BESCHWERDEKAMMERN BOARDS OF APPEAL OF CHAMBRES DE RECOURS
DES EUROPAISCHEN THE EUROPEAN PATENT DE L'OFFICE EUROPEEN
PATENTAMTS OFFICE DES BREVETS

Interner Verteilerschliissel:
(A) [ -1 Verdffentlichung im ABI.

(B) [ -] An Vorsitzende und Mitglieder
(C) [ -1 An Vorsitzende
(D) [ X ] Keine Verteilung
Datenblatt zur Entscheidung

vom 6. Juni 2014
Beschwerde-Aktenzeichen: T 0029/11 - 3.2.06
Anmeldenummer: 03003199.1
Veroffentlichungsnummer: 1386687
IPC: B23K9/04, B23K10/02, B23P15/10,

FO2F3/00, F16J1/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Verfahren zur Herstellung eines Kolbens sowie Kolben

Patentinhaberin:
Federal-Mogul Nirnberg GmbH

Einsprechende:
MAHLE International GmbH
KS Kolbenschmidt GmbH

Relevante Rechtsnormen:
EPU Art. 54, 56, 123(2), 123(3)
VOBK Art. 11

Schlagwort:

Anderungen - zulédssig (ja)

Neuheit - (ja)

Erfinderische Tatigkeit - (ja)

Rechtliches Gehdr - Einspruchsverfahren - wesentlicher
Verfahrensmangel (nein)

Dieses Datenblatt ist nicht Teil der Entscheidung.
EPA Form 3030 Es kann jederzeit und ohne Bekanntmachung gedndert werden.



Eurcpiisches
Patentamt
European
Fatent Office
office europien
des brevets

Beschwerde-Aktenzeichen:

Beschwerdekammern
Boards of Appeal
Chambres de recours

European Patent Office
D-80298 MUNICH
GERMANY

Tel. +49 (0) 89 2399-0
Fax +49 (0) 89 2399-4465

T 0029/11 - 3.2.06

ENTSCHETIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.06

Beschwerdefiihrerin:
(Einsprechende 2)

Vertreter:

Beschwerdegegnerin:
(Patentinhaberin)

Vertreter:

Weitere
Verfahrensbeteiligte:

(Einsprechende 1)

Vertreter:

Angefochtene Entscheidung:

vom 6. Juni 2014

KS Kolbenschmidt GmbH
Karl-Schmidt-Strasse
74172 Neckarsulm (DE)

Greif, Thomas

Thul Patentanwaltsgesellschaft mbH
Rheinmetall Platz 1

40476 Disseldorf (DE)

Federal-Mogul Nurnberg GmbH
Nopitschstrasse 67
90441 Nirnberg (DE)

HOFFMANN EITLE

Patent- und Rechtsanwalte
Arabellastrasse 4

81925 Miunchen (DE)

MAHLE International GmbH
Pragstrasse 26-46
70376 Stuttgart (DE)

Pohle, Reinhard

Mahle International GmbH
Patentabteilung ZRIP
Pragstrasse 26-46

70376 Stuttgart (DE)

Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europaischen Patentamts, die am 4. November
2010 zur Post gegeben wurde und mit der der
Einspruch gegen das europdische Patent Nr.
1386687 aufgrund des Artikels 101 (2) EPU
zuriickgewiesen worden ist.



Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender
Mitglieder:

M.
G.
W.

Harrison
Kadner
Sekretaruk



-1 - T 0029/11

Sachverhalt und Antrage

I. Auf die am 20. Februar 2003 unter Inanspruchnahme einer
deutschen Prioritat vom 30. Juli 2002 eingereichte
europaische Patentanmeldung Nr. 03003199.1 wurde das
europadische Patent Nr. 1 386 687 erteilt.

IT. Gegen das erteilte Patent wurden, gestiitzt auf die
Einspruchsgriinde des Artikels 100(a) und (b) EPU, zwei
Einspriiche eingelegt, jeweils mit dem Antrag auf

Widerruf des Patents.

Mit ihrer am 4. November 2010 zur Post gegebenen
Entscheidung hat die Einspruchsabteilung die Einspriche
zuriickgewiesen. In ihrer Begrindung kam sie zu dem
Ergebnis, dass das Verfahren nach Anspruch 1 und der
Gegenstand des Anspruchs 7 ausfiihrbar seien sowie die
Erfordernisse der Neuheit und der erfinderischen
Tatigkeit erfillten.

III. Gegen diese Entscheidung legte die Beschwerdefiihrerin
(Einsprechende 02) am 4 Januar 2011 Beschwerde ein und
bezahlte am gleichen Tag die Beschwerdegebiihr. Mit ihrer
am 14. Marz 2011 beim Europdischen Patentamt
eingegangenen Beschwerdebegriindung verfolgte sie ihren

Antrag auf Widerruf des Patents weiter.

IVv. Die Beschwerdekammer teilte in ihrem Bescheid als Anlage
zur Ladung fiir die miindliche Verhandlung ihre vorlaufige
Auffassung mit, wonach die Beschwerde als zulassig
erscheine. Eine Verletzung des rechtlichen Gehors der
Beschwerdefithrerin im Einspruchsverfahren kdnne sie
nicht erkennen. Die Neuheit dirfte nicht in Frage
stehen, und die Begrindung der erfinderischen Tatigkeit

durch die Einspruchsabteilung sei nicht zu beanstanden.
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Am 6. Juni 2014 fand eine miindliche Verhandlung vor der
Beschwerdekammer statt, in der der folgende Stand der

Technik wieder aufgegriffen wurde:

D1: DE-A-33 39 867
D5: DE-A-21 24 595 (Patentfamilienmitglied GB 1 373 987)
E3: EP-A-0 240 308

Die Beschwerdefihrerin (Einsprechende 02) beantragte die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den

Widerruf des europaischen Patents.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die

Aufrechterhaltung des Patents mit folgenden Unterlagen:

Anspruch 1 vom 6. Juni 2014
Anspriche 2 bis 8, Beschreibung und Zeichnungen wie

erteilt.

Die unabhidngigen Anspriiche 1 und 7 lauten (Anderung des
Anspruchs 1 gegeniiber der erteilten Fassung

unterstrichen) :

"l. Verfahren zur Herstellung eines Kolbens (20), filr
Brennkraftmaschinen, der aus einer Legierung mit einem
Hauptlegierungselement und zumindest einem
Legierungselement besteht, und bei dem zumindest der
Muldenrand (14) des Kolbens (10) einer Schmelzbehandlung
unterzogen wird, dadurch gekennzeichnet, dass

die Schmelzbehandlung durch ein Lichtbogen-
Schweilverfahren erfolgt und dass nach der
Schmelzbehandlung eine Abkihlung mit einer
Geschwindigkeit von 100-1000 K/s erfolgt, und dass bei
dem SchweiBverfahren das Hauptlegierungselement als

Zusatzwerkstoff eingebracht wird, sodass die
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Konzentration des Hauptlegierungselements zumindest

bereichsweise erhdht wird.

7. Kolben (20) der aus einer Legierung mit einem
Hauptlegierungselement und zumindest einem
Legierungselement besteht, und bei dem zumindest der
Bereich des Muldenrandes (14) eine verglichen mit
anderen Bereichen feinere Struktur aufweist, dadurch
gekennzeichnet, dass

in dem Bereich mit einer feineren Struktur Partikel
vorhanden sind, die kleiner als 107° m sind, und dass
zumindest in dem Bereich mit einer feineren Struktur
eine erhdhte Konzentration des Hauptlegierungselementes

vorliegt.™

Das Vorbringen der Beschwerdefihrerin lasst sich wie

folgt zusammenfassen:

Nachdem die Einspruchsabteilung wahrend der
Einspruchsverhandlung nach Diskussion des Anspruchs 1
Uberraschend ihre Entscheidung zur Patentfahigkeit
getroffen habe, habe die Beschwerdefiihrerin zum
unabhangigen Anspruch 7 nicht mehr vortragen koénnen.
Insoweit sei ihr das rechtliche Gehodr nicht im
angemessenen Umfang gewdahrt worden, so dass eine

Rickverweisung an die erste Instanz angebracht ware.

Das Verfahren nach Anspruch 1 sowie der Kolben nach
Anspruch 7 beruhten nicht auf erfinderischer Tatigkeit.
Threr Ansicht nach sei der nadchstkommende Stand der
Technik immer noch D5, denn dieses Dokument offenbare
die Merkmale des Oberbegriffs des Anspruchs 1. Flir den
einschlagigen Fachmann auf diesem Gebiet sei es klar,
dass sowohl der Kolbenboden als auch der
Kolbenringbereich sowohl hohen thermischen Belastungen

als auch mechanischen Belastungen unterldgen, auch wenn
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die Temperatur am Kolbenboden hoher sein konne. Das gehe
zum Bespiel auch aus E3 hervor, wo beide Bereiche zur
Erhéhung der Bestandigkeit unter Zufihrung eines
Hauptlegierungselements durch Umschmelzen behandelt

wlirden.

Aus D1 seil es aber bekannt, durch Umschmelzen des
Kolbenwerkstoffs mittels LichtbogenschweiBen zusatzlich
einen Hauptlegierungsbestandteil, in diesem Fall
Aluminium zuzufihren, wodurch auch eine Erhdéhung der
Konzentration des Hauptlegierungselements moglich sei.
Auch die beanspruchte Abkihlgeschwindigkeit von 100 bis
1000 K/s liege in dem in D1 angegebenen Bereich wvon 102
bis 10° Kelvin pro Sekunde. Wende der Fachmann diese
Lehre bei einem Verfahren gemdB D5 an, so gelange er zum

beanspruchten Verfahren.

Ebenso erreiche er das beanspruchte Verfahren in
naheliegender Weise ausgehend von E3, indem er die Lehre
von D1 dort entsprechend anwende. Das beanspruchte
Verfahren beruhe daher nicht auf erfinderischer
Tatigkeit.

Die Anderung des neu vorgelegten Anspruchs 1 verstoBe
gegen Artikel 123(2) EPU, weil das hinzugefiigte Merkmal
(aus der Patentschrift Absatz [0018]) nicht selbstandig
offenbart sei. Dort sei beschrieben, dass in gleicher
Weise mit der Erhohung der Konzentration des
Hauptlegierungselements die Konzentration der iUbrigen
Legierungselemente verringert oder zumindest nicht
erhoht werde (Patentschrift Absatz [0017]), was aber im
Anspruch 1 fehle.

Die erfinderische Tatigkeit in Bezug auf den Kolben gemalB
Anspruch 7 stehe weiterhin in Frage, wozu auf die

schriftlichen Ausfilhrungen verwiesen werde.
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Die Beschwerdegegnerin trug vor, eine Verletzung des
rechtlichen Gehdrs der Beschwerdefihrerin sei fir sie
nicht erkennbar. In der Einspruchsverhandlung sei die
Diskussion des Verfahrensanspruchs 1 auch immer im
Hinblick auf den Gegenstandsanspruch 7 gefihrt worden.
Eine Zurlickverweisung sei nicht erforderlich, da es kein
grundsédtzliches Recht auf die Behandlung einer Sache in

zwel Instanzen gebe.

Bei einem Kolben der hier betreffenden Art unterscheide
der Fachmann zwischen den verschiedenen Belastungsarten.
Wahrend der Muldenrand des Kolbens sehr hoch thermisch
belastet werde, komme es im Kolbenringbereich vor allem
auf die mechanische Belastung durch den Anschlag des
Kolbenrings an den Nutflanken an. Deshalb spielten in
diesem Bereich vor allem die VerschleiBfestigkeit und
die Harte eine Rolle. Im Kolbenbodenbereich gehe es
wegen der hohen Verbrennungstemperaturen eher um die
Vermeidung der Rissbildung. Deshalb seien die MaBnahmen
zur Verbesserung der VerschleilBfestigkeit auch

verschieden.

Aus diesen Grinden seien weder eine Kombination wvon D5
mit D1 noch von E3 mit D1 naheliegend, weil die
Anforderungen an die VerschleiBfestigkeit jeweils auf
verschiedenen Ursachen beruhten, die nicht ohne weiteres
Ubertragbar seien. Eine Erhdohung der Bestandigkeit gegen
thermische Ermiidung durch zumindest bereichsweise
Erhéhung der Konzentration des
Hauptlegierungsbestandteils durch Schmelzbehandlung des
Muldenrandes werde durch den Stand der Technik nicht

nahegelegt.

Aufgrund der neuen Argumentation der Beschwerdefiithrerin

seili die Vorlage eines eingeschrankten Anspruchs
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gerechtfertigt, in dem diese Erhdhung der Konzentration
des Hauptlegierungsbestandteils explizit angegeben

werde.

Entscheidungsgrinde

1. Die Beschwerde ist zuldssig.

2. Keine Zuriickverweisung an die erste Instanz wegen

VerstoBes gegen das rechtliche Gehdr (Artikel 11 VOBK)

2.1 In ihrem Bescheid hat die Kammer ausgefiihrt, dass sie
keine Verletzung des rechtlichen Gehors der
Beschwerdefiihrerin erkenne. Unabhangig davon, ob der
Angriff mangelnder Neuheit in der Verhandlung vor der
Einspruchsabteilung aufrechterhalten wurde oder nicht,
sind in den Entscheidungsgriinden iber die Zuriickweisung
der Einspriiche alle von der Einsprechenden 02
vorgebrachten Einspruchsgriinde behandelt worden, so auch
die Neuheit (Punkt 11) und die erfinderische Tatigkeit
(Punkt 12.3 bis 12.5) des Gegenstands des Anspruchs 7.

2.2 Die Aspekte der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit
sind materiell-rechtliche Erwagungen. Eine Verletzung
des rechtlichen Gehodrs lage auch dann nicht vor, wenn
die Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung von einem
unzutreffenden Stand der Technik ausgegangen ware. Hinzu
kommt hier noch die Tatsache, dass die es nicht
unsachgerecht war, dass Einspruchsabteilung von E3 als
nachstkommenden Stand der Technik ausging, denn beim
Verfahren nach D1/D5 ist noch eine Nachbearbeitung
erforderlich, wogegen nach E3 das verstarkende
Fillmaterial direkt durch SchweiBen aufgebracht wird.

Deshalb trifft die Meinung der Einspruchsabteilung
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ohnehin zu, dass D1/D5 im Hinblick auf die beanspruchten

Losungen nicht mehr offenbart als E3.
Anderungen (Artikel 123 (2), 123(3) EPU)

Von der Beschwerdefithrerin wurde bemédngelt, dass das im
Anspruch 1 hinzugefiigte Merkmal aus dem
Offenbarungszusammenhang isoliert worden sei. Die in
Absatz [0018] (Patentschrift) bzw. [0020] (A-Dokument)
beschriebene zumindest bereichsweise Erhohung der
Konzentration des Hauptlegierungselementes stehe im
Zusammenhang mit der Verringerung der Konzentration der
anderen Legierungselemente, wie in Abschnitt [0020] (A-

Dokument) angegeben.

Die Kammer stellt fest, dass die Konzentrationserhodhung
des Hauptlegierungselements entsprechend Absatz [0020]
dort allein und ohne Bezug zu den anderen
Legierungselementen offenbart ist. Wenn sich die
Konzentration des Hauptlegierungselementes zumindest
bereichsweise erhdht, muss logischerweise die
Konzentration der anderen Legierungselemente abnehmen.
Der in Abschnitt [0019] (A-Dokument) bzw. [0017]
(Patentschrift) beschriebene Effekt tritt daher
zwangslaufig auf, so dass sich dieses ,weggelassene“, in
der Beschreibung offenbarte Merkmal implizit eindeutig

auch im gedanderten Anspruch wiederfindet.

Die Anderung des Anspruchs 1 ist daher unter Artikel
123(2) EPU zuldssig. Da ein Merkmal hinzugefiigt worden
ist, handelt es sich auch um eine Einschrankung des
erteilten Anspruchs, so dass Artikel 123(3) EPU
ebenfalls erfiillt ist.

Neuheit (Artikel 54 EPU 1973)
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Die Neuheit der Gegenstdnde der unabhangigen Anspriiche 1
und 7 wurde in der mindlichen Verhandlung vor der
Beschwerdekammer nicht mehr gesondert angegriffen. Die
Kammer kommt zum Ergebnis, dass keine der
Entgegenhaltungen ein Verfahren offenbart, bei dem in
der Schmelzbehandlung des Muldenrandes die Konzentration
des Hauptlegierungselements zumindest bereichsweise

erhoht wird.

In gleicher Weise ist diesem Stand der Technik kein
Kolben entnehmbar, bei dem im Bereich des Muldenrandes
mit einer feineren Partikelstruktur eine erhdhte

Konzentration des Hauptlegierungselements vorliegt.

Erfinderische Tdtigkeit (Artikel 56 EPU 1973)

Als nachstkommender Stand wurde von der
Beschwerdefithrerin nach wie vor D5 angesehen, wenngleich
sie nicht ausschloss, dass auch von E3 ausgegangen
werden konne. Aus D5 sind ein gattungsgemaBer Kolben und

ein Verfahren zu dessen Herstellung bekannt.

E3 offenbart nach Ansicht der Beschwerdefiihrerin einen
entsprechenden Kolben, bei dem die Bestandigkeit sowohl
gegen mechanische und thermische Belastungen mit

denselben MaRBnahmen erhdht werden soll.

Von diesem Stand der Technik unterscheidet sich das
Verfahren nach Anspruch 1 dadurch, dass bei der
Schmelzbehandlung durch ein Lichtbogen-SchweiBlverfahren
das Hauptlegierungselement als Zusatzwerkstoff
eingebracht wird, sodass die Konzentration des
Hauptlegierungselements zumindest bereichsweise erhoht
wird. Entsprechend liegt gemd@B Anspruch 7 im Kolben in

dem durch die Schmelzbehandlung entstandenen Bereich des
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Muldenrandes mit feinerer Partikelstruktur eine erhdhte

Konzentration des Hauptlegierungselements vor.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren
zur Herstellung eines Kolbens und einen Kolben zu
schaffen, durch die eine verbesserte Bestandigkeit des

Kolbens gegen thermische Ermidung erzielt werden kann.

Die Beschwerdefiihrerin argumentierte, aus E3 (Seite 1,
Zeilen 6 bis 10) lese der Fachmann ohne weiteres mit,
dass die gleiche Umschmelzbehandlung unter Zufihrung
eines weiteren Legierungselements flr den Kolbenboden
und die Ringnuten durchgefithrt werde. Deshalb erhalte er
durch D1 (Seite 5, letzter Absatz) bereits den
entscheidenden Hinweis, bei der Umschmelzbehandlung
einen Uberwiegend Aluminium als Hauptlegierungselement
enthaltenden Zusatzwerkstoff zuzufilthren, wobei sich auch
eine erhdhte Konzentration des Hauptlegierungselements
einstelle. Wende er diese Lehre bei den
Kolbenherstellungsverfahren nach D5 oder E3 an, so
gelange er in naheliegender Weise zu den beanspruchten

Losungen.

Die Kammer vermag dieser Argumentation nicht zu folgen.
Der Fachmann wird beim Studium von E3 allein aufgrund
seines allgemeinen Fachwissens zwischen den Belastungen
des Kolbenbodens und des Kolbenringbereichs
unterscheiden. Wahrend der Muldenrand im Kolbenboden vor
allem durch die bei der Verbrennung entstehende sehr
hohe Temperatur beansprucht wird und daher zur
Rissbildung neigt, wird der Kolbenringbereich, der
ohnehin besser kiihlbar ist als der Kolbenboden, vor
allem mechanisch durch das wiederkehrende Anschlagen des
Kolbenringes belastet, wobei die thermische Belastung
eine geringere Rolle spielt. Entsprechend werden in E3

(Seite 7, Anspriiche 2 und 3) auch unterschiedliche
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Zusatzwerkstoffe genannt, namlich Aluminium im Anspruch
2 und Siliziumkarbid oder Siliziumnitrid in Anspruch 3.
Der Fachmann erkennt aufgrund seines allgemeinen
Fachwissens, dass sich Aluminium eher zur Verbesserung
der Duktilitdt einer Legierung, d.h. Bestandigkeit gegen
hohe Temperatur eignet, wahrend Siliziumkarbid oder -
nitrid zur Erhdhung der Harte dienen. Von einer Erhdhung

der Al-Konzentration ist in E3 ohnehin keine Rede.

Als Folge dieser Differenzierung wird der Fachmann die in
D1 angesprochene MaBnahme, wo es eindeutig um den
Kolbenringbereich geht, gerade nicht ,zufallig™ auf den
Kolbenboden iibertragen, weil im Kolbenringbereich eine
hohe Harte und Bestandigkeit gegen mechanische Belastung
erwlinscht ist. Dabei ist noch zu beriicksichtigen, dass
in D1 der Kolbenrohling aus einer Legierung mit knapp
70% Aluminium als Hauptlegierungselement besteht, wobei
bei der Schmelzbehandlung Elektroden aus AlSil2 und
NiCu30Fe verwendet werden. Da eine Hartlegierung (Seite
6, 1. Zeile) erzielt werden soll, die die Bestandigkeit
gegen mechanische Belastung erhoht und die mit einer
Erhohung der Al-Konzentration nicht erreichbar ist, wird
der Fachmann die Lehre von D1 gerade nicht zur Losung
des thermischen Problems am Muldenrand des Kolbenbodens

aufgreifen.

Die Abkihlgeschwindigkeit nach Anspruch 1 liegt im
Bereich von 100 bis 1000 K/s, der innerhalb des in D1
(Seite 5, 1. Absatz) genannten Bereichs von 100 bis
100.000 K/s liegt. Aus dem allgemeinen Fachwissen geht
unstreitig hervor, dass bei hoher Abkiithlgeschwindigkeit
eine feine Partikelstruktur erzielbar ist. Einen Hinweis
oder eine Anregung, diese Partikelstruktur gleichzeitig
bei einer Erhdhung der Konzentration des
Hauptlegierungselements zu nutzen, ist keiner der im

Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen zu entnehmen.
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5.8 Das Verfahren nach Anspruch 1 und der Gegenstand des
Anspruchs 7 gelten daher als auf erfinderischer

Tatigkeit beruhend.

5.9 Die abhangigen Anspriiche 2 bis 6 und 8 enthalten weitere,
nicht naheliegende Ausgestaltungen des Verfahrens nach
Anspruch 1 und des Gegenstands des Anspruchs 7 und

erfiillen ebenfalls die Erfordernisse des Ubereinkommens.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1 Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird an die Einspruchsabteilung zurlickverwiesen
mit der Anordnung, das europdische Patent mit folgenden
Unterlagen aufrecht zu erhalten:

Anspruch 1 vom 6. Juni 2014

Anspriche 2 bis 8, Beschreibung und Zeichnungen wie

erteilt.
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