn Chromim Spritzpul ver
vor handen ware, als weiteren Nachteil eine

gew sse unerwinscht e Kar bi dbi | dung zur Fol ge.

D es sei der Entgegenhaltung D5 (Spalte 2,

Zeile 14) zu entnehnen, der zufolge G aphit

chem sche Ver bi ndungen ei ngi nge.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ergebe sich in
nahel i egender Wi se allein aus der

Ent gegenhal tung D4. Er beruhe namich auf einer
Mat eri al auswahl hinsichtlich der einzel nen

Best andt ei | e ei ner Verbundbeschi chtung innerhalb
der diesbezuglich in der Entgegenhal tung D4

of f enbarten Mgl i chkeiten.

D e Argunmente des Beschwerdefihrers | assen sich we

fol gt zusanmenfassen:

i)

D e verspatet vorgebrachten Entgegenhal tungen D7
und D8 seien nicht relevanter als die im
Ver f ahren befindlichen Entgegenhal tungen und
deshal b ni cht zuzul assen

Bei dem Spritzpul ver "Anperit" nach der
Ent gegenhal tung D8 sei der Anteil des G aphits
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weit geringer als bei den Ni 25C Parti kel n nach
dem Streitpatent.

Es treffe nicht zu, dall der Fachmann fir

Ver bundbeschi cht ungen der vorliegenden Art im
Fal | e des Beschi chtens durch Flamspritzen, wegen
ei ner ungenugenden therm schen Best andi gkeit von
Graphit als zuzusetzendem Schmermttel
ausschlieBlich mt einer netallischen Schutzhille
ver sehene Schm erstoffparti kel aus G aphit

ver wende.

Bei dem beschichteten Substrat nach dem
Anspruch 1 seien netallisch umillte

Schm erstoffparti kel aus Gaphit mt einer
netal | i schen Schut zhul l e verwendet, umdie
Haupt f unkti on der Beschichtung und damt deren
Schm erei genschaften zu erhalten. Mt dem Ei nsat z
von mt einer netallischen Schutzhill e ungebenen
G aphits werde folglich der Schutz der

Ver bundbeschi cht ung vor ei ner Karbi dbil dung und
ni cht der Schutz des G aphits vor einem
tei | wei sen Abbrennen angestrebt.

Soweit mt der Beschwerdebegrindung ei nzel ne
Punkt e der angefochtenen Entschei dung angegriffen
wer den, seien die diesbeziglichen Ausfihrungen

ni cht geeignet das Vorliegen einer erfinderischen
Tatigkeit in Frage zu stellen.
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Ent schei dungsgr inde

1
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Neuhei t

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist unstreitig neu
(Artikel 54 EPU) und wei st gegeniiber dem nachst komrenden
Stand der Techni k di e i mnachfol genden Abschnitt 2.1

auf gef thrten Unt er schei dungsner kmal e auf .

Erfinderi sche Tatigkeit

Nachst konrmender Stand der Techni k

Der Beschwer def ihrer geht von der in der angefochtenen
Ent schei dung ber tcksi chti gten Entgegenhaltung D4 als
nachst kormenden Stand der Techni k aus.

D ese Ent gegenhal tung, die einen beimtherm schen
Spritzen einsetzbaren Draht betrifft (vgl. Anspruch 1),
sowe ein mttels dieses Drahtes durch therm sches
Spritzen hergestelltes beschichtetes Substrat (vgl.
Anspriche 8, 17), offenbart imHi nblick auf den
Cegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents ein

beschi chtetes Substrat, dessen Verwendungszweck

denj eni gen nach dem Anspruch 1 des Streitpatents
entspricht (vgl. Seite 1, Zeilen 3 - 6).

Uberei nstinmmend nmit Merkmal en des Anspruchs 1 sind fur
das beschichtete Substrat nach der Entgegenhal tung D4
di e fol genden Merkmal e, teilweise als eine von nehreren
gl ei chberechti gt offenbarten Mglichkeiten, offenbart:
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a) das beschichtete Substrat wei st eine durch
t herm sches Spritzen auf gebrachte Verbundbeschi chtung
auf (Anspriuche 8, 17),

b) die ein Gem sch von honpbgen verteilten,

c) in einer Bindel egi erung eingebettete
Hart st of f parti kel und

d) ... unmhillte Schm erstoffpartikel enthalt
(Anspriuche 1, 8 und 17; Seite 2, Zeilen 24-33,;
Seite 4, Zeilen 4 - 24; Seite 9, Zeilen 6-13),

e) die jeweils aus Graphit und ei ner Schutzhill e aus
ei ner nmetallischen Phase bestehen (Seite 4, Zeile 33
- Seite 5, Zeile H),

f) wobei die Schutzhille Verbi ndungen zw schen dem
Gaphit einerseits und Bestandteil en der
Bi ndel egi erung sowi e der Hartstoffpartikel
andererseits weitgehend verhindern (Seite 1,
Zeilen 23-34 iVm Seite 2, Zeilen 24-33; Seite 5,

Zei l en 6-35),
g) ... die Hartstoffpartikel karbidbildende Bestandteile
enthalten (Seite 5, Zeilen 2-5)... und

h) di e Bindel egi erung ei ne Phase bildet, die porenarm
i st sow e inharent einen guten Verschl ei Rw derstand
auf wei st (Anspruch 14; Seite 10, Zeilen 31-33).

Die Merkmale d) und f) sind in der Entgegenhal tung D4
wi e folgt offenbart:

1134.D
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D e Entgegenhaltung D4 ist nicht wie der Anspruch 1 des
Streitpatents primar auf ein beschichtetes Substrat
gerichtet, sondern vielnmehr auf den Aufbau und die
Herstel l ung ei nes Drahtes der beimtherm schen Spritzen
zum Herstell en ei nes beschichteten Substrats einsetzbar
ist (vgl. Anspriche 1-3, 8 und 17).

D e O fenbarung di eser Entgegenhaltung enthalt deshalb
detaillierte Angaben Uber den Aufbau dieses Drahtes; fur
den Aufbau der mt diesem Draht herstell baren

Ver bundbeschi chtung trifft dies nicht in di esem Ausnalle

ZU.

Hi nsichtlich einer Ofenbarung betreffend den Aufbau
ei ner Verbundbeschi chtung enthalt di e Entgegenhal tung D4
zunédchst Angaben Uber den Draht als Ausgangsmateri al.

Danach wei st der Draht Schm erstoffparti kel aus G aphit
auf, die von einer Schutzhille aus einer netallischen
Phase, durch honbgene Suspension der Schm erstoff-
parti kel und der Hartstoffpartikel in einemleitenden
Metall, umhillt sind (Anspriche 1, 2; Seite 2,

Zeilen 24-33; Seite 8, Zeilen 21-32).

Weiterhin enthéalt die Entgegenhal tung D4 Angaben
betreffend die Herstellung einer Verbundbeschi chtung
durch therm sches Spritzen unter Verwendung di eses

Drahts. Danach wird der Draht in eine Schnel zzone
gebracht, und das zum Schnel zen gebrachte Metall wrd

mt den suspendi erten Bestandteilen, und damt auch den
durch das Suspendi eren umhil |l ten Schm erstoffparti kel n,
mttels einer Gasstronung auf ein Substrat aufgebracht
(Seite 3, Zeilen 1-4; Seite 9, Zeilen 6-13; Anspruch 17).
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D e Entgegenhal tung D4 enthalt schlielllich auch Angaben
betreffend die mt der Urhillung der Schm erstoff-

parti kel angestrebte Wrkung. D ese Wrkung besteht
folglich darin eine Beeintrachtigung des Gaphits zu
vernei den di e andernfalls durch Oxidation bzw Aufl 6sung
des Graphits, aufgrund einer Ei nw rkung von Gas oder
geschnol zenem Metal |, wahrend des therm schen Spritzens
auftreten kann (Seite 1, Zeilen 27-34; Seite 5,

Zeil en 6-35).

Aus di esen Angaben hinsichtlich der Beschaffenheit des
Ausgangsnmat eri al s, des Verfahrens zum Herstell en einer
Ver bundbeschi chtung und der mt der Umrhil | ung der

Schm erstof fparti kel angestrebten Wrkung, und da die
Ent gegenhal tung D4 kei ne ent gegenst ehenden Angaben
enthalt, ergibt sich, daR die Schm erstoffpartikel
Ubereinstimend mt dem Merkmal d) auch nach dem

Auf bringen auf ein Substrat weiterhin umhdllt sind.

Der Vol | standi gkeit wegen sei angenerkt, dal, beziglich
der Ausbil dung einer Verbundbeschichtung mt unhillten
Schm erstof fparti kel n auf ei nem Substrat, auch dem
Streitpatent lediglich zu entnehnen ist, dalR das
Ausgangsmaterial fir das therm sche Spritzen umhillte
Schm erstoffparti kel enthalt (Spalte 2, Zeilen 24-36
Spalte 4, Zeilen 14-29).

Die Wrkung der Schutzhulle nach dem Merkmal f) steht im
Ei nklang mt der o. g. Wrkung, die nach der

Ent gegenhal tung D4 angestrebt wird (vgl. Seite 5,

Zeil en 6-35). Da denrufol ge durch die Unrhill ung
ver hi ndert werden soll, dall Gaphit nach Aul3en exponiert
ist (Seite 1, Zeilen 27-34; Seite 2, Zeilen 24-33),
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ergi bt sich durch diese Unhillung des G aphits
zwangsl aufig auch die Wrkung nach dem Merkmal f).

Das beschichtete Substrat nach dem Anspruch 1 des
Streitpatents weist somt gegeniber einem beschichteten
Substrat, das sich aus einer Auswahl aus den in der

Ent gegenhal tung D4 gl ei chberechti gt genannten
Mogl i chkeiten hinsichtlich der Materialien fur die

ei nzel nen Bestandteile ergi bt, die Unterschei dungs-

mer kmal e auf, genmdld denen

h) die Schm erstoffpartikel zu einemAnteil von 10% 20
Gew. % ent hal t en si nd,

i) die Bindelegierung fir sich oder zusamen mt den
Hart st of f parti kel n kar bi dbi | dende Bestandteile
ent halt und

j) die Metalle der Schutzhiullen kei ne Karbi de bilden

Auf gabe

Ausgehend von dem nach der Entgegenhaltung D4 mit den
0. g. Merkmal en herstell baren beschi chteten Substrat
liegt dem Streitpatent die darin genannte Aufgabe
zugrunde, abhéangi g von demjeweiligen Einsatzzweck des
beschi chteten Substrats, eine optimle Beschichtung
herzustellen (Streitpatent, Spalte 2, Zeilen 24-26),
wobei der Einsatz des G aphits nicht zu einer
unerwinscht en Kar bi dbi | dung fihren soll (Spalte 1
Zeilen 52 -56; Spalte 1, Zeile 52 - Spalte 2, Zeile 3.



2.3

2.4

1134.D

- 11 - T 0755/ 01

Losung

Nach dem Streitpatent wird di ese Aufgabe durch die

Mer kmal e des Anspruchs 1 geldst. We in dem Streitpatent
ausgefuhrt, ist zur Ausbildung einer optinmalen

Beschi chtung weiterhin eine Vielzahl von lUber Versuche
ermttelten Paranmetern festzul egen (Spalte 2, Zeilen 24-
36).

Nahel i egen

Die Merkmale h, i, j, durch die sich das beschichtete
Substrat nach dem Anspruch 1 des Streitpatents von dem
beschi chteten Substrat unterscheidet, das sich aus den

in der Entgegenhaltung D4 genannten Mglichkeiten ergibt,
sind auf fur die Ausbildung einer optinmalen Beschichtung
auszuwéhl ende Paraneter gerichtet. Di ese Paraneter
betreffen zum ei nen Menge und Ei genschaft der in der

Ver bundbeschi cht ung ent hal tenen Schm erstoffpartikel und
zum anderen di e Zusanmenset zung der Bi ndel egi erung.

Betreffend den Anteil der Schm erstoffpartikel, der nach
Anspruch 1 des Streitpatents imBereich von 10 bis 20
Gew. % liegt, ist der Entgegenhaltung D4 zu ent nehnen,
dall der Draht fur das therm sche Spritzen suspendierte
Partikel, d. h. Schm erstoffpartikel und

Hartstof fparti kel, i mBereich von etwa 1-5 Gew. %
aufwei st (Seite 6, Zeilen 29-34). Dieser Bereich bezieht
sich im CGegensatz zu demim Anspruch 1 definierten

all ein auf das Gew cht der eingebetteten Partikel; der
Gew chtsanteil der Schutzhille bleibt somt

unber dcksichtigt. Es gi bt keinen Anhaltspunkt dafur, dal,
ausgehend von dem Gewi chtsanteil der eingebetteten

Parti kel nach der Entgegenhaltung D4, der im Merkmal h)
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definierte Anteil der unhillten Schm erstoffpartikel
aulerhal b des Bereiches an Schm erstoffpartikeln |iegt,
von dem der Fachmann, bspw. unter Bertcksichtigung der
fur den jeweiligen Verwendungszweck angestrebten

Ei genschaften fir die Verbundschicht, im Rahnen
fachubl i chen Handel ns ausgehen wird und i nnerhal b dessen
er, bspw. anhand von Versuchen, den jeweils optimal sten
Wert festlegen wird.

Das Material fur die Bindel egierung ist nach der

Ent gegenhal tung D4 ein |leitfahiges, netallisches

Mat erial (Anspriche 1, 3; Seite 2, Zeilen 24-26). Fur
ein derartiges Material ist imAnspruch 3 unter anderem
Titan oder eine titanhaltige Legierung genannt, so dald
bei Auswahl eines dieser Mterialien die Bindel egierung
tubereinstimend mt dem Merkmal i) karbidbil dende
Bestandteil e enthal t.

DalR die Hartstoffparti kel entsprechend dem Merkmal g)
kar bi dbi | dende Bestandteil e aufweisen ist, we bereits
ausgefuhrt, gleichfalls aus der Entgegenhal tung D4
bekannt (vgl. Anspruch 2).

Die imAnspruch 1 des Streitpatents definierten

Mat eri al ei genschaften, nach denen di e Bi ndel egi erung
und/ oder die Hartstoffpartikel karbidbildende

Best andtei | e enthal ten, ergeben sich somt, ausgehend
von der Ent gegenhal tung D4, durch Auswahl eines der im
Anspruch 3 genannten Metalle fur die Bindel egi erung und
di e Auswahl des Materials fur die Hartstoffpartikel aus
einemder hierfur imAnspruch 2 genannten Materialien.
D e Material auswahl nach dem Merkmal i) (in Verbindung
mt derjenigen nach dem Merkmal g)) bedarf somt
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ausgehend von der Entgegenhal tung D4 kei ner
erfinderischen Tatigkeit.

Die Material auswahl fur die Metalle der Schutzhill en,

di e gemalR dem Merkmal ) kei ne Karbide bilden, folgt

unm ttel bar aus der nach der Entgegenhal tung D4
angestrebten Wrkungswei se der Schutzhille fur den Fall,
dall die Schm erstoffpartikel durch Gaphit gebildet sind.
D ese Material auswahl ist dann né&mich erforderlich,

damt Uber die Schutzhiulle eine Oxidation oder Aufl dsung
des Graphits verm eden werden kann (Seite 5, Zeilen 6-
35).

Der Vol | standi gkeit wegen sei angenerkt, dal diese

W r kungswei se der Schutzhille fir Schm erstoffpartikel
aus Graphit allgenein bekannt ist, wie sich dies bspw
aus der Entgegenhaltung D5 ergi bt. Danach neigt als
Schm erstof f eingesetzter G aphit dazu, sich zu

zerset zen oder chem sch zu reagieren, falls er Uber eine
wesentliche Zeit erhohten Tenperaturen ausgesetzt und
ni cht von einer Schutzhille ungeben ist (Spalte 2,
Zeilen 12-15). Es ist dabei naheliegend, daR fr

Schm erstoffparti kel aus Gaphit das Material fiar die
Schut zhil | e aus den genannten Mglichkeiten (Spalte 2,
Zeil en 22-26) der angestrebten Wrkung entsprechend so
ausgewadhlt wird, dalR es mt dem G aphit nicht chem sch
reagi ert und somt auch kei ne Karbide bil det.

Die i mAnspruch 1 des Streitpatents angegebene

Ver bundbeschi chtung ergi bt sich somt fiar den Fachmann
i n nahel i egender Wi se, ausgehend von derjeni gen nach
der Entgegenhal tung D4, zum ei nen hinsichtlich der
Ausgangsmat eri alien zum therm schen Spritzen al s eine,
unt er Bericksichtigung der mt der Schutzhialle far
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Graphit angestrebten Wrkung, im Rahnen fachménni schen
Handel ns | i egende Auswahl aus den in dieser

Ent gegenhal tung genannten Materialien fur das
Bindemttel, die Schm erstoffparti kel und die

Hartstof fparti kel, und zum anderen, weil der Fachmann zu
dem beanspruchten Wertebereich fir den Anteil der

Schm erstof fparti kel angesi chts des bekannten

Wert eberei chs angeregt wird.

2.5 Der Cegenstand des Anspruchs 1 beruht somt nicht auf
ei ner erfinderischen Tatigkeit imSinne des Artikels 56
EPU.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. D e angef ochtene Ent schei dung wi rd auf gehoben.

2. Das Patent wird w derrufen.

Der Geschéaftsstell enbeante: Der Vorsitzende:
D. Magliano A. Burkhart
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