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ALSTOM (Switzerland) Ltd
Brown Boveri Strasse 7
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Ent schei dung der Ei nspruchsabteil ung des

Eur opdi schen Patentants, die am 11. Juli 2008
zur Post gegeben wurde und mit der der

Ei nspruch gegen das européi sche Pat ent

Nr. 0922781 aufgrund des Artikels 102 (2) EPU
zur ickgewi esen worden i st.
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Sachverhalt und Antréage

C3844.D

Nach Abl auf der Ei nspruchsfrist nachte die
Beschwer def ihrerin (Ei nsprechende) im

Ei nspruchsverfahren mt ihrer am8. April 2005 per
Tel ef ax ei ngegangenen Ei ngabe als weiteren

Ei nspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPU gel tend, dass
das Patent EP-B-0 922 781 die Erfindung nicht so
deutlich und voll stéandi g of fenbare, dass ein Fachmann
si e ausfuhren koénne. Zusanmmen mt der Ei ngabe wurden die
f ol genden Druckschriften eingereicht:

D35: US- A-5 350 107

D36: DE- A-3 010 608

D37: US- A-4 447 503

D38: US-A-5 422 070

D39: US-A-5 545 373

D40: Grel i ns Handbuch der anor gani schen Chem e,
8. Auflage 1939, Inhaltsverzeichnis Seiten XV
bis XIX; Seiten 1111, 1113 bis 1119, 1123 bis
1128, 1131 bis 1140, 1170 bis 1174, 1187 bis 1194,
1196 (insgesant 43 Seiten).

Der Grund nach Artikel 100 b) EPU wurde i m Verfahren von
der Einspruchsabteilung jedoch nicht beritcksichtigt, und
der Einspruch wrde mt der Entschei dung der

Ei nspruchsabteil ung vom 9. Juni 2005 zurickgew esen,
ohne naher zu begrinden, warum Arti kel 100 b) EPU nicht

ber Gcksi chti gt wurde.

CGegen di ese Entschei dung hatte di e Beschwerdef Uhrerin am
23. Juni 2005 Beschwerde eingelegt. In der Entschei dung
T 0798/ 05 verw es di e Beschwerdekanmer die Sache an die

erste Instanz zurick mt der Auflage, mt den Parteien
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zu erortern und zu priufen, ob triftige G unde daf ur
sprechen, dass der nach Artikel 100 b) EPU neu
vorgebrachte Grund der nangel nden Ausf ihrbarkeit der
Auf recht erhal tung des Patents entgegensteht und ob die
zur Stutzung des neuen Ei nspruchsgrundes vorgel egten
Bewei smittel zu bericksichtigen sind oder nicht. D e
erste Instanz wurde aufgefordert, die Entscheidung

dar iber so zu begrinden, dass es fur die Parteien und
far di e Kanmer nachvol | zi ehbar ist, nach wel chen
Kriterien die Entschei dung getroffen worden ist.

Mt der Entscheidung vom 11. Juli 2008 begrindete die
Ei nspruchsabtei | ung, warum der von der Ei nsprechenden
ver spatet geltend gemachte Ei nspruchsgrund nach

Artikel 100 b) EPU in der Sache nicht substantiiert ist
und deshal b nicht im Verfahren zugel assen wurde. Die

Ei nspruchsabt ei | ung befand, dass prima facie kei ne
triftigen G unde vorl agen, wel che der Aufrechterhal tung
des Patents entgegenstehen. Der Ei nspruch wurde deshal b
erneut zuriickgewi esen (Artikel 102 (2) EPU)).

Die am 20. August 2008 unter gl eichzeitiger Zahlung der
vor geschri ebenen Gebihr ei ngegangene und am gl ei chen Tag
begr tindet e Beschwerde der Beschwerdef threrin richtet

si ch gegen di ese Entschei dung der Ei nspruchsabteil ung.

Nach ordnungsgen@lRer Ladung der Parteien fand am

22. Juni 2010 vor der Kammer ei ne nundliche Verhandl ung
statt, an wel cher di e Beschwerdefihrerin, we in ihrem
Schrei ben vom 18. Mai 2010 angekindi gt, nicht teil nahm

Di e Beschwerdefidhrerin beantragte i mschriftlichen
Verfahren den Wderruf des Patents.
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Di e Beschwer degegnerin (Patentinhaberin) beantragte die

Zur ickwei sung der Beschwer de.

Di e Argunente der Beschwerdefihrerin |assen sich we

fol gt zusammenf assen:

Bei der Erstellung des Einspruchsschriftsatzes sei die
Ei nsprechende zunachst davon ausgegangen, dass der
Fachmann wi sse, dass wenn ei ne bestimte Legi erungs-
zusamenset zung des Streitpatents dem Stand der Techni k
ent spreche, sich auch eine Eisenal um nidl egi erung
ausbi |l de. Di e Patentinhaberin habe jedoch im Schreiben
vom 20. August 2004 darauf hi ngew esen, beim

Pl asmaspritzen, einem Verfahren, das auch i m Patent
Anwendung finde, bildeten sich nicht zwangsl aufig

Ei senal um ni de aus. Ab di esem Zei t punkt habe die

Ei nsprechende davon ausgehen missen, dass es beim

pat ent gemal} angewendet en Verfahren gegentber den bei m
ubl i chen Standardpl asnaspritzen verwendet en

Ver f ahr enspar anetern deutliche Abwei chungen geben niisse,
ummttels Plasmaspritzen Ei senal um nide zu bilden. Dies
sei auch der Gund fur das verspatete Vorbringen des
neuen Ei nspruchsgrundes gewesen. Der Gegenstand von
Anspruch 1 sei zwar nicht auf das Plasnaspritzen
beschrankt, doch misse die Patentschrift angeben, we
sol che Beschi chtungen hergestellt wirden. D e
Patentschrift enthalte jedoch kei ne techni schen Angaben,
wel che Abkuhl raten bei der Herstellung der

Ei senal um ni dschi cht en anzuwenden seien. Bereits deshalb

| i ege ei ne mangel nde O f enbarung vor.

Zwar sei keine der eingereichten Druckschriften D35 bis
D40 zur Stiatzung des neuen Ei nspruchsgrundes notwendi g,
dennoch sei D40 prima facie relevant. Figur 382 von D40
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|iefere einen zusatzlichen Gund zur Statzung der
mangel nden O f enbarung, denn i m beanspruchten Fe-Al -Cr
Berei ch zei ge das Phasendi agranm dass sich nur al pha
Ei sen und gar kein Eisenalum nid bilden kdnne. D es habe
di e Ei nsprechende erst drei Tage vor der mindlichen

Ver handl ung festgestellt, wodurch es zu spat war, dies
vor her einzureichen. In den beiden mindlichen

Ver handl ungen habe man der Ei nsprechenden kei ne
Mogl i chkeit eingeréaunt, auf die von der

Ei nspruchsabteil ung al s verspéatet eingestufte
Druckschrift D40 und speziell die Figur 382 einzugehen.

Di e Beschwerdegegnerin argunentierte wie folgt:

Der Ei nspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPU sei sowohl
verspatet und auch unsubstantiiert vorgebracht worden.
Auch treffe di e Behauptung der Ei nsprechenden nicht zu,
dass die Patentschrift kei ne Angaben enthalte, wie in
der aufgespritzten Schicht auch mttels Plasmaspritzen
Ei senal um ni de erhalten wirden. Der Fachmann w sse, dass
zur Ausbi |l dung ei ner geordneten Ei senalum nid - Phase
stets eine gew sse Zeit zur Verflgung stehen misse. Aus
di esem G unde erfolge auch die imStreitpatent in Absatz
[ 0020] beschri ebene Warnebehandl ung mt | angsaner und
kontrollierter O enabkthl ung, und zwar unabhangi g davon,
wi e, d.h. nach wel chem Verfahren CVD, PVD oder

Pl asmaspritzen die Schicht auf das Substrat aufgebracht

wur de.

Auch sei die von der Einsprechenden behauptete Rel evanz
der verspatet vorgel egten Druckschrift D40 nicht
erkennbar, denn wi e aus dem neben Fi gur 382 stehenden
Text hervorgehe, bericksichtige das aus dem Jahre 1939
stammende Al -Fe-Cr Zustandsdi agramm nicht alle
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Phasenausschei dungen, wel che auf Umwandl ungen mt Gebi et
der internetal lischen Verbi ndungen FeCr und Al Fes
zur ickzuf ihren seien. Somt konne D40 den G und der

mangel nden O f enbarung ni cht st tzen.

Di e Beschwerde sei deshal b zurickzuwei sen.

Ent schei dungsgr tinde

C3844.D

Di e Beschwerde ist zul assig.

Di e Beschwerdef dhrerin hat erst nach dem Abl auf der

Ei nspruchsfri st und auch nach Abl auf der in der Ladung
zur nmundl i chen Ver handl ung vor der Ei nspruchsabteil ung
gemaB Regel 71 a) EPU gesetzten Frist den neuen

Ei nspruchsgrund der mangel nden Ausf thrbarkeit der
Erfindung nach Artikel 100 b) EPU vorgebracht. Es ist
deshal b kl ar, dass der neue Ei nspruchsgrund ver spat et
gel tend gemacht worden ist.

I n der angef ochtenen Entschei dung kam di e Ei nspruchs-
abtei lung zu dem Ergebni s, dass keine triftigen G unde
vorliegen, die zur Stiutzung des neuen Ei nspruchsgrundes
vor gel egten Beweismttel zu berlcksichtigen. Es ist
deshal b zu priufen, ob die Entschei dung der

Ei nspruchsabt ei | ung begrindet und nachvoll zi ehbar i st,

nach wel chen Kriterien die Entschei dung getroffen wurde.

Es mag zutreffen, wie die Einsprechende im

Beschwer deschriftsatz behauptet, dass sich die Frage der
mangel nden Ausf uhrbarkeit erst durch die AuRerungen der
Pat enti nhaberin vom 20. August 2004 ergeben hat. Diese
hatte argunentiert, dass sich, bedingt durch das
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schnel | e Abschrecken der gespritzten Schicht beim

Pl asmaspritzen (z.B. nach dem Verfahren von Druckschrift
D2), kein Eisenalum nid bilden kdnne. Der neue

Ei nspruchsgrund sei deshal b erst im Schrei ben der

Ei nsprechenden vom 1. April 2005 vorgebracht worden.

Dazu ist allerdings festzustellen, dass im Schrei ben vom
1. April 2005 vorgetragenen Ausfihrungen der
Beschwer def hrerin und die darin genannten
Druckschriften so gehalten sind, dass sie keinen Bezug
zu dem vor gebrachten Ei nspruchsgrund erkennen | assen und

di esen deshal b auch nicht stitzen konnen.

So wurden die insgesant 43 Seiten des Nachschl agwer ks
D40 ohne irgendei nen konkreten Hi nweis auf eine
Textstell e oder Figur allein fir die D skussion der
Begriffe Legi erung, Al um nide und

Her st el | ungsbedi ngungen von Al um ni den genannt (siehe
Schrei ben vom 1. April 2005, Seite 1, Absatz 1). Es

bl ei bt dabei vollig offen, welcher Bezug die
Druckschrift D40 zum genannten G und der nangel nden
Ausf uhr bar keit haben soll. Der Ei nwand der
Beschwer def ihrerin, allein der Blick auf Figur 382 auf
Seite 1180 von D40 hatte genugt, um zu erkennen, dass
sich keine Al um nide bilden kdnnen, kann daran nichts
andern, denn ein solcher Hnweis fehlt im Schreiben vom
1. April 2005. D e Einspruchsabteilung hatte deshalb
kei ne Veranl assung, Figur 382 von Druckschrift D40 in

Betracht zu zi ehen.

Ei n sol cher Bezug zum neu vorgebrachten Ei nspruchsgrund
fehlt auch bezuglich der zitierten Stellen der
Druckschriften D35 ("siehe Titel"), D36 ("Seite 6, 1.
Absat z") und D37 ("Spalte 1, Zeile 44"). Ale
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Textstell en bestatigen lediglich die allgenein bekannte
Tat sache, dass Bauteile zum Schutz vor Korrosion mt

Al unmi ni d- Uber ziigen ver sehen werden. Bei den
Druckschriften D38 und D39 verweist die
Beschwer def ihrerin ausschlielBlich auf den Titel, wonach
Ei senal um ni de gut e Hocht enper at ur ei genschaften
auf wei sen. Da weitere Kommentare zu den genannten
Schriften fehlen, ist nicht erkennbar, warumdie
genannten Druckschriften den Grund der nmangel nden
Ausf Uhr barkeit stutzen sollen.

Es ist jedoch nicht die Aufgabe der Ei nspruchsabteil ung
oder Beschwerdekamer, durch eigene Studien und
Uber | egungen her auszufi nden, wel che Teile des

Nachschl agewer ks D40 oder der Ubrigen genannten
Druckschriften die Beschwerdefidhrerin zur Stutzung ihres
Grundes der mangel nden Ausf ihrbarkeit in Betracht
gezogen haben kdonnte. Es obliegt allein der
Beschwer def ihrerin, bei den genannten Druckschriften die
Textstell en zu benennen, wel che den vorgebrachten G und

der mangel nden Ausf Ghr barkeit bewei sen soll en.

Nach Uberzeugung der Kammer ist die in der angefochtenen
Ent schei dung dargel egte Ansicht der Einspruchsabteil ung
somt gerechtfertigt, die nach Abl auf der

Ei nspruchsfri st genannten Druckschriften nach ei ner

Rel evanzprufung "prinma facie" als nicht

ent schei dungswesent|lich zu bewerten, da sie in keiner
Wei se den Grund der nmangel nden Ausf ihrbarkeit stitzen
kénnen. Insofern ist die Entscheidung der

Ei nspruchsabt ei | ung nachvol | zi ehbar und auch begrindet.
Di e Ei nspruchsabteil ung hat deshal b i hr Ernessen korrekt
ausgeubt, indemsie die Druckschriften D35 bis D40 im
Ver fahren nicht zuli el3.
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I m Ubrigen bleibt es fur die Kamrer unerkl arlich, warum
di e Beschwerdef Uhrerin einerseits im Schei ben vom

1. April 2005 auf die Druckschriften hi ngew esen hat,
andererseits aber i m Beschwerdeschriftsatz vom 22. Jul
2008, Seite 3, 3. Absatz unm ssverstéandlich einraunt
dass di ese Druckschriften zur Stiutzung des neuen

Ei nspruchsgrundes gar nicht notwendi g sind.

Auch das im Schrei ben vom 1. April 2005 vorgebrachte
Argunent der Beschwerdefihrerin, die Patentschrift
of f enbare ni cht, wel che Abkuhl bedi ngungen bei m

Pl asmaspritzen einzustell en seien, um eine

Al um ni dbeschi chtung zu erhal ten, kann den G und der
mangel nden Ausf Uhrbarkeit nicht stitzen.

Zum ei nen beschrankt sich die Patentschrift nicht auf
di e Herstel lung von Beschi chtungen mttels CVC, PVD oder
Pl asmaspritzen, wobei |etzteres nur ein nogliches

Ver fahren zum Auftragen ei ner Al um ni dbeschi chtung i st.
Zum anderen enthalt die Patentschrift zwei
nachar bei t bare Ausf Ghrungsbei spiele mt genau
definierter Zusammenset zung der verwendeten Legi erungen
und den Verfahrenschritten wi e Schnel zen, isotherm sches
Schm eden und War nebehandel n, wobei di e genannten

Legi erungsel enente in i hrer Konbination die Bildung

ei ner internetallischen Phase mt hervorragenden

Oxi dati onsei genschaften und hoher Tenper at ur best andi g-
keit bew rken (siehe Patentschrift Absatz [0012];
Tabellen 1, 2, Absatze [0020] bis [0023]).

I m Ubrigen hat di e Beschwerdefiihrerin kei ne ei genen
Ver suchser gebni sse oder andere Bewei smttel vorgel egt,
wel che di e Nacharbeitbarkeit der patengemalR3en Lehre



- 9 - T 1639/ 08

gl aubhaft in Frage stellen. Zudem hat die
Beschwer def ihrerin auch nicht die Cel egenheit

wahr genonmen, den dargestellten Sachverhalt in der von
i hr beantragten mindlichen Verhandl ung zu erdrtern. Fur
die Kamrer ist deshal b kein G und erkennbar, warumdie
Patentschrift die Erfindung nicht so klar und deutlich
darstellen soll, dass ein Fachmann sie ausfihren kann.

5. Zusammenf assend i st deshalb festzustellen, dass die
Ei nspruchsabt ei | ung nachvol | zi ehbar und begr indet
ent schi eden hat, den verspatet vorgebrachten und nicht
substantiierten Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPU

ni cht i m Verfahren zuzul assen.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden w rd entschi eden:

1. Di e Beschwerde wird zurickgew esen.
Der Geschéftsstel |l enbeant e: Der Vorsitzende:
V. Commare T. Kriner

C3844.D



