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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

Die Beschwerde der Beschwerdefithrerin (Einsprechende)
richtet sich gegen die Zwischenentscheidung der
Einspruchsabteilung, die feststellte, dass unter
Beriicksichtigung der von der Patentinhaberin (im
Folgenden: Beschwerdegegnerin) im Einspruchsverfahren
vorgenommenen Anderungen das Patent und die Erfindung,
die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des

Europidischen Ubereinkommens geniigen.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte mit der
Beschwerdebegriindung, die Aufhebung der angefochtenen
Entscheidung, die Zurilickverweisung an die
Einspruchsabteilung und die Rickzahlung der
Beschwerdegebiihr, hilfsweise, den Widerruf des

europaischen Patents.

Die Beschwerdegegnerin beantragte mit der
Beschwerdeerwiderung die Zuriickweisung der Beschwerde
(Hauptantrag), hilfsweise die Aufrechterhaltung des
Streitpatents in geédnderter Fassung auf Grundlage des

Hilfsantrags 1.

Die folgenden Dokumente sind fir diese Entscheidung

relevant:

D5 Us-A-5 780 171
D6 US-A-2003/0175116
D8 US-A-6 149 389
D10 US-A-2008/0038575

Im Anschluss an ihre Ladung zur mindlichen Verhandlung
hat die Kammer eine Mitteilung versandt, in der sie

ihre vorlaufige Meinung zum Ausdruck brachte, wonach es



VI.

VIT.

VIIT.

-2 - T 2039/18

fraglich erscheine, ob die angeblichen Verfahrensfehler
hinreichend substantiiert wurden. Die Kammer wies
ferner darauf hin, dass die Einwdnde nach Artikel 83
EPU moglicherweise in der miindlichen Verhandlung zu
erdortern waren und dass der Gegenstand von Anspruch 1
sowohl neu sein dirfte als auch auf einer

erfinderischen Tatigkeit beruhen dirfte.

Mit Schreiben vom 2. November 2022 erganzte die
Beschwerdefiithrerin ihre Aussagen zu den gerigten
Verfahrensfehlern und prasentierte weitere Argumente zu

ihren Einwidnden unter Artikeln 83 und 56 EPU.

Mit Schreiben vom 28. November 2022 reichte die

Beschwerdegegnerin Hilfsantrdge 2 und 3 ein.

Am 24. Januar 2023 fand eine miindliche Verhandlung vor
der Kammer statt. Am Ende der miindlichen Verhandlung

lagen folgende Antrage vor:

Die Beschwerdefiihrerin (Einsprechende) beantragte
die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung,

die Zurickverweisung an die Einspruchsabteilung und
die Rlckzahlung der Beschwerdegebiihr,

hilfsweise, den Widerruf des europédischen Patents.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte

die Zurickweisung der Beschwerde (Hauptantrag),
hilfsweise die Aufrechterhaltung des Streitpatents in
geanderter Fassung auf Grundlage des Hilfsantrags 1,
eingereicht mit der Beschwerdeerwiderung,

weiter hilfsweise auf Grundlage der Hilfsantrage 2 oder

3, eingereicht mit Schriftsatz vom 28. November 2022.

Anspruch 1 des Hauptantrags lautet:
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"Schaufelanordnung (30) einer thermischen
Stromungsmaschine mit wenigstens einer Schaufel (11),
welche in radialer Richtung in einen zu einer Achse
(16) konzentrisch angeordneten Heissgas durchstromten
Kanal (13) hineinragt und in einer Schaufelspitze (27)
endet, die mit einem Spiel (25) einem den Kanal (13)
begrenzenden Hitzeschild (12) gegeniber liegt, wobei
die Schaufel (11) und der Hitzeschild (12) in
Umfangsrichtung relativ zueinander beweglich sind, und
die Schaufelspitze (27) und der Hitzeschild (12) mit
Schichten (22, 23, 24) bedeckt sind, welche ein
gezieltes Einschleifen der Schaufelspitze (27) in den
Hitzeschild (12) ermoglichen, und wobei der Hitzeschild
(12) als aussere, abschleifbare Schicht eine pordse
Warmedammschicht (23) aufweist, dadurch gekennzeichnet,
dass die pordse Warmedammschicht (23) eine pordse
Keramikschicht ist und dass die Schaufelspitze (27)
lediglich mit einer homogenen metallischen
Abdeckschicht (24) aus MCrAlY versehen ist."

Der entscheidungsrelevante Vortrag der

Beschwerdefiithrerin lasst sich wie folgt zusammenfassen:

i) Verfahrensfehler

Die Einspruchsabteilung habe nicht alle Argumente zur
Ausfihrbarkeit aufgegriffen. Diese sei nicht darauf
eingegangen, dass eisenhaltiges MFeCrAlY bei den
Temperaturen an der Schaufelspitze nicht
oxidationsbestandig sei und dass trotz einer
aufwandigen Recherche der Beschwerdefithrerin kein
Hinweis gefunden werden konnte, dass FeMCrAlY in
Gasturbinen eingesetzt werde. Die Einspruchsabteilung
sei auch nicht auf das Argument eingegangen, dass im
Anspruch 1 des Streitpatents Ausfilhrungsbeispiele

geschiitzt wilirden, die nicht ausfihrbar sind und dass es
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in der Offenbarung kein einziges Ausfihrungsbeispiel
gebe, obwohl MCrAlY eine wichtige Rolle in der
Erfindung spiele. Die Einspruchsabteilung sei zudem
nicht auf die Ausfihrbarkeit beziiglich der Porositat
der Warmedammschicht eingegangen. Dies stelle einen
weiteren schwerwiegenden Verfahrensmangel dar. Deswegen
sel eine Ruckzahlung der Beschwerdengebiihr sowie die
Zurliickweisung der Sache an die erste Instanz

gerechtfertigt.

ii) Artikel 83 EPU

Die Erfindung sei von der Fachperson nicht ausfihrbar.
Die Fachperson fir eine thermische Strdmungsmaschine
seili in der Entscheidung nicht definiert. Solch eine
Maschine liege auf dem Fachgebiet der Physik oder des
Maschinenbaus, sodass der Fachperson die spezifischen
Kenntnisse beziglich der Materialauswahl wvon
Dichtungssystemen fehlten. Ihr sei nicht bekannt, wie
man fir die Stromungsmaschine eine pordse und dennoch
abschleifbare Keramikschicht produzieren konne.

Das Patent offenbare nicht, wofiir "M" in MCrAlY steht.
Das Metal kdénnte Eisen sein, jedoch sei FeCrAlY absolut
nicht oxidationsbestdndig. Anspruch 1 schiitze
Ausfihrungsbeispiele in groBem Umfang, die nicht
ausfihrbar seien. MCrAlY-Legierungen wirden
beansprucht, ohne ein einziges Ausfihrungsbeispiel zu
offenbaren, sodass fast unendlich viele Moglichkeiten
fir die metallische Abdeckschicht bestehen wiirden.
Ferner werde das Material des Hitzeschilds in Anspruch
1 nicht angegeben. Dartber hinaus sei nicht ausreichend
dargestellt, wie die Porositat der Warmedammschicht

gemessen wird.

Es gebe zudem keine Grundlage fir die Annahme der

Einspruchsabteilung, dass nur eine vertretbare Anzahl
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von Versuchen notwendig sei.

iii) Neuheit (Artikel 54 EPU)

Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei gegeniiber D6 nicht
neu. D6 weise eine keramische Beschichtung auf der
Schaufelspitze auf. MCrAlY sei als
Beschichtungsmaterial der Schaufelspitze geeignet und
der Fachperson sei klar, dass die Schaufelspitze heiBen
und oxidativen Bedingungen ausgesetzt wird, damit

MCrAlY auch hier implizit eingesetzt wird.

iv) Erfinderische T&tigkeit (Artikel 56 EPU)

Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruhe nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit. D5 offenbare samtliche
Merkmale des Anspruchs 1 auBer, dass die Schaufelspitze
lediglich mit einer homogenen metallischen
Abdeckschicht aus MCrAlY versehen ist. Da D5 eine
Beschichtung auf der Klingenspitze zum Abschleifen des
Hitzeschildes offenbare, biete die beanspruchte
Erfindung keinen technischen Vorteil und es konne kein
technisches Problem formuliert werden. Sollte dennoch
die zu ldsende Aufgabe, wie von der Einspruchsabteilung
formuliert, darin bestehen, eine geeignete
Oxidationsschutzschicht fir die Schaufelspitze zu
finden, offenbare D8 MCrAlY als geeignete
Korrosionsschutzschicht fir eine Turbinenschaufel. Die
Fachperson wiirde eine Legierung mit ausreichender Harte
aussuchen, um ein Einschleifen zu ermdglichen. Es gebe
keinen Grund, die Boronitridpartikel an der
Schaufelspitze beizubehalten, da MCrAlY die
erforderliche Harte liefern kédnne.

Absatz [0036] der D10 lehre der Fachperson auch, die

Schaufelspitzen mit MCrAlY zu beschichten, um neben dem
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Schutz vor Oxidation auch die mechanische Abnutzung zu

verhindern.

Die Beschwerdegegnerin hat im Wesentlichen Folgendes

vorgetragen:

i) Artikel 83 EPU

Das Patent offenbare die Erfindung so klar und
vollstandig, dass sie ausgefiihrt werden kdnne.

Die Fachperson sei nicht notwendigerweise eine einzelne
Person, sondern kénne als ein Team von Experten
betrachtet werden. Folglich ware die Identifizierung
einer geeigneten MCrAlY-Legierung und pordsen
Keramikschicht gemaB der Erfindung kein Hindernis fir
die Fachperson, die Erfindung wie beansprucht

auszufihren.

Die Absatze [0012] und [0018] des Streitpatents
enthielten alle erforderlichen Angaben zur Porositat
der Keramikschicht. Fir die Fachperson, die die
Porositédt mit jeder bekannten Methode messen wiirde,

ergeben sich keine besonderen Schwierigkeiten.

ii) Neuheit (Artikel 54 EPU)

Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei neu gegeniliber
Dokument D6, da es keine Schaufelspitze mit einer
homogenen metallischen Abdeckschicht aus MCrAlY
offenbart. MCrAlY werde lediglich als Beschichtung des
den Kanal begrenzenden Hitzeschilds offenbart (vgl.
Absatz [0030]) und gebe keinen Hinweis zu dem

Beschichtungsmaterial der Schaufelspitze.

iii) Erfinderische Tatigkeit (Artikel 56 EPU)
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Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruhe auf einer
erfinderischen Tatigkeit. Ausgehend von D5 bestehe die
zu lOsende Aufgabe darin, eine geeignete
Oxidationsschutzschicht fir die Schaufelspitze zu
finden. Weder D8 noch D10 fihrten die Fachperson zu der
beanspruchten Ld6sung. In D8 sei keinen Hinweis
offenbart, dass die darin offenbarte MCrAlY
Abdeckschicht geeignet ware, ein Einschleifen in die
porodse Keramikschicht der D5 zu ermdglichen. Gleiches
gelte fir D10, wobei die Bezugnahme der
Beschwerdefihrerin auf Absatz [0036] eine Anderung
ihres gesamten Vorbringens darstelle und daher nicht

zugelassen werden sollte.

Entscheidungsgrinde

1. Angebliche Verfahrensfehler

1.1 In ihrer Beschwerdebegriindung hat die
Beschwerdefiithrerin geltend gemacht, dass die
Einspruchsabteilung bei ihrer Entscheidung mehrere
Verfahrensfehler begangen habe, weil sie nicht auf die
Argumente der Beschwerdefilthrerin eingegangen sei. Sie
hat hierzu jedoch nicht vorgetragen, wann und wo die
entsprechenden Argumente im Einspruchverfahren

prasentiert wurden.

Artikel 12 (1) VOBK 2020 bestimmt die Grundlage des
Beschwerdeverfahrens. Diese umfasst ohne entsprechenden
Vortrag einer Partei nicht das schriftsatzliche
Vorbringen im Einspruchsverfahren, so dass die Kammer
nicht veranlasst war, das erstinstanzliche Vorbringen
der Beschwerdefithrerin von Amts wegen zugrunde zulegen.
Sie war insbesondere nicht gehalten zu recherchieren,

wann und wo die Beschwerdefiilhrerin entsprechende
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Argumente vorgebracht haben konnte. Vielmehr obliegt es
den Parteien des Beschwerdeverfahrens ihr Vorbringen so
zUu prasentieren, dass es von der Beschwerdekammer ohne
eigene Recherchen nachvollzogen und Uberprift werden
kann. Diesen Anforderungen entspricht die pauschale und
daher unsubstantiierte Behauptung, ein Argument sei von

der Einspruchsabteilung tbergangen worden, nicht.

Die Beschwerdefihrerin hat Angaben zu den Zeitpunkten
und Fundstellen der angeblich ibergangenen Behauptungen
erstmals nach Zustellung der Ladung zur mindlichen
Verhandlung mit Schriftsatz vom 2. November 2022 in
Antwort auf die vorlaufige Meinung der Kammer
prasentiert. GemaR Artikel 13(2) VOBK 2020 bleiben
Anderungen des Beschwerdevorbringens nach Zustellung
der Ladung zur mindlichen Verhandlung grundsatzlich
unbericksichtigt, es sei denn, es liegen

auBergewdhnliche Umstédnde vor.

Bei der Erdrterung der Rechtslage wahrend der
mundlichen Verhandlung vor der Kammer, raumte die
Beschwerdefihrerin ein, dass keine auBergewdhnlichen
Umstadnde vorlagen, die eine Berlcksichtigung des
verspatet eingereichten Vorbringens rechtfertigen
kénnten. Sie stiitzte sich im Ubrigen ausschlieBlich auf

ihr schriftliches Vorbringen zum Verfahrensfehler.

Mangels auBergewdohnlicher Umstdnde hat die Kammer ihr
Ermessen dahingehend ausgeiibt, das Vorbringen der
Beschwerdefihrerin zu den gerigten Verfahrensfehlern im
Schreiben vom 2. November 2022 nicht zu bericksichtigen
(Artikel 13(2) VOBK 2020) und den verbleibenden Vortrag
in der Beschwerdebegrindung mangels hinreichender
Substantiierung gemal Artikel 12 (3) VOBK 2020 (vgl.
auch Artikel 12 (2) VOBK 2007) in Verbindung mit
Artikel 12(4) VOBK 2007 nicht zu bericksichtigen.
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Mangels eines wesentlichen Verfahrensmangels besteht
keine Veranlassung flir eine Zurlckverweisung an die
Einspruchsabteilung (Artikel 111 (1) EPU) oder die
Riickzahlung der Beschwerdegebiihr (Regel 103 (1l)a) EPU).

Artikel 83 EPU

Die Kammer stellt fest, dass die Erfindung so deutlich
und vollstandig offenbart ist, dass ein Fachmann sie

ausfihren kann.

Das Argument der Beschwerdefithrerin, dass das Patent
kein Beispiel flir das Metall (M) enthalte, das fir die
MCrAlY-Beschichtung der Schaufelspitze zu verwenden
ist, hindert die Fachperson nicht am Ausfiihren der
Erfindung. Der Fachperson sind typische Metalle, die in
dieser Anwendung zu verwenden sind, allgemein bekannt.
MCrAlY Legierungen mit verschiedensten Metallen M als
Beschichtung der Komponenten bei thermischen
Stromungsmaschinen sind insbesondere auch im Stand der
Technik vielfach offenbart (siehe z.B. D2 Seite 4,
Zeilen 21 bis 25; D5 Spalte 3, Zeilen 12 bis 15 oder D6
- Absatz [0030]). In diesem Zusammenhang argumentierte
die Beschwerdefilhrerin ferner, dass die Fachperson im
Patent nicht definiert sei und sich auf dem Gebiet der
Stromungsmaschinen nicht mit der Materialauswahl wvon
Dichtungssystemen auskenne. Zunachst ist festzustellen,
dass die Fachperson selbst auf dem Gebiet der
Turbomaschinen die wichtigsten Beschichtungsmaterialien
kennen wirde, die erforderlich sind, um den harten
Prozessbedingungen in thermischen Stromungsmaschinen
standzuhalten. Selbst wenn Zweifel an einem solchen
Verstandnis bestinden, ist die fiktive Fachperson in
der Regel nicht auf eine einzelne Person beschrankt,
sondern kann als eine Gruppe von Personen aus

verschiedenen Fachgebieten, die flir die betreffende
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Anwendung typischerweise bedeutsam sind, angesehen
werden (siehe z.B. T460/87, 4.3.1). Das waren 1in diesem
Fall, z.B. ein Maschinenbauingenieur und ein
Werkstoffingenieur. Folglich hédtte die Fachperson keine
Schwierigkeiten, eine geeignete MCrAlY-Beschichtung fir

die beanspruchte Stromungsmaschine bereitzustellen.

Die Behauptung der Beschwerdefilhrerin, die Fachperson
habe nicht gewusst, wie man eine pordse Isolierschicht
herstellen konne, trifft nicht zu. In Absatz [0018] des
Patents wird diesbeziiglich eine beispielhafte YSZ-
Keramikschicht beschrieben, bei der die Porositat
erreicht wird durch Einlagerung von Polymeren, die
spater ausgeheizt werden. Bezliglich verschiedener
Porositdtsmessverfahren hat die Beschwerdefilthrerin
nicht belegt, dass sich unterschiedliche Porositaten

ergeben wurden.

Die Beschwerdefiihrerin beanstandet ferner, dass die
Fachperson nicht in der Lage sei, geeignete Materialien
fir die Warmedammschicht und die Abdeckschicht
bereitzustellen, weil sich fast unendlich viele
Moglichkeiten dafiir ergeben wlirden. Von Bedeutung ist
hier aber vor allem, dass die MCrAlY-Abdeckschicht
lediglich harter sein muss als die pordse
Keramikschicht, um ein gezieltes Einschleifen der
Schaufelspitze in den Hitzeschild zu ermdglichen. Dies
ware fir die unter Punkt 2.2 erwdahnte Fachperson

verstandlich und ohne weiteres realisierbar.

Die weitere Behauptung, dass eine eisenhaltige MCrAlY
Abdeckschicht nicht eine langhaltige und daher
ausfihrbare Losung gemal Anspruch 1 ergeben wirde, ist
nicht dberzeugend, da in Anspruch 1 nicht gefordert
wird, dass die Maschine {iber einen langeren Zeitraum in

Betrieb sein muss. Eine eventuelle Oxidation der MCrAlY
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Abdeckschicht steht demzufolge der Ausfihrbarkeit der
Erfindung gemaB Anspruch 1 nicht entgegen.

Folglich ist die Kammer zu dem Ergebnis gekommen, dass
keines der von der Beschwerdefiihrerin vorgebrachten
Argumente der Ausfilhrbarkeit der beanspruchten

Erfindung entgegensteht.

Neuheit (Artikel 54 EPU)

Die Neuheit des Gegenstandes von Anspruch 1 wurde

lediglich gegeniiber D6 in Frage gestellt.

Es ist lediglich streitig, ob D6 das folgende Merkmal
von Anspruch 1 offenbart:
"die Schaufelspitze lediglich mit einer homogenen

metallischen Abdeckschicht aus MCrAlY versehen ist".

D6 betrifft abschleifbare Beschichtungen von
Gasturbinengehdusen. Abbildung 3 zeigt eine typische
abschleifbare Beschichtung 24, die, um hohen
Temperaturen zu widerstehen, aus einer MCrAlY-
Superlegierung bestehen kann (siehe Abséatze [0029 -
0030]). Das Material der Turbinenschaufel wird nicht
offenbart. Entgegen der Behauptung der
Beschwerdefiihrerin auf Seite 6, 2. Absatz der
Beschwerdebegriindung wird auch keine Aussage zum
Material einer Abdeckschicht auf ihrer Schaufelspitze
getroffen. MCrAlY wird lediglich als Beschichtung des
den Kanal begrenzenden Hitzeschilds offenbart ([0030])
und gibt keinen Hinweis zu dem Beschichtungsmaterial

der Schaufelspitze.

In D6 fehlt daher eine eindeutige Offenbarung, dass die

Schaufelspitze lediglich mit einer homogenen
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metallischen Abdeckschicht aus MCrAlY versehen ist.

Die Neuheit des Gegenstandes von Anspruch 1 ist somit
gegeben (Artikel 54 EPU).

Erfinderische Tatigkeit (Artikel 56 EPU)

Wahrend der mindlichen Verhandlung vor der Kammer wurde
diese Sachlage erlautert. Nachdem die Kammer auf
Substantiierungsprobleme im Hinblick auf den von D2
ausgehenden Angriff gegen die erfinderische Tatigkeit
hingewiesen hat, hat die Beschwerdefiihrerin erkléart,
dass lediglich ein Einwand ausgehend wvon D5 in

Kombination mit D8 oder D10 geltend gemacht werde.

D5 offenbart samtliche Merkmale des Anspruchs 1 auBer,
dass die Schaufelspitze lediglich mit einer homogenen
metallischen Abdeckschicht aus MCrAlY versehen ist.
Dies wurde von beiden Parteien anerkannt. Die einzige
in D5 offenbarte Beschichtung auf der Schaufelspitze
wird in Sp.7, Z. 54 als ein Schleifmaterial z.B.

kubisches Bor-Nitrid ("cubic boron nitride") offenbart.

Ausgehend von dem Unterscheidungsmerkmal des Anspruchs
1 gegenliber D5, ist die zu losende objektive technische
Aufgabe darin zu sehen, eine geeignete
Oxidationsschutzschicht fir die Schaufelspitze zu

finden.

Die Ansicht der Beschwerdefihrerin, dass Anspruch 1
keinen technischen Vorteil gegeniiber D5 offenbare und
daher keine technische Aufgabe formuliert werden konne,
wird nicht geteilt. Die objektive technische Aufgabe
muss auf der Grundlage der Unterscheidungsmerkmale von
Anspruch 1 gegenitber dem nachstliegenden Stand der

Technik, in diesem Fall D5, formuliert werden. Die
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Bereitstellung einer metallischen Abdeckschicht aus
MCrAlY hat den technischen Effekt, eine
oxidationsbestandige Beschichtung auf der
Schaufelspitze bereitzustellen, so dass das formulierte
technische Problem in Punkt 4.3 tatsachlich als
objektiv angesehen werden kann. Die Kammer stimmt der
Beschwerdefiithrerin dahingehend zu, dass die
Schaufelspitze von D5, wenn sie kubisches Bor-Nitrid
enthalt, ein gezieltes Einschleifen der Schaufelspitze
in den Hitzeschild ermdglicht und dass die beanspruchte
MCrAlY-Abdeckschicht dasselbe bewirken muss. Jedoch ist
die beanspruchte MCrAlY-Abdeckschicht aus D5 nicht
bekannt und bietet somit die Grundlage fir die
Formulierung der zu lo0senden technischen Aufgabe.
Insoweit ist nicht entscheidend, ob es auch
Anhaltspunkte fiir eine verbesserte Beschichtung gibt,
da auch eine alternative Losung Grundlage flur die

objektive Formulierung der Aufgabe sein kann.

D8 gibt der Fachperson keine Hinweise darauf, wie er
die gestellte Aufgabe 1ldsen soll, um zum beanspruchten
Gegenstand zu gelangen. D8 offenbart zwar eine Schicht
aus MCrAlY auf einer Schaufel der Turbine. Jedoch
verlangt Anspruch 1 des Streitpatents, dass die
beanspruchte homogene Abdeckschicht auf der
Schaufelspitze ein gezieltes Einschleifen der
Schaufelspitze in den Hitzeschild ermdéglicht. In D8
wird nichts tber ein gezieltes Einschleifen einer mit
MCrAlY beschichteten Schaufelspitze in den Hitzeschild
offenbart. Eine Harte der MCrAlY Beschichtung wird in
D8 schlichtweg nicht angesprochen, sodass die
Fachperson keine Lehre daraus entnehmen kann, eine
entsprechend harte MCrAlY-Beschichtung auszuwédhlen, um
das beanspruchte Einschleifen der Schaufelspitze in den

Hitzeschild (wie in der D5) zu ermdglichen.
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Das Argument der Beschwerdefiihrerin, dass die
Fachperson eine Legierung mit ausreichender Harte
aussuchen wiirde, um ein Einschleifen zu ermdglichen,
ist nicht iberzeugend. D5 offenbart kubisches Bor-
Nitrid auf der Schaufelspitze um ein Einschleifen zu
gewadhrleisten (siehe Sp. 7, Zeilen 54 bis 58). Der
Fachmann hatte daher keine Anregung, eine harte
Beschichtung aus MCrAlY auf der Schaufelspitze
aufzubringen, da die kubischen Bor-Nitrid Partikel der
D5 ein Einschleifen der Schaufelspitze in die

Keramikschicht bereits ermdglichen.

Die Beschwerdefiihrerin machte geltend, die Kammer habe
in Bezug auf Artikel 83 EPU festgestellt, dass die
Fachperson in der Lage sei, eine angemessene Harte der
Schaufel im Verhédltnis zur Beschichtung zu wahlen.
Daraus folge, dass dieses relative Harteverhédltnis das
Vorliegen einer erfinderischen Tatigkeit nicht
begriinden konne. Dass trifft indes nicht zu. Eine
solche Gleichsetzung der Anforderungen von Artikel 83
und 56 EPU ist nicht gerechtfertigt. Ersterer verlangt,
dass die Erfindung im Patent selbst oder in der
eingereichten Anmeldung so vollstandig offenbart wird,
dass die Fachperson sie unter Berilicksichtung des
allgemeinen Fachwissens ausfithren kann. Im Gegensatz
dazu ist im Hinblick auf Artikel 56 EPU die Offenbarung
im Patent selbst von geringerer Bedeutung, wahrend das
aus dem Stand der Technik bekannte Wissen fir die
Frage, ob der beanspruchte Gegenstand naheliegend ist,
ausschlaggebend ist. Folglich ist die Fahigkeit der
Fachperson, eine Erfindung auf Grundlage der
Informationen im Streitpatent und im allgemeinen
Fachwissen auszufiithren, v&6llig unabhangig davon, ob ihr
Gegenstand fir dieselbe Fachperson im Hinblick auf den
Stand der Technik naheliegend ist. So ware die

Fachperson hier, wie oben dargelegt, in der Lage, eine
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bestimmte Beschichtung mit einem bestimmten Hartegrad
auf Grundlage der Beschreibung des Streitpatents und
des allgemeinen Fachwissens herzustellen, um die
Erfindung auszufihren. Das bedeutet jedoch nicht, dass
die Fachperson ausgehend von einer bestimmten
Druckschrift (hier D5) ohne Veranlassung entsprechende
MaBnahmen ergreifen wilirde. Hierzu reicht es nicht, dass
die Fachperson iiber entsprechende Fahigkeiten verfiigt,
es muss vielmehr auch eine Veranlassung fir die
MaBnahme bestehen. Diese darf nicht aufgrund einer

retrospektiven Betrachtung konstruiert werden.

Das weitere Argument der Beschwerdefiihrerin, dass eine
einfache einstufige Anderung von D5 erforderlich ware,
um den beanspruchten Gegenstand zu erreichen, ist
ebenfalls nicht {iberzeugend. Die Kammer halt viel mehr
weitere Modifikationen fiir erforderlich, namlich
erstens die Wahl von MCrAlY als geeignetem
Oxidationsschutz fir die Schaufelspitze, zweitens die
Beseitigung des Bor-Nitrids von der Schaufelspitze und
drittens die Wahl einer angemessen harten MCrAlY-
Beschichtung, um das Einschleifen zu ermdglichen. Eine
solche mehrstufige Anderung von D5, um zum
beanspruchten Gegenstand zu gelangen, kann fir die

Fachperson nicht als naheliegend angesehen werden.

Ausgehend von D5 und im Lichte der objektiven
technische Aufgabe, erhalt die Fachperson aus D8 keine
Lehre, wie sie zum beanspruchten Gegenstand gelangen
kann, ohne eine erfinderische Tatigkeit auszuiiben
(Artikel 56 EPU).

Die gleiche Schlussfolgerung ergibt sich, wenn man von
Dokument D5 ausgeht und dies mit der technischen Lehre
von D10 kombiniert. Zwar offenbart D10 die Beschichtung

von Turbinenschaufel mit MCrAlY, jedoch wird die Harte
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der MCrAlY Beschichtung in D10 nicht angesprochen,
sodass die Fachperson daraus nicht die Lehre entnehmen
kann, eine entsprechend harte MCrAlY-Beschichtung
auszuwahlen, um das beanspruchte Einschleifen der

Schaufelspitze in den Hitzeschild beizubehalten.

Das Argument der Beschwerdefihrerin, dass Absatz [0036]
der D10 die Fachperson lehre, die Schaufelspitzen mit
MCrAlY zu beschichten, um neben dem Schutz vor
Oxidation auch die mechanische Abnutzung zu verhindern,
iberzeugt nicht. Ungeachtet des Umstands, dass Absatz
[0036] und das darauf beruhende Argument zum ersten Mal
in der mindlichen Verhandlung vorgebracht wurde und
seine Zulassung nur unter auBergewdhnlichen Umstanden
erfolgen konnte (Artikel 13(2) VOBK 2020), wirde diese
Lehre die Fachperson nicht eindeutig zum beanspruchten
Gegenstand fihren. D10 offenbart namlich nicht
eindeutig ein Einschleifen der Schaufelspitze in die
metallische Abdeckschicht. In Absatz [0036] der D10
wird ein enger Sitz der Schaufelspitze 25 in einer Nut
19 offenbart, um das Entweichen von Gasen um die
Turbinenstufe herum zu minimieren. Selbst wenn die
Schaufelspitze mit einer geharteten oder schiitzenden
Schicht idberzogen ware, um mechanischer Abnutzung sowie
Korrosion und Oxidation zu widerstehen, konnte eine
solche mechanische Abnutzung durch die Gase mit hoher
Temperatur und hohem Druck verursacht werden, die durch
den Spalt zwischen der Spitze 25 und der Nut 19
entweichen. Die angesprochene mechanische Abnutzung
offenbart also nicht zwingend ein ndtiges Einschleifen

der Schaufelspitze in die Abdeckschicht.

Die Fachperson erhalt auch aus D10 keine Lehre, wie er
die ausgehend von D5 gestellte Aufgabe 1losen soll.
Daher wiirde die Fachperson nicht zum beanspruchten

Gegenstand gelangen ohne eine erfinderische Tatigkeit
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auszuiben.

Mangels weitere Einwdnde zu erfinderischer Tatigkeit

beruht der Gegenstand des Anspruchs 1 daher auf einer
(Artikel 56 EPU).

4.13

erfinderischen Tatigkeit

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurilickgewiesen.
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