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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

VI.

Das europadische Patent Nr. 2 432 915 (im Folgenden:
Patent) betrifft ein Gleitelement eines
Verbrennungsmotors, insbesondere ein Kolbenring, mit

einer DLC-Beschichtung des Typs ta-C.

Gegen das Patent im gesamten Umfang wurde Einspruch
eingelegt. Als Einspruchsgriinde wurden geltend gemacht
unzureichende Offenbarung (Artikel 100 b) EPU) sowie
mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tatigkeit
(Artikel 100 a) EPU).

Am Ende der miindlichen Verhandlung vor der
Einspruchsabteilung hat diese entschieden, das Patent
zu widerrufen, weil der Einspruchsgrund gemal

Artikel 100 b) EPU der Aufrechterhaltung des Patents in
der erteilten Fassung sowie in geadndertem Umfang gemal
jedem der geltenden Hilfsantrage 0B, I, IB, II, IIB,
II1, IIIB, IV, IVB, VI und VIB entgegenstehe und weil
die Hilfsantrage 0B, IB, IIB, IIIB, IVB und VIB wegen
unzuldssiger Anderung (Artikel 123 (2) EPU) nicht

gewadhrbar seien.

Die Patentinhaberin (im Folgenden: Beschwerdefiihrerin)

hat Beschwerde gegen diese Entscheidung eingelegt.

In der Mitteilung gemaBl Artikel 15 (1) der
Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) vom
7. Dezember 2018 teilte die Kammer ihre vorlaufige

Einschatzung der Beschwerde mit.

Die mindliche Verhandlung fand am 14. Februar 2019
statt.
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Antrage

Die Beschwerdefiihrerin beantragte, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und das Patent in der erteilten
Fassung, hilfsweise in geadndertem Umfang auf der
Grundlage der Anspriiche gemal der mit Schreiben vom

4. September 2015 eingereichten Hilfsantrage 0B, I, IB,
11, IIB, III, IIIB, IV, IVB, VI und VIB,

aufrechtzuerhalten.

Die Einsprechende (im Folgenden: Beschwerdegegnerin)

beantragte, die Beschwerde zuriickzuweisen.

Anspruchssatz gemall Hauptantrag

Der unabhdngige Sachanspruch 1 in der erteilten Fassung
lautet folgendermaBen (Nummerierung der Merkmale durch

die Beschwerdegegnerin hinzugefiligt) :

1 Gleitelement eines Verbrennungsmotors,
insbesondere Kolbenring,

1.1 mit einer DLC-Beschichtung des Typs ta-C,

1.1.1 die iUber ihre Dicke veranderliche
Eigenspannungen und somit zumindest einen
Eigenspannungsgradienten aufweist,

dadurch gekennzeichnet, dass

1.2 in einem mittleren Bereich (II) der Beschichtung
ein, von auBen nach innen betrachtet, negativer
Eigenspannungsgradient ausgebildet ist,

1.2.1 der bevorzugt kleiner ist als in einem innen
liegenden Bereich (III), und

1.3 dass der innen liegende Bereich (III) eine
geringere Schichtdicke aufweist als der mittlere
Bereich (II),

1.4 wobeil die Beschichtung 10 um oder dicker ist.



IX.

- 3 - T 2252/15

Die abhadngigen Anspriiche 2 bis 8 betreffen besondere

Ausfihrungsformen des in Anspruch 1 definierten

Gleitelements.

Beweismittel

a)

D4 :

D7:

D9':

Bl:

In ihrer Beschwerdebegrindung hat die
Beschwerdefiithrerin Bezug auf folgende bereits in
der angefochtenen Entscheidung genannte

Druckschrift genommen:

VDI-Richtlinie, "VDI 2840 Kohlenstoffschichten -
Grundlagen, Schichttypen und Eigenschaften",
Beuth Verlag, 2012, Seiten 1 bis 43.

Die Beschwerdefiihrerin hat folgende Dokumente
erstmalig mit ihrer Beschwerdebegriindung

eingereicht:

Donnet, C. und Erdemir, A. (Hrsg.), "Tribology of
Diamond-Like Carbon Films", Springer Science,
2008, Seiten V, 21, 90 und 106;

Diener electronic GmbH + Co. KG, "Plasmatechnik",
2. Auflage, 2008, Seite 33.

Mit ihrer Beschwerdeerwiderung hat die

Beschwerdegegnerin folgendes Dokument eingereicht:

Auszug aus Wikipedia zum Stichwort "mechanische
Spannung", 11. Juli 2016.

In Erwiderung auf die Mitteilung gemaB Artikel 15
(1) VOBK hat die Beschwerdegegnerin Bezug auf
folgende Dokumente genommen, die aber nicht

eingereicht wurden:



- 4 - T 2252/15

B2: Jahrbuch Oberflachentechnik, Band 61, 2005,
Seite 121;

B3: Erdemir, A. und Donnet, C., "Tribology
of diamond-like carbon films: recent progress and
future prospects", Journal of Physics D Applied
Physics, September 2006;

B4: Auszug aus einer PowerPoint-Prasentation,
"Dinnschichttechnologie - Charakterisierung", TU
Dresden, Fakultat Maschinenwesen, Institut fir
Fertigungstechnik, Lehrstuhl fir Laser- u.
Oberflachentechnik, 1 Seite;

B5: "Tensile Stress-Strain Properties of a-C:H
(Diamond-Like Carbon) thin Films", Volume 239
(Symposium D — Thin Films: Stresses and Mechanical
Properties III), 1991, 6509.

Das schriftsatzliche und mindliche Vorbringen der
Beteiligten lasst sich, soweit es fir diese

Entscheidung relevant ist, wie folgt zusammenfassen:

a) Hauptantrag - Artikel 100 b) EPU

Die Beschwerdefilhrerin macht geltend, dass - entgegen
der Meinung der Einspruchsabteilung - der Fachmann die
Erfindung in der ganzen beanspruchten Breite anhand des
Gesamtinhalts des Patents und mit Hilfe seines
allgemeinen Fachwissens ohne unzumutbaren Aufwand
ausfihren kénne. Das allgemeine Fachwissen sei durch
die Dokumente D4, D7 und D9' belegt. Der Fachmann
erkenne aufgrund seines allgemeinen Fachwissens, dass
im Gesamtzusammenhang von Anspruch 1 der Begriff
"Eigenspannungen" fiur Druckeigenspannungen stehe. Er
wisse namlich, dass ta-C-Beschichtungen prozessbedingt
hohe intrinsische Druckeigenspannungen aufweisen.
Ferner erhalte der Fachmann aus den Absatzen 19 und 21

der Patentschrift konkrete Hinweise, wie der gewlnschte
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Druckeigenspannungsgradient erhalten werden kénne,
nadmlich durch Verdnderung des sp3/sp2-Verhdltnisses
und/oder der Harte. SchlieBlich stelle die fehlende
Angabe einer Messmethode flur die Bestimmung der
Druckeigenspannungen kein Problem der Ausfilthrbarkeit
dar, sondern ein Problem der Rechtssicherheit und
mithin der Klarheit.

Die Beschwerdegegnerin fihrt aus, der Kern der
beanspruchten Erfindung, namlich eine ta-C-
Beschichtung, die Utber ihre Dicke veranderliche
Eigenspannungen und somit einen
Eigenspannungsgradienten aufweist, konne nicht wvon
einem Durchschnittsfachmann, der Uber die normalen
Mittel und Fahigkeiten fir routinemalige Arbeiten und
Versuche verfiige, die auf dem betreffenden Gebiet
iiblich sind, nachgearbeitet werden. Die
Beschwerdefiithrerin habe weder ein Nachschlagewerk noch
allgemeine technische Literatur eingereicht, um das
behauptete allgemeine Fachwissen zu belegen. Anspruch 1
sei im Hinblick auf die Eigenspannungen so weit
gefasst, dass er jedwede Art von Einspannungen umfasse,
wie beispielweise Druck- oder Zugeigenspannnungen. Dem
Fachmann sei unbekannt, mit welchem PVD- bzw. CVD-
Verfahren die beanspruchte ta-C-Beschichtung
hergestellt werden konne, geschweige denn wie alle
Verfahrensparameter einzustellen seien, darunter
insbesondere Substrattemperatur, Schutzgas, Gasstroémung
und Gaskonzentration, Druck, Pulsdauer,
Kathodenspannung, Ionenenergie, Bias,
Abscheidungsdichte und -geschwindigkeit. Mit Ausnahme
des Hinweises, dass Druckeigenspannungen durch Erhohung
des sp3-Anteils erhdéht werden kénnten (Absatz 19 der
Patentschrift), seien im Patent keine weiteren
Verfahrensparameter zur Herstellung der ta-C-

Beschichtung angegeben. Dem Patent sei auch nicht zu
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entnehmen, wie die Eigenspannungen zu messen seien, und

dies stelle ein Problem der Rechtssicherheit dar.

b) Zurickverweisung

Fir den Fall der Bejahung der Ausfihrbarkeit der
Erfindung beantragt die Beschwerdefiihrerin, dass die
Kammer die Fragen der Neuheit und der erfinderischen
Tatigkeit selbst entscheidet. Bei einer
Zurlickverweisung an die Einspruchsabteilung wiirde das
Verfahren nur unndétig in die La&nge gezogen, was dem

Grundsatz der Verfahrenstkonomie widersprache.

Fir diesen Fall beantragt die Beschwerdegegnerin
hingegen, dass die Sache an die Einspruchsabteilung
zuriickverwiesen wird, weil diese noch nicht alle Fragen

der Patentierbarkeit erdrtert habe.

Entscheidungsgrunde
1. Zulassung der Dokumente D7 und D9' ins Verfahren

1.1 Die mit der Beschwerdebegriindung vorgelegten Dokumente
D7 und D9' sind eingereicht worden, um nachzuweisen,
dass hohe Druckeigenspannungen eine intrinsische

Eigenschaft der DLC-Beschichtungen des Typs ta-C seien.

1.2 Die Einreichung dieser Dokumente ist als eine
sachdienliche Reaktion der Beschwerdefilhrerin auf die
Feststellung der Einspruchsabteilung in der
angefochtenen Entscheidung zu werten, dass der Wortlaut
von Anspruch 1 wie erteilt nicht darauf beschrankt sei,
dass die dort definierten Eigenspannungen

Druckeigenspannungen sind (siehe Griinde Nr. 3.4).
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Diese Dokumente dienen also dazu, das erstinstanzliche
Vorbringen der Beschwerdefithrerin weiter zu

untermauern.

Diese Dokumente waren daher ins Verfahren zuzulassen
und zu beriicksichtigen (Artikel 114 (2) EPU und Artikel
12 (4) VOBK).

Vorbringen im Zusammenhang mit B2, B3, B4 und B5

Die Beschwerdegegnerin hat erstmalig in ihrer
Erwiderung auf die Mitteilung gemaB Artikel 15 (1)
VOBK, d. h. nach der Ladung zur mindlichen Verhandlung,
auf die Dokumente B2, B3, B4 und B5 hingewiesen.

Diese Dokumente sind allerdings nicht als Anlage
eingereicht worden und stehen daher der Kammer nicht
zur Verfligung. Dabei ware es die Aufgabe der
Beschwerdegegnerin gewesen, insbesondere in diesem
spaten Verfahrensstadium, ihr gesamtes Vorbringen
einschlieBlich der von ihr als notwendig erachteten

Beweismittel einzureichen.

In der mindlichen Verhandlung hat die
Beschwerdegegnerin klargestellt, dass sie die Dokumente

B2 bis B5 nicht mehr in das Verfahren einfiihren mdchte.

Daher eribrigte sich eine Entscheidung iber die

Zulassung dieser Dokumente.

Artikel 100 b) EPU

Nach Artikel 100 b) EPU ist die Erfindung im Patent so
deutlich und vollstandig zu offenbaren, dass ein
Fachmann sie ausfiihren kann. Nach der standigen

Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist diese
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Vorschrift so zu verstehen, dass ein beanspruchter
Gegenstand anhand des Gesamtinhalts des Patents und mit
Hilfe des allgemeinen Fachwissens ohne unzumutbaren

Aufwand ausfihrbar sein muss.

Im vorliegenden Fall macht die Beschwerdegegnerin unter
Bezugnahme auf die Auffassung der Einspruchabteilung im
Wesentlichen geltend, dass Anspruch 1 im Hinblick auf
die Eigenspannungen in der ta-C-Beschichtung und auf
das Verfahren zur Herstellung dieser Beschichtung so
welt gefasst sei, dass die Erfindung nicht idber die

gesamte Breite des Anspruchs ausfihrbar sei.

Aus folgenden Grinden vermag der diesbeziigliche Vortrag

der Beschwerdegegnerin nicht zu iberzeugen.

Allgemeines Fachwissen

Bevor iUber die (ausreichende) Offenbarung der
beanspruchten Erfindung entschieden werden kann, ist
das allgemeine Wissen des Fachmanns zu bestimmen, der
gewillt ist, die beanspruchte Erfindung zu verstehen
und nachzuarbeiten, denn dieses Wissen muss der

Beurteilung dieser Frage zugrunde gelegt werden.

Aufgrund der in ihm verwendeten technischen Begriffe
richtet sich Anspruch 1 an einen Fachmann, der
einschlagige Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiet
der Kohlenstoffschichten besitzt.

Aus der Sicht der Kammer wird das allgemeine Wissen des
Fachmanns zum dem fir das Patent maBgeblichen Zeitpunkt
(19. Mai 2009) durch D4, D7 und D9' dokumentiert.

D7 ist ein Auszug aus einem 2008 verdffentlichen Buch

iber die tribologischen Eigenschaften von amorphen
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diamantdhnlichen Kohlenstoffschichten und stellt

unstreitig allgemeines Fachwissen dar.

Bei D4 handelt es sich um die vom Verein Deutscher
Ingenieure e.V. (VDI) aufgestellte Richtlinie Nr. 2840,
die eine einheitliche Einteilung und Nomenklatur der
mit den Verfahren der Vakuumbeschichtungstechnik
abgeschiedenen Kohlenstoffschichten sowie eine
Ubersicht ilber deren Eigenschaften beinhaltet. Es
handelt sich um eine allgemein anerkannte Richtlinie,
die der Fachmann kennt. Die bloBke Tatsache, dass die
VDI-Richtlinie 2840 nicht kostenlos zur Verfiligung
gestellt wird, wie die Beschwerdegegnerin geltend
gemacht hat, spielt hierbei ersichtlich keine Rolle.
Die VDI-Richtlinie 2840 entstand 2005 und wurde 2012
durch eine neue Fassung ersetzt, die im vorliegenden
Verfahren als D4 vorgelegt wurde. Wie die
Beschwerdefiithrerin ausgefiihrt hat, sind dabei die
relevanten Textpassagen der Richtlinie unverandert
geblieben. Das hat die Beschwerdegegnerin nicht
bestritten. Im Ubrigen ist die Richtlinie ausdriicklich

in Absatz 8 der Patentschrift erwahnt.

D9' ist ein Auszug aus einer 2008 verdffentlichten
Werbebroschiire. Das allgemeine Fachwissen schlieBt in
der Regel Werbebroschiiren nicht ein. Der Inhalt von D9'
spiegelt jedoch das in D4 bzw. D7 dokumentierte
allgemeine Fachwissen wider, wie die Beschwerdefiihrerin
in der miindlichen Verhandlung vorgetragen hat. Diesen
Vortrag hat die Beschwerdegegnerin ebenfalls nicht

bestritten.

Unter Beriicksichtigung dieser Dokumente ist danach
festzustellen, dass der Fachmann weiB, dass DLC ein
Akronym fir die englische Bezeichnung "Diamond-Like-

Carbon", d. h. flir einen amorphen diamantahnlichen
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Kohlenstoff, der aus einer Mischung von sp3- und sp2-
hybridisiertem Kohlenstoff besteht. Er weiB auch, dass
die Abkirzung "ta-C" flir tetraedrische wasserstofffreie
amorphe Kohlenstoffschichten steht, die lberwiegend aus
diamantahnlichen sp3-hybridisierten Bindungen bestehen
(siehe D4, Tabelle 1 in Verbindung mit Bild 5 auf Seite
16 und Punkt 2.2 auf Seite 17).

Dem Fachmann ist weiter auch bekannt, dass ta-C-
Schichten iblicherweise durch PVD-Abscheidung wvon
Kohlenstoff aus der Gasphase erzeugt werden, wobei die
Kohlenstoffionen mit hoher kinetischen Energie
(Abscheideenergie) abgeschieden werden, um einen hohen
Anteil an sp3-Bindungen zu erhalten (D4, Tabelle 1; D7,
Seite 90, Absatz 2; D9', Tabelle). Dabei ist bekannt,
dass je nach Herstellungsbedingungen der sp3-
Bindungsanteil in ta-C-Schichten zwischen 60% und 90%
liegen kann (D4, Bild 5 auf Seite 16). Der gewlnschte
sp3-Bindungsanteil kann ilber wenige wichtige
Verfahrensparameter, wie insbesondere die

Abscheideenergie, gesteuert werden.

SchlieRBlich ist dem Fachmann bekannt, dass aufgrund der
hohen Abscheideenergien ta-C-Schichten prozessbedingt
(sehr) hohe intrinsische Druckeigenspannungen
aufweisen. Diesbeziiglich wird beispielweise auf D4, D7
und D9' verwiesen:

- in D4, siehe Punkt 2.2 auf Seite 17, dort
insbesondere "Druck-Eigenspannungen";

- in D7, siehe Seite V, letzte Zeile, "large
compressive stress"; Seite 21, Absatz 2, Zeile 1,
"large intrinsic compressive stresses"; Seite 90,
Absatz 2, "internal compressive stresses,
particularly for ta-C materials"; Seite 106, Absatz

3, Zeilen 1 und 2, "compressive intrinsic stresses
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develop in films produced from energetic
particles";

- in D9', Seite 33, Absatz 5, "DLC-Schichten stehen
naturgemdss unter sehr hohen Druckeigenspannungen,
die aus dem energiereichen, fortlaufenden
Ionenbeschuss wahrend des Schichtwachstums

resultieren”.

Auf Seite 106, Absatz 2 von D7 ist zwar das
Vorhandensein von Zugeigenspannungen in DLC-Schichten
erwahnt, allerdings nur flir den besonderen Fall, dass
die Kohlenstoffionen mit geringen Abscheideenergien
abgeschieden werden (Abscheideenergie < 1 eV). Dies mag
bei a-C-Schichten vorkommen, die iberwiegend aus sp2-
Bindungen bestehen, jedoch nicht bei ta-C-Schichten,
denn bei ihnen sind zur Erzielung des hohen sp3-
Bindungsanteils hohe Abscheideenergien zwingend

erforderlich.

Eigenspannungen

Die Beschwerdegegnerin macht geltend, Merkmale 1.1.1)
und 1.2) von Anspruch 1 seien im Hinblick auf die
Eigenspannungen in der ta-C-Beschichtung so weit
gefasst, dass sie offen lassen, ob mit der
Eigenspannung Druck- oder Zugeigenspannungen gemeint
seien, und ob sie tangential, radial oder axial in der

Geometrie des Gleitelements gerichtet seien.

Dies ist aber fir sich besehen noch kein Grund zu der
Annahme, dass das Patent das Erfordernis einer

ausreichenden Offenbarung nicht erfillt.

Davon abgesehen ist beim Lesen der streitigen Merkmale
im Gesamtzusammenhang von Anspruch 1 fiir den Fachmann

aufgrund seines vorgenannten allgemeinen Wissens sofort
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erkennbar, dass der Begriff "Eigenspannungen" die
zwangslaufig auftretenden makroskopischen
Druckeigenspannungen in der ta-C-Beschichtung meint,
die parallel zur Oberflache der Beschichtung wirken und
mithin einen Widerstand gegen die Entstehung und

Fortpflanzung von Rissen bieten.

Im Ubrigen wird dieses technische Verstédndnis auch
durch die Lehre im Patent bestatigt. So wird in
Absdtzen 19 und 21 der Patentschrift ausdricklich auf
die Druckeigenspannungen verwiesen. Entgegen der
Auffassung der Beschwerdegegnerin kann dem Wortlaut von
Absatz 19 der Patentschrift nicht entnommen werden,
dass die Eigenspannungen sowohl Zug- als auch
Druckeigenspannungen sein konnten. Im 2. Satz von
Absatz 19 ("insbesondere kdonnen die
Druckeigenspannungen durch Erhdhung des sp3-Anteils
erhoht werden, was insgesamt die Ausbildung eines
Eigenspannungsgradienten ermdglicht") bezieht sich nach
Auffassung der Kammer das Wort "insbesondere" nicht auf
die Eigenspannungen als solche, sondern auf die

MaBnahmen fir die Einstellung der Druckeigenspannungen.

Eine Auslegung des in Anspruch 1 verwendeten Begriffs
"Eigenspannungen" dahingehend, dass die ta-C-
Beschichtung Zugeigenspannungen aufweist, wird der
Fachmann ausschlieBen, weil sie technisch keinen
nachvollziehbaren Sinn ergibt und zudem auch nicht mit
der Lehre des Patents iUbereinstimmt. Erstens ist eine
ta-C-Beschichtung mit Zugeigenspannungen schon nicht
herstellbar, wie vorstehend dargelegt. Zweitens wiirde
eine solche Beschichtung eine inharente
Rissanfalligkeit aufweisen und ware mithin nicht in der
Lage, die in Absatz 6 der Patentschrift angegebene
Aufgabenstellung zu ldsen, namlich, eine Beschichtung

des Gleitelements bereitzustellen, "die zuverléassig,
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lber einen moglichst langen Zeitraum, glinstige

Reibeigenschaften besitzt".

Die Beschwerdegegnerin argumentiert, der Fachmann wiirde
eine Delamination der ta-C-Beschichtung aufgrund hoher
Druckeigenspannungen erwarten, wie in D7 und D9'
erwahnt, und mithin davon ausgehen, dass die Erfindung
eine ta-C-Beschichtung mit Zugeigenspannungen betrifft.
Auch dieses Argument iberzeugt nicht. Die
Beschwerdegegnerin hat keinen Nachweis dafiir erbracht,
dass eine ta-C-Beschichtung mit Zugeigenspannungen
herstellbar ist. Der Fachmann, der bestrebt ist, eine
ta-C-Beschichtung mit einer langen Lebensdauer und
ginstigen Reibeigenschaften zu erhalten, wird MaBnahmen
ergreifen, um die intrinsischen Druckeigenspannungen in
der Beschichtung niedrig zu halten und mithin eine
ausreichende Haftfestigkeit zu gewdhrleisten (siehe

z. B. D7, Seite 21, Absatz 3).

SchlieRlich verweist die Beschwerdegegnerin in Hinblick
auf den Begriff "Eigenspannung" auf das Dokument BI1.
Dieses mag zwar belegen, dass Normalspannungen je nach
Wirkrichtung Zug- und Druckspannung genannt werden, was
allgemein bekannt ist und auch von der
Beschwerdefiithrerin nicht bestritten wird. Bl gibt aber
keinerlei Aufschluss iliber die tatsadchliche Bedeutung
des Begriffs "Eigenspannung" im Zusammenhang mit der

Erfindungslehre.

Herstellungsverfahren

Die Beschwerdegegnerin macht geltend, dass es fir den
Fachmann nicht mdglich sei, die Erfindung im gesamten
beanspruchten Bereich nachzuarbeiten, insbesondere da
das Patent keinerlei Angaben dariiber enthalte, mit

welchem PVD- oder CVD-Verfahren die ta-C-Beschichtung
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erzeugt werde und wie alle Verfahrensparameter

einzustellen seien.

Auch diese Argumentation iberzeugt die Kammer nicht.
Wie oben dargelegt weiB der Fachmann, dass ta-C-
Schichten normalerweise durch PVD-Abscheidung mit hohen
Abscheideenergien erzeugt werden. Auch kennt der
Fachmann die Parameter, welche bei der Durchfiihrung des
PVD-Verfahrens eine Rolle spielen, und weiB, wie sie
einzustellen sind, um die gewiinschten Eigenschaften der
herzustellenden ta-C-Beschichtung bestmdglich zu
erreichen. In Absatz 19 erhalt der Fachmann zudem eine
brauchbare Anleitung, um den erwlinschten
Druckeigenspannungsgradient mithilfe weniger
Routineversuche zur Bestimmung der geeigneten Parameter
des PVD-Verfahrens zu erzeugen. Dort ist namlich
erklart, dass der Druckeigenspannungsgradient durch
Veranderung des sp3/sp2-Verhdltnisses erhalten werden

kann.

Die Beschwerdegegnerin behauptet, die Ausfihrung dieser
Anleitung und der Versuche zur Einstellung der
Parameter stelle fir den Fachmann einen unzumutbaren
Aufwand dar. Diese Behauptung kann jedoch nur als
unbewiesene Vermutung angesehen werden. Insbesondere
fehlt Vorbringen der Beschwerdegegnerin, das
ernsthafte, durch nachprifbare Tatsachen untermauerte
Zweifel an der Nacharbeitbarkeit der Erfindungslehre

geweckt haben kdnnte.

Spannungsmessung

Die Beschwerdegegnerin behauptet, dass der Fachmann
aufgrund im Patent fehlender Angaben zur Messung der
Eigenspannungen die Erfindung nicht ausfiithren kdénne.

Insbesondere konne er nicht zuverlédssig feststellen, ob
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er innerhalb oder auBerhalb des Schutzbereichs arbeite.
Die Beschwerdegegnerin macht insbesondere geltend, dass
unterschiedliche Verfahren flir die Bestimmung der
Eigenspannungen existierten, mit denen voneinander

abweichende Ergebnisse erzielt wlirden.

Dieser Auffassung kann sich die Kammer aus den

folgenden Grinden nicht anschlieBen.

Wenn im Hinblick auf ein Merkmal eines Patentanspruchs
verschiedene Messmethoden existieren, die zu
unterschiedlichen Ergebnissen und mithin zu Zweifeln
bezliglich der Abgrenzung des Schutzbereichs fiithren
konnen, so betrifft das in der Regel eher den
Gesichtspunkt der Klarheit (Artikel 84 EPU) als den der
Ausfiihrbarkeit der beanspruchten Erfindung (vgl. u. a.
T 2290/12, Grunde Nr. 3.1; T 646/13, Griunde Nr. 3 und
4) .

Der im vorliegenden Fall relevante Parameter
"Eigenspannung" ist fiir den Fachmann auf dem Gebiet der
Herstellung von ta-C-Schichten ein geldufiger
Parameter. Dies wird durch die Dokumente D4, D7 und D9’
belegt. Auch ist unstreitig, dass es verschiedene
Standardverfahren zur Bestimmung von Eigenspannungen in
ta-C-Schichten gibt, wie beispielweise die wvon der
Beschwerdegegnerin selbst erwdhnte rdntgenographische

Eigenspannungsmessung.

Der Fachmann, der gewillt ist, die beanspruchte
Erfindung nachzuarbeiten, wird unter den ihm aufgrund
seines allgemeinen Fachwissens bekannten Messverfahren
ein solches auswahlen, das als geeignet fir die
Ermittlung des Druckeigenspannungsverlaufs liber die
Dicke der ta-C-Beschichtung gilt (siehe Figuren 1 und 2

der Patentschrift). Die Ermittlung des gewilinschten
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Druckeigenspannungsgradienten stellt mithin kein

Hindernis bei der Ausfihrung der Erfindung dar.

Die Beschwerdegegnerin tragt vor, dass sowohl an den
scharfen Kanten eines Kolbenrings als auch an kleinen
Vertiefungen auf seiner Oberflidche eine Uberlagerung
von Druck-, Zug- und Schereigenspannungen entstehe, und
dort eine messtechnische Erfassung der
Druckeigenspannungen nicht méglich sei. Dieser
Sachverhalt ist dem Fachmann jedoch allgemein bekannt,
weswegen er die Druckeigenspannungen nicht in der Nahe
von Kanten bzw. Vertiefungen ermitteln wird, sondern
dort, wo die Oberflache des Kolbenrings ausgedehnt und
glatt ist.

Zzusammenfassend kann die Kammer also nicht feststellen,
dass das Patent die in Anspruch 1 definierte Erfindung
nicht so deutlich und vollstandig offenbart, dass der

Fachmann sie nicht ausfihren kann.

Die Kammer kommt also zu dem Schluss, dass der von der
Beschwerdegegnerin geltend gemachte Einspruchsgrund der
unzureichenden Offenbarung (Artikel 100 b) EPU) der
Aufrechterhaltung des Patents im Umfang des
Hauptantrags der Beschwerdefiihrerin nicht

entgegensteht.

Zurlickverweisung

Die Einspruchsabteilung hat bislang nur zu der Frage
des Einspruchsgrunds nach Artikel 100 b) EPU Stellung
genommen, nicht aber zu den ebenfalls geltend gemachten
Einspruchsgrinden der mangelnden Neuheit und der
mangelnden erfinderischen Tatigkeit (Artikel 100 a)
EPU) .
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Im Hinblick auf die Fallgestaltung erscheint es der
Kammer nicht geboten, ohne eine Entscheidung der
Einspruchsabteilung iber die weiteren Einspruchsgrinde
eine eigene erste und zugleich letzte Prifung im
Beschwerdeverfahren vorzunehmen, auch wenn dies eine
zeitliche Verlangerung des Verfahrens mit sich bringen

wird.

Daher entscheidet die Kammer unter Ausibung ihrer
Befugnis nach Artikel 111 (2) EPU, die Angelegenheit an
die Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung auf
der Grundlage des geltenden Hauptantrags

zurickzuverweisen.

Auf die Hilfsantrage der Beschwerdefithrerin braucht

deswegen nicht mehr eingegangen zu werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung an die

Einspruchsabteilung zurilickverwiesen.
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