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ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.07
vom 10. August 2010

Beschwerdefuhrerin: MTU Aero Engines GmbH
Dachauer Strasse 665
D-80995 Minchen (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Priufungsabteilung des
Europdischen Patentamts, die am 30. Mai 2008
zur Post gegeben wurde und mit der die
europaische Patentanmeldung Nr. 05715061.7
aufgrund des Artikels 97 (1) EPU
zurickgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:
Vorsitzender: H. Meinders

Mitglieder: H.-P. Felgenhauer
I . Beckedorf
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Sachverhalt und Antrage

C4189.D

Gegen die Entscheidung der Prifungsabteilung, mit der
die europaische Patentanmeldung Nr. 05 715 061.7
zurickgewiesen worden ist, hat die Beschwerdefihrerin
(Anmelderin) Beschwerde eingelegt und beantragt, die
angefochtene Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf
der Basis des am 22. Dezember 2005 eingereichten

Anspruchssatzes zu erteilen.

Der geltende Anspruch 1 lautet mit einer seitens der

Kammer hinzugefligten Bezeichnung der Merkmale wie folgt:

a) Verfahren zur Beschichtung eines Werksticks, wobei

b) ein Werkstoff durch thermisches Spritzen auf das

Werkstiuck aufgetragen wird,

dadurch gekennzeichnet,

c) dass der Spritzvorgang online Uberwacht wird, indem
Eigenschaften der im Spritzstrahl befindlichen Partikel

erfasst und als Istwerte bereitgestellt werden,

d) dass die Istwerte unmittelbar oder aus den Istwerten
abgeleitete KenngrofRen mit Sollwerten verglichen werden,
und dass

e) beil Abweichung der Istwerte oder Kenngrolien von den
vorgegebenen Sollwerten Prozessparameter fur das
thermische Spritzen durch einen Regler

) auf Basis mindestens eines neuronalen Netzwerks
automatisch angepasst werden,



V.
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g) wobei ein Neuro-Fuzzy-Regler (29) verwendet wird,

h) der mindestens ein neuronales Netzwerk und Fuzzy-

Logik-Regeln miteinander kombiniert und

1) so statistische Zusammenhange zwischen Eingangsgrofen

und AusgangsgrolRen des Neuro-Fuzzy-Reglers abbildet.

Hinsichtlich des Standes der Technik wird auf die
nachstehenden, der angefochtenen Entscheidung

zugrundeliegenden, Entgegenhaltungen Bezug genommen

D1: S. Guessasma et al "Designing expert system using
neural computation in view of the control of
plasma spray processes'™, Materials and Design 24
(2003) 497 — 502

D3: US-A-6 415 272.

Nach der angefochtenen Entscheidung wird bezuglich des
Verfahrens nach dem Anspruch 1 davon ausgegangen, dass
der Regler, bestehend aus einer Kombination eines
neuronalen Netzwerks mit einer Fuzzy-Logik-Regelung, die
vorab festgelegten Prozessparameter anpasse.

Daruber hinaus sei das Verfahren nach dem Anspruch 1
sehr allgemein definiert und enthalte keine Angabe
betreffend die zu erreichenden Beschichtungseigen-
schaften (Grinde, Seite 2, 2. Absatz).

Die Entgegenhaltung D1 offenbare ein Verfahren zur
Beschichtung eines Werkstiucks durch thermisches Spritzen,

bei dem der Spritzvorgang bereits mittels eines
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neuronalen Netzwerks Uberwacht werde. Im Voraus
bestimmte Prozessparameter wirden verglichen mit "in-

flight” Parametern und angepasst.

Eine online Uberwachung sei allgemein bekannt und,
obwohl die Verwendung einer Fuzzy-Logik-Regelung in D1
nicht angesprochen werde, sei offenbart, dass eine
Feinregelung der Prozessparameter der einzige Weg zu
sein scheine, um eine komplette und effiziente Regelung

des Spritzvorgangs zu erzielen.

Weiter sei die Kombination eines neuronalen Netzwerks
mit einer Fuzzy-Logik-Regelung, bspw. aus der

Entgegenhaltung D3, allgemein bekannt.

Der Fachmann erhalte folglich aus den Entgegenhaltungen
D1 und D3 genugend Anhaltspunkte, um in naheliegender
Weise zu dem Verfahren nach dem Anspruch 1, wie auch
denjenigen nach den Unteransprichen 2 und 3, zu gelangen
(Grinde, Seite 2, Absatze 3 - 5).

Das sachliche Vorbringen der Beschwerdefihrerin (vgl.
die Beschwerdebegrindung vom 30. September 2008) ist,
wie in der (im folgenden Ladungsbescheid genannten)
Anlage zur Ladung zur mundlichen Verhandlung vom 9. Juni
2010 zusammengefasst, sinngemall 1m wesentlichen wie
folgt:

a) Ausgehend von den Unterscheidungsmerkmalen c)
und g) - 1) liege dem Anspruch 1 die Aufgabe
zu Grunde die Regelung zum thermischen
Spritzen eines Werkstuckes derart anzupassen,
dass die Qualitat des thermischen Spritzens so

gesteigert wird, dass eine zerstdrende
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Prufmethode fur die Beschichtung uberflissig
werde. Die Prufungsabteilung sei folglich von
einer unzutreffenden Formulierung der Aufgabe
ausgegangen, da diese bereits technische
Losungsansatze enthalten habe.

Die LOsung der Aufgabe liege auf einem anderen
technischen Gebiet als dem Fachgebiet der
thermisches Spritzen betreffenden
Fertigungsverfahren. Es sei folglich von einem
Fachmann betreffend dasjenige Fachgebiet
auszugehen, iIn dem die L6sung der Aufgabe lage.
Dies sei vorliegend das Fachgebiet der
Regelungstechnik, so dass von einem
diesbezuglichen Fachmann (Ingenieur der
Elektrotechnik mit Fachrichtung

Regelungstechnik) auszugehen sei.

In den Grunden der angefochtenen Entscheidung
werde es vermieden, die Entgegenhaltungen D1
und D3 zu kombinieren. Ein Versuch, diese

Entgegenhaltungen zu kombinieren, stinde auch

im Gegensatz zum "‘could-would-Ansatz™.

Stattdessen werde in unzutreffender Weise
davon ausgegangen, dass sich die Kombination
der Unterscheirdungsmerkmale c) und g) - 1) 1In
naheliegender Weise ausgehend von der
Entgegenhaltung D1 ergebe. Das dabei zu
beriucksichtigende Fachwissen werde durch die
D3 belegt.

Es bleibe dabei vollig unbericksichtigt, dass

die Unterscheidungsmerkmale In einer
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Wechselwirkung zueinanderstehen und eine
synergistische Wirkung hatten. Es konne
namlich nur durch die Kombination dieser
Merkmalsgruppen eine Qualitdtssteigerung
erreicht werden, die dazu fiuhre, dass die
zerstorende Prufmethode auf dem Gebiet der
Fertigung durch thermisches Spritzen

uberflissig werde.

) Unter Bericksichtigung dieses Sachverhalts sei
das Verfahren nach dem Anspruch 1 als auf
erfinderischer Tatigkeit beruhend und

insgesamt als patentfahig zu erachten.

Die Kammer hat zur Vorbereitung der mundlichen Verhand-
lung 1hre vorlaufige Auffassung in dem Ladungsbescheid
zum Ausdruck gebracht, in dem ausfuhrlich die folgenden
Aspekte, teilweise in Verbindung mit zu erbringendem
Nachweis, angesprochen worden sind: die Bedeutung des
Anspruchs 1, die Frage welche Merkmale gegenitber D1 als
Unterscheidungsmerkmale anzusehen sind, die Wirkung
dieser Unterscheidungsmerkmale und die sich daraus
ergebende objektive Aufgabe und schlieRlich das
Naheliegen unter Bericksichtigung des weiteren Standes
der Technik gemé&fR D3.

Die Beschwerdefuhrerin hat in Erwiderung auf den
Ladungsbescheid mit Schriftsatz vom 30. Juli 2010, ohne
sachlich auf diesen einzugehen, den Antrag auf mindliche

Verhandlung zurickgenommen.

Die mundliche Verhandlung, an deren Ende die
Entscheidung verkindet wurde, fand ungeachtet der

Ricknahme des Antrags auf mundliche Verhandlung gemal
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Regel 115 (2) EPU und Artikel 15 (3) VOBK in Abwesenheit
der Beschwerdefuhrerin am 10. August 2010 statt.

Entscheidungsgrinde

1. Gegenstand des Anspruchs 1

Betreffend das Verstadndnis des Anspruchs 1 hat die
Beschwerdefihrerin zu den in dem Ladungsbescheid (vgl.
Abschnitt 7.1) genannten Fragen, gemdfl denen u.a. zu
erortern sei, inwiewelt die angefochtene Entscheidung
zutrifft, nach der der Anspruch 1 sehr allgemein ist und
nichts Uber die zu realisierenden Beschichtungseigen-
schaften aussage (Grinde, Seite 2, 2. Absatz), nicht

Stellung genommen.

Die Kammer ist, ausgehend von den Merkmalen des
Anspruchs 1 und der Tatsache, dass die seitens der
Beschwerdefihrerin behauptete Qualitatssteigerung (vgl.
obigen Abschnitt V. a)) nicht nachgewiesen worden ist,
der Auffassung, dass die o.g. Beurteilung des
Gegenstandes des Anspruchs 1 durch die Prufungsabteilung
zutrifft.

Bezuiglich der Bedeutung der "online" Uberwachung des
Spritzvorganges nach dem Merkmal c) hat die Kammer in

dem Ladungsbescheid darauf hingewiesen (Abschnitt 7.1.1),
dass die Bedeutung dieses Merkmals zu prifen sein werde
und dass gegenwartig nicht ersichtlich zu sein scheine,
dass durch den Ausdruck "online'"™ ein uUber die
Verfahrensmerkmale d) - f) hinausgehendes Verfahren
definiert werde.

C4189.D
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Es wurde weiter ausgefiuhrt, dass, da entsprechend dem
Merkmal f) eine automatische Anpassung beil elner Ist-
/Sollwert-Abweichung erfolgen solle, dem Ausdruck
"online™ die fur derartige Regelungen ubliche Bedeutung
der Durchfihrung der Regelung in "Echtzeit'" beizumessen

ZU sein scheine.

Mangels einer diesbezuglichen Stellungnahme seitens der
Beschwerdefihrerin geht die Kammer vorliegend weiter davon
aus, dass der Ausdruck "online'" des Merkmals c) lediglich
die fur derartige Regelungen uUbliche Bedeutung der

Durchfuhrung der Regelung in "Echtzeit” hat.

2. Nachstkommender Stand der Technik

Es wird seitens der Beschwerdefiuhrerin weder bestritten,
dass die Entgegenhaltung D1 als nachstkommender Stand
der Technik zu beriucksichtigen ist, noch, dass die
Berucksichtigung des Offenbarungsgehaltes der D1 im
Hinblick auf das Verfahren nach dem Anspruch 1 nach der

angefochtenen Entscheidung unzutreffend ist.

Die Kammer teilt die Beurteilung der angefochtenen
Entscheidung, nach der D1 ein gattunggemasses Verfahren
offenbart, beil dem weiterhin das thermische Spritzen
dadurch uberwacht wird, dass entsprechend dem Merkmal T)
eine automatische Anpassung von Prozessparametern bei
Abweichungen der Istwerte oder Kenngrdl3en von
vorgegebenen Sollwerten entsprechend den Merkmalen d)
und e) auf der Basis mindestens eines neuronalen

Netzwerkes erfolgt.

C4189.D
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Unterscheidungsmerkmale

Da dem Ausdruck "online" betreffend die Uberwachung des
Spritzvorganges nach dem Merkmal c) lediglich die fiur
derartige Regelungen Ubliche Bedeutung der Durchfihrung
der Regelung i1n "Echtzeit" beigemessen werden kann (vgl.
obigen Abschnitt 1.), eine Regelung in Echtzeit auch aus
D1 bekannt ist (siehe Seite 497, linke Spalte,

Abschnitt 1), weil dort ausgefiuhrt ist "The coating
quality control of such a technique generally considers
the monitoring of the molten feedstock particle
characteristics (i.e. velocity and temperature) before
their Impingment onto the work piece to be covered ..."
und die Beschwerdefuhrerin zu diesen von der Kammer
angesprochenen Aspekten nicht Stellung genommen hat, ist
im folgenden, abweichend von der angefochtenen
Entscheidung (Grunde, Seite 2, 3. Absatz), davon
auszugehen, dass das Merkmal c) gegenuber dem Verfahren
nach D1 nicht als Unterscheidungsmerkmal bericksichtigt

werden kann.

Ubereinstimmend mit der angefochtenen Entscheidung
werden, wie In dem Ladungsbescheid (Abschnitt 7.1.2)
ausgefuhrt, die auf die Verwendung eines Neuro-Fuzzy-
Reglers gerichteten Merkmale g), h) und 1) als das
Verfahren nach dem Anspruch 1 von demjenigen nach D1
unterscheidend angesehen.

Aufgabe

Nach der Beschwerdebegrindung (Seite 2, 3. Absatz) sei
ausgehend von D1 die objektive Aufgabe darin zu sehen,
die Regelung des Verfahrens zum thermischen Spritzen

eines Werkstuckes derart anzupassen, dass die Qualitat
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dieses Spritzens derart gesteigert wird, dass eine
zerstorende Prufmethode der Beschichtung uberflussig

wird.

Da, wie ausgefuhrt (vgl. obigen Abschnitt 1.), fur das
Verfahren nach dem Anspruch 1 eine die Qualitat
steigernde Wirkung nicht nachgewiesen worden ist und der
Anspruch 1 keine diesem Ziel entsprechenden Merkmale
enthalt, ist, worauf In dem Ladungsbescheid (vgl.
Abschnitt 7.2) hingewiesen worden ist, davon auszugehen,
dass das Verfahren nach dem Anspruch 1 eine Alternative
im Hinblick auf die in D1 verwendete Regelung darstellt.
Die auf das Bereitstellen einer Alternative gerichtete
Aufgabe steht, wie in dem Ladungsbescheid ausgefihrt
(Abschnitt 7.2), im Einklang mit der in der Anmeldung
genannten Aufgabe. Sie steht weiterhin im Einklang mit
der Aufgabe, die der angefochtenen Entscheidung zugrunde
liegt (Grunde, Seite 2, vorletzter Absatz).

Naheliegen

Nach der angefochtenen Entscheidung liegt die LOsung der
0.g. Aufgabe ausgehend von D1, unter weilterer
Berucksichtigung der Entgegenhaltung D3, nahe (Grunde,
Seite 2, Absatze 2 und 3 von Unten).

Nach der Beschwerdebegrindung werde bei dieser
Beurteilung auller Acht gelassen, dass den Merkmalen c¢)
und g), h) und j) entsprechende Merkmale iIn
Wechselwirkung stinden und zu einer Synergiewirkung
fuhrten. Weiter erfulle diese Beurteilung nicht die
Kriterien betreffend den hinsichtlich der Kombination
von D1 und D3 zu bericksichtigenden "‘could-would-

Ansatzes'. SchlieRlich sei zu berucksichtigen, dass bei
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dem bei der Priufung der erfinderischen Tatigkeit
auszugehenden Fachmann von einem Ingenieur der
Elektrotechnik mit Fachrichtung Regelungstechnik

auszugehen sei.

5.3 Nach Auffassung der Kammer kann die behauptete Wirkung
der Qualitatsverbesserung mangels Nachweises nicht
bericksichtigt werden (vgl. obigen Abschnitt 1.). Ein
auf einer anderen Wirkung beruhender Synergieeffekt (vgl.
Ladungsbescheid, Abschnitt 7.3.2) wurde weder behauptet

und noch viel weniger nachgewiesen.

Bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit geht
die Kammer, Ubereinstimmend mit der Beschwerdefihrerin
(Beschwerdebegrundung, Seite 2, 4. Absatz) davon aus,
dass der zu beriucksichtigende Fachmann als Ingenieur der
Elektrotechnik mit Fachrichtung Regelungstechnik
anzusehen ist (vgl. Ladungsbescheid, Abschnitt 7.3.5).

Die Kammer erachtet die Beurteilung der angefochtenen
Entscheidung, nach der die Kombination eines neuronalen
Netzwerks (wie demjenigen nach D1) und elner Fuzzy-
Logik-Regelung dem Fachmann aus D3 bekannt ist (Grinde,
Seite 2, 3. Absatz von Unten) als zutreffend (vgl.
Ladungsbescheid, Abschnitt 7.3.4). Dabei kann nach
Auffassung der Kammer dahingestellt bleiben, ob der
Fachmann als die Lehren der Entgegenhaltungen D1 und D3
zum Auffinden einer alternativen Regelung zu derjenigen
nach D1 kombinierend erachtet wird oder ob, wovon die
angefochtene Entscheidung auszugehen scheint, D3 als
Beleg dafiur angesehen wird, dass die Kombination eines
neuronalen Netzwerks mit einer Fuzzy-Logik-Regelung
allgemein bekannt ist.

C4189.D
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Da, wie ausgefuhrt, das Verfahren nach dem Anspruch 1
durch die Kombination des nadchstliegenden Standes der
Technik gemdlR D1 mit der Lehre der D3 nahegelegt wird,
bedarf es des seitens der Beschwerdefihrerin
angesprochenen Nachweises fur das, der Offenbarung der
D3 entsprechenden, allgemeine Fachwissen nicht (vgl.
dazu die Ausfihrungen des Abschnitts 7.3.4 des

Ladungsbescheids).

Der Fachmann bedarf, ausgehend von dem Verfahren zum
thermischen Spritzen nach D1, bei dem der Spritzvorgang
auf Basis mindestens eines neuronalen Netzwerkes
angepasst wird (vgl. obigen Abschnitt 2.), fur die
weiltere Berucksichtigung der, einen Neuro-Fuzzy-Regler
entsprechend den Merkmalen g), h) und 1) als alter-
nativen Regler offenbarenden, Entgegenhaltung D3 zur
Losung der Aufgabe, die, wie ausgefiuhrt (vgl. obigen
Abschnitt 4.), nur darin besteht, eine Alternative iIm
Hinblick auf die in D1 verwendete Regelung zu finden,
auch keines besonderen Hinweises (vgl. Ladungsbescheid,
Abschnitt 7.3.4). Dies gilt insbesonders auch deshalb,
well eine besondere Wirkung fur die Regelung nach den
Merkmalen g) - 1) nicht nachgewiesen worden ist.

Der Einwand der Beschwerdefihrerin, dass die Kombination
der Entgegenhaltungen D1 und D3 bei der Priufung der
erfinderischen Tatigkeit nicht den Kriterien des "could-
would-Ansatzes" entsprache, ist folglich unbeachtlich.
Dieser Ansatz ist, wie Im Ladungsbescheid (vgl.
Abschnitt 7.3.5) dargelegt, im Allgemeinen namlich dann
nicht von Bedeutung, wenn die Aufgabe, wie vorliegend,
auf das Auffinden einer alternativen LOsung beschrankt
iIst. Grunde dafur, dass, abweichend davon, iIm

vorliegenden Fall der "could-would-Ansatz™ dennoch zu
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bericksichtigen ware wurden weder vorgetragen noch sind

sie anderweitig ersichtlich.

5.6 Das Verfahren nach dem Anspruch 1 beruht somit,
ausgehend von demjenigen nach D1 unter Berucksichtigung
des aus D3 bekannten alternativen Reglers nicht auf
einer erfinderischen Tatigkeit (Artikel 56 EPU).

Entscheirdungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurickgewiesen

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

G. Nachtigall H. Meinders
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