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Sachverhalt und Antréage

1715.D

Auf di e europdai sche Pat entannel dung Nr. 90 890 315.6 i st
am 14. Septenber 1994 das européi sche Patent
Nr. O 434 658 erteilt worden.

Der einzige Anspruch des erteilten Patents |autet we
fol gt:

"Drehschi eberventil|l fur gasférm ge oder fl Ussige Medien,
mt einemgeteilten Gehause (1), das Anschl isse fur die
Zuf ihrung und fur di e Abfidhrung ei nes gesteuerten

Medi unms aufwei st und in dem zwei Schei ben (6, 7) aus
keram schem Mat eri al uberei nander angeordnet sind, die
mt Steuerkandlen (8) versehen und relativ zuei nander
ver drehbar sind, wobei die Scheiben (6, 7) aus

Al um ni unoxi dkeram k mt einem Anteil von m ndestens

96 Cew. - % Al um ni unoxi d und einer Porositéat von

weni gst ens annédhernd 0 % bestehen, dadurch

gekennzei chnet, dall die Scheiben (6, 7) i mwesentlichen
aus Alum niunoxid mt einer Rohdichte groRer als

3,75 g/cn?, einer Druckfestigkeit zw schen 1800 und
4000 N mm?¥, vorzugswei se weni gstens annahernd 2100 N mm¥
und einer Vickersharte von 1800-2300 HV 100 best ehen,
und dalR di e Qoerfl &henrauhi gkeit der Scheiben (6, 7),
weni gstens im Berei ch der aufeinanderliegenden Fl achen,
R, < 0,1 ist, bei einemTraganteil t, > 90 %"

Cegen das erteilte Patent haben di e Beschwerde-
gegnerinnen (Ei nsprechenden | und I1) Ei nspruch
ei ngel egt .

Si e beantragten, das Patent wegen nangel nder Neuheit
und/ oder erfinderischer Tatigkeit (Artikel 100 a) EPU)
bzw. unzurei chender O fenbarung (Artikel 100 b) EPU) im
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vol I en Unfang zu wi derrufen

Von dem i m Ei nspruchsverfahren ent gegengehal t enen
druckschriftlichen Stand der Techni k haben im
Beschwer deverfahren nur die fol genden Dokunente eine
wesentliche Rolle gespielt:

(D2) GB-A-1 154 796
(D3) FR-A-2 445 305
(D6) Werkstof fbl att "Techni sche Keram K,
Al um ni unoxi d RAPAL", der Firma Rauschert
(D20) Prospekt "Alum niunoxid fur Dicht- und
Regel schei ben" der Firma Rosenthal Technik AG

Zur Erl auterung der Harteprufung nach Vickers bzw. der
Bedeut ung verschi edener di e Cberfl &chenrauheit
betreffender Begriffe wurden auch di e deutschen Nornen
DI N 50133 (Dokunment D44) bzw. DIN 4762 (Dokunente D45
und D46) sow e das Dokunent D31 (ein Auszug aus nicht
naher identifizierter Fachliteratur) herangezogen.

Mt ihrer am2. April 1998 zur Post gegebenen
Ent schei dung hat di e Ei nspruchsabteil ung das Patent
wi der r uf en.

D e Entschei dung wurde i mwesentlichen damt begrindet,
dall sich der CGegenstand des Patents aus einer
nahel i egenden Konbi nati on der Lehren der Dokumente D2
und D20 ergebe. Dassel be gelte fiur eine Konbination der
Dokurmente D2 und D6.

Cegen di ese Entschei dung hat der Beschwerdef Ghrer
(Pat entinhaber) am 29. Mai 1998 Beschwerde ei ngel egt und
gl ei chzeitig di e Beschwerdegebihr entrichtet.
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D e Beschwerdebegr indung i st am 12. August 1998
ei ngegangen.

Der Beschwerdef ihrer beantragte, die angefochtene

Ent schei dung auf zuheben und das Patent in der erteilten
Fassung (Hauptantrag) oder hilfsweise mt demmt der
Beschwer debegr tindung ei nger ei chten Anspruch
aufrecht zuer hal t en

Der Anspruch nach Hilfsantrag ist darauf beschrankt, dal
das beanspruchte Drehschi eberventil zur Steuerung von
gasf 6rm gen Medi en verwendet wird.

In jeweiligen Erw derungen vom 23. Septenber 1998 und
22. Oktober 1998 haben di e Beschwerdegegnerinnen u. a.
di e Zul assi gkeit des Hauptantrags des Beschwerdefihrers
(Aufrechterhaltung des Patents wie erteilt) verneint,
weil er in der nundlichen Verhandl ung vor der

Ei nspruchsabtei l ung das Patent nur noch mt einem

ei ngeschrankten Anspruch verteidi gt habe.

In einer Mtteilung der Kanmmer gemal3 Artikel 11 (2) VOBK
vom 11. Januar 2000 wurde u. a. unter Verweis auf die
rel evante Rechtsprechung di e Auffassung vertreten, dald
der Hauptantrag des Beschwerdefidhrers in formaler

H nsicht nicht zu beméingel n sei

Mt Eingabe vom 8. Mai 2000 hat der Beschwerdef Ghrer
nochmal s die Begriffe "Mttenrauhwert” (R,) und
"Profiltraganteil™ (t,) eingehend erlautert und
bekraftigt, dalR es zw schen diesen Werten kei ne
Korrel ati on gebe. Al's Beweis hierfir wurden MeB3streifen
far zwei Dichtschei ben aus Al um ni unoxi dkeram k

ei ngerei cht (Dokunment D54).
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Es wurde am 6. Juni 2000 mindlich verhandel t.

Der Beschwerdefihrer hielt die mt der
Beschwer debegr tindung gestellten Antréage aufrecht.

D e Beschwer degegneri nnen beantragten, die Beschwerde
zur ickzuwei sen

Di e Ausfihrungen des Patenti nhabers zur Stiutzung sei ner
Antrage | assen sich wie fol gt zusammenf assen:

Der Kern der Erfindung liege in der Erkenntnis, dal3 es
far eine gute D chtigkeit gegenuber sowohl gasfdrm gen
al s auch fl Ussigen Medi en auf eine besondere Konbination
des Mttenrauhwerts R, und des Traganteil t,, der
Qoer fl ache der Dichtschei ben aus einer bestimten

Al um ni unoxi dkeram k ankomme. | m Dokunment D20, auf das
sich di e angefochtene Entschei dung i mwesentlichen
stitze, sei nicht einmal von dem Traganteil der dort
beschri ebenen Di chtschei ben di e Rede, geschwei ge denn
ein Hi nweis auf die beanspruchte Kombi nation von
Mttenrauhwert und Traganteil enthalten. Di e Annahne,
dalR ein niedriger Mttenrauhwert automatisch mt einem
hohen Traganteil einhergehe, sei irrig und basiere auf
ei ner fal schen Vorstellung beziglich der Oberfl &chen-
bear bei t ung keram scher Werkstoffe.

Es gehe eindeutig aus sowohl dem Dokunent D20 al s auch
dem Dokunment D3 hervor, dall der Fachmann bis zum
Zei t punkt der Erfindung bestrebt gewesen sei, eine

Qoer fl &chenstruktur zu erreichen, die eine grofl’e Anzah
von taschenf 6rm gen Vertiefungen aufweise. Eine
derartige Struktur sei mt demimvorliegenden Anspruch
vor gegebenen M ttenrauhwert R, von weniger als 0,1 und
Traganteil t, von nmehr als 90 % nicht vereinbar.
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Was das Dokunment D6 betreffe, enthalte dies nicht einm
den Hi nweis, dalR der dort dargestellte keram sche
Werkstof f fir Ventil di chtschei ben Uber haupt geei gnet
sei .

D e Beschwer degegneri nnen wi dersprachen den Ausf Uhrungen
des Beschwerdef ihrers und machten dabei i mwesentlichen
f ol gendes gel t end:

Es sei fir den Fachmann ohne weiteres ersichtlich, dafd
die Dichtigkeit einer Keram kventil schei be von ihrer
Qoerfl &chenrauheit abhange. Sollte fur bestimmte
Anwendungsber ei che, insbesondere die Steuerung von

gasf 6rm gen Medi en, eine sehr feine Oberfl achenstruktur
erwinscht sein, werde der Fachmann di e Cberfl &che der
Di cht schei be sol ange nachbearbeiten |assen, bis die
gesuchte Dichtigkeit erzielt werde. Hierbei kome er
zwangsl aufig zu einem M ttenrauhwert R, und ei nem
Traganteil t, , die mt den diesbezlglichen

Erf orderni ssen des vorliegenden Anspruchs vergl ei chbar
seien. So sei schlielBlich auch der Beschwerdef Ghrer

vor gegangen, als er Dichtschei ben aus der im Dokunent D6
beschri ebenen Keram k von der Firma Rauschert habe
anfertigen | assen.

GemalR dem Dokunent D20 sei mt dem Di cht schei ben-
Werkstof f A 1999. 7, dessen Zusamrenset zung, Dichte,
Porositat und nechani sche Ei genschaften denjenigen der

i m Anspruch definierten Al um ni unoxi dkeram k

ent spréachen, ein Mttenrauhwert R, von 0,02 erreichbar.
Di cht schei ben aus di esem Werkstoff béten sich somt u.a.
fir Gassteuerungszwecke geradezu an. Bei der Bearbeitung
der CQberfl &che einer entsprechenden D chtschei be auf

ei nen derart niedrigen Mttenrauhwert sei

ausgeschl ossen, dall man ni cht automati sch zu ei nem
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Traganteil t, von hoher als 90 % konme.

I m ibrigen |l eide die Patentschrift an ei nem

O f enbar ungsmangel bezlglich der Natur des
Schmermttels, das zw schen den Di chtschei ben

vor zusehen sei. Di e Adhasion zw schen Di chtschei ben mt
ei nem Traganteil t, von hoher als 90 % sei namich so
grof3, dal3 ei ne besti mungsgemalle Verwendung des
beanspruchten Ventils ohne geei gnete Schm erung
unmbgl i ch sei

Ent schei dungsgr inde

1715.D

Di e Beschwerde entspricht den Erfordernissen der Arti kel
106 bis 108 sowie der Regeln 1 (1) und 64 EPU. Sie ist
daher zul assi g.

Da sich der Beschwerdef Uhrer gegen den Wderruf seines
Patents wendet, kann er auf die erteilte Fassung des
Pat ents zur ickgehen, auch wenn er i m Ei nspruchsverfahren
zul et zt ei ne beschrankte Fassung vorgel egt hat. Das
Vor | egen di eser beschrankten Fassung ist né&nmlich nicht
als ein Verzicht auf Bestandteile des Patents zu
verstehen, vgl. die Entscheidungen T 123/85 (ABlI. EPA
1989, 336) und T 296/87 (ABI. EPA 1990, 195). Der
Haupt antrag des Patenti nhabers ist somt in diesem
Zusanmmenhang ni cht zu beméangel n. I n der nindlichen

Ver handl ung vor der Kammer haben di e Beschwerde-
gegnerinnen i hre diesbezuglich urspringlich geaulRerten
Bedenken zurickgestellt.

I m Gberbegriff des erteilten Anspruchs 1 wird von ei nem
Dr ehschi eberventi|l nach dem Dokunment D2 ausgegangen.
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Di e dort beschriebenen Di chtschei ben bestehen aus einer
Al um ni unoxi dkeram k mt einem Anteil von 95 %bis 100 %
Alumi niunoxid. Die jeweilige Dichtfl ache der

Di cht schei ben hat einen RMS (geonetrischen
Mttenrauhwert) von "10" - was etwa ei nem Wrt von

0,25 pmentspricht, vgl. Dokunment 31 - und ei ne Ebenheit
von weniger als drei Wellenl &ngen des Heliumichts. D e
mechani schen und physi kal i schen Ei genschaften der

Al um ni unoxi dkeram k werden ni cht naher erl autert. Das
bekannte Ventil ist insbesondere als Wasserar mat ur

konzi piert.

Laut Spalte 1, Zeilen 40 bis 47 der Streitpatentschrift
i egt der beanspruchten Erfindung di e Aufgabe zugrunde,
di e bi sher bekannten Schi eberventile mt Schei ben aus
keram schem Material weiter zu verbessern, so dal sie
sich auch fir die Steuerung von gasform gen oder
aggressiven flussigen Medi en eignen, trotzdem einfach
hergestel |t werden kdnnen, verschlei Rfest sind und eine
hohe Dichtheit gewdhrl ei sten.

D ese Aufgabe wird durch den Einsatz von Al um nium

oxi dkeram k- Di cht schei ben mt den i mkennzei chnenden
Teil des Anspruchs angegebenen mechani schen bzw.
physi kal i schen Ei genschaften und Ooerfl &chengite gel Ost.

Di e Neuheit des beanspruchten Drehschi eberventils wirde
ni cht nmehr bestritten.

Was die Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit
betrifft, wurde in der angefochtenen Entscheidung in
erster Linie auf das Dokunent D20 abgestellt. Dieser
| nf or mati onsprospekt der Firnma Rosenthal Technik i st
betitelt "Al um niunoxid fur Dicht- und Regel schei ben"
Auf Seite 3 sind die Eigenschaften von drei
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Al um ni unoxi dker am k- Wer kst of fen A 1896, A 1898 und

A 1999. 7 angegeben. Der Werkstoff A 1999.7 besteht zu
99,7 % aus Al um niunoxid, hat eine Dichte von 3,9 g/cn?,
eine Porositat von O % und ei ne Druckfestigkeit von
4000 NNm*. Di e entsprechenden Werte gemall demerteilten
Anspruch sind mndestens 96 % groRBer als 3,75 g/cn?,
weni gst ens annédhernd 0 % und zw schen 1800 und

4000 NVmm*. Daraus ist ersichtlich, daR der Werkst off

A 1997, 7 bezuglich dieser vier Eigenschaften die
Erforderni sse des Anspruchs erfullt. Die Vickers-Harte
des Werkstoffs A 1997.7 ist im Dokument D20 mit "2,3.10*
N nm#" bei einer Priflast von 2N angegeben. Der
Beschwer def Uhrer hat zu Recht mt Verweis auf Dokument
D44 kritisiert, dal die Vickers-Harte eine

di mensi onsl ose Zahl sein soll. Er folgert daraus, dald
der Fachmann di eser fal schen Angabe der Vickers-Harte
mt einer physikalischen MaRBei nheit i m Dokunment D20

kei ne Bedeutung benessen wirde. D e Kammer kann di eser
Ansicht nicht folgen, weil die notwendige Korrektur -
nam i ch Teilung durch 9,807 - dem Fachmann gel aufig ist,
was auch aus dem Dokunent D44 hervorgeht. Unter

Ber Gicksi chtigung di eses Korrekturfaktors errechnet sich
ei ne Vickers-Harte von etwa 2350, die angesichts der

nor mal en Mef3t ol eranzen und Rundungskonventi onen ni cht
signifikant von dem oberen Endpunkt des i m Anspruch
definierten Bereichs von 1800 bis 2300 abweicht. Es ist
aber hier zu benerken, dafl die Angabe "HV 100" im
Anspruch eine Priuflast von 980,7 N voraussetzt, so dal
ein exakter Vergleich der Vickers-Hirtewerte

unt er ei nander ni cht noglich ist.

Was di e Qoerfl dchenrauhi gkeit des Werkstoffs A 1999, 7
betrifft, wird ein erreichbarer R, (d. h. arithnetischer
Mttenrauhwert) von 0,02 angegeben. Der Beschwerdef Ghrer
hat die R chtigkeit dieser Angabe aus verschi edenen

1715.D Y A
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Bl i ckwi nkel n in Zweifel gezogen. Er verwei st

i nsbesondere auf di e nahere Beschrei bung des Werkstoffs
A 1896 auf Seite 2 des Dokuments D20, wonach dieser
taschenf 6rm ge Vertiefungen in der Geitflache aufweist,
die ein Schmermttelreservoir bilden, und der

Qoerfl achentraganteil 60 bis 80 % betragt. Nach seiner
Auf f assung schlielle eine derartige Oberfl &chenstruktur
die Erreichbarkeit eines Mttenrauhwerts R, von 0,02 pm
vol I'ig aus. Dariber hinaus sei sie fur Dichtscheiben zur
St euerung von gasform gen Medi en ganzlich ungeei gnet.

D ese Feststellung mag in i hrem Kern zutreffen, das
Dokunent D20 enthalt aber keine Anhal t spunkte daf tr, dafl3
di e beiden Werkstoffe A 1896 und A 1999,7, die sich

z. B. inihrer Dichte und mttlere Korngro6Re deutlich
vonei nander unterschei den, eine ahnliche Oberfl achen-
struktur aufwei sen. Der Beschwerdefihrer hat von der
Nachf ol ger-Firma der Rosent hal Techni k ei ne Bestatigung
ei ngehol t, vgl. Dokunent D52, dal} ei ne Oberfl &chengite
von R, 0,02 (pmist die Standard-Maleinheit und wird oft
- we imvorliegenden Anspruch - nicht angegeben) bei

Al um ni unoxi d- Keram k ni cht erreichbar sei. Auch wenn

di ese Aussage technisch zutreffend sein soll, ist sie
far den vorliegenden Fall von weni ger Bedeutung, weil
der erteilte Anspruch lediglich einen R, von < 0,1
erfordert. Keine G unde sind vorgebracht worden, weshalb
ei n solcher Wert bei dem Werkstoff A 1999, 7 nicht

errei cht werden koénnte.

D e Kammer ist aufgrund der Angaben i m Dokument D20
davon uUberzeugt, dalR sich der Werkstoff A 1999,7 als

D cht schei bengrundmateri al fir den Fachmann angebot en
hat, der sich die oben erwahnte Aufgabe gestellt hat. Er
wi rd ohne erfinderisches Zutun die Oberfl achengite des
Werkstoffs so | ange durch Nachbearbei tung verbessern,
bi s di e gewinschte Dichtigkeit auch gegenuber
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gasf 6rm gen Medien erreicht wird. Dabei kann er in dem
Bereich von R, < 0,1 gel angen, ohne dal3 di es routinemali g
Uber | egungen libersteigt. Insofern schlieRt sich die
Kamrer dem Vor bringen der Beschwerdegegnerinnen an. Sie
i st aber, entgegen der Ansicht der Beschwerde-
gegnerinnen, nicht davon uberzeugt, dalR bei der
Nachbear bei tung der G eitfl &che einer D chtschei be aus
dem Werkstoff A 1999,7 auf einen R, von weniger als 0,1
ein Traganteil t, von nehr als 90 % w e vomerteilten
Anspruch gefordert, sich automatisch ergeben wirde. Der
Beschwer def threr hat namich unter Verweis auf die
Dokunent e D31, D45 und D46 ei nl euchtend vorgetragen, dafl3
es i nsbesondere bei keram schen Werkstoffen nicht
noglich ist, von der Oberfl &chenkenngrofRe R, auf die

Qoer f| achenkenngrolRe t,; zu schlielen. Zur Unternmauerung
sei nes di esbeziglichen Vorbringens hat der
Beschwer def Ghrer mt Dokunment D54 MeRer gebni sse

ei ngereicht, die die Qoerfl achengite zweier

Di cht schei ben aus Al um ni unoxi dkeram k bel eucht en
sol | en. Cbwohl die Aussagekraft di eser MeRergebnisse
dadurch geschnélert ist, dalR detaillierte Angaben uber
di e betreffenden Werkstoffe fehlen, |assen sie nach

Ansi cht der Kammer doch erkennen, dall ein R, von deutlich
weniger als 0,1 mt einem Traganteil von deutlich

weni ger als 90 % durchaus vereinbar ist.

D e Kammer sieht fur den Fachmann i m gesanten

ent gegengehal t enen Stand der Techni k auch kei ne

Anregung, gezielt auf die beanspruchte Konbi nation von R,
< 0,1 und t,; > 90 % hi nzuarbeiten. Eine besondere

Konbi nati on von Cberfl &henrauhi gkeit und
Profiltraganteil wird nur imDokunent D3 angesprochen.
Nach Anspruch 8 di eses Dokunments hat die Geitflache der
Al um ni unoxi dker am k- Di cht schei ben ei ne Rauhi gkeit mt

ei nem quadrati schen Mttelwert ("val eur quadratique
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nmoyenne") von "0,20 p RA" und einen Traganteil von 85
bis 90 % bei einer Schnittlinie 0,5 Mkroneter von der
Hil | kurve. Kei ne von di esen bei den Angaben | &Rt sich
ohne weiteres mt den beanspruchten Werten vergl ei chen.
Was di e Rauhigkeit betrifft ist es nicht klar, ob sich
di e Angabe auf dem arithneti schen oder geonetrischen

M ttenrauhwert bezieht; die Abkirzung "RA" spricht nehr
fur den ersteren, der Begriff "quadratisch” mehr fur den
| etzteren. Was den Traganteil betrifft, bezieht sich die
Angabe offensichtlich auf T, s und nicht auf t,. Auf
jeden Fall ist die allgeneine Tendenz des Dokunments D3
derart zu verstehen, dall eine Ubernmal3ig glatte

G eitflache der Dichtscheiben zu verneiden ist, weil

di ese zu hohen Rei bkréaften fuhrt. Aus diesem Gund wrd
ei ne Qoerfl achenstruktur mt einer grofRen Zahl von
interkristallinen Verbindungen angestrebt, die sich mt
der zu steuernden Fl Ussigkeit fdllen kénnen, die als
Schmermttel fungiert, vgl. z. B. Seite 6, Absatz 4.
Somt ist di esem Dokunment kei ne Anregung zu ent nehnen,
fur Dichtschei ben aus dem Werkstoff A 1999.7 eine

Kombi nation von R, < 0,1 und t, > 90 % anzustreben.

Was das Dokunent D6 betrifft, ist zun&chst

festzustel l en, dalR der dort dargestellte keram sche

Wer kst of f aus Al um ni unoxi d "RAPAL" nicht als Werkstoff
far Ventildichtschei ben prasentiert wird und mt einer
polierten Cberfl &che eine Rauhigkeit R, 0,26 pm aufwei sen
sol|. Di e angesprochenen bevorzugten Anwendungsgebi ete
si nd Fadenl ei torgane und Drahtf dhrungen. Somt ist die
Ei gnung des Werkstoffs RAPAL al s Ausgangsnaterial fur
die Herstellung von D chtschei ben der in Frage kommenden
Art weni ger augenfallig als dies bei dem Werkst of f

A 1999, 7 aus dem Dokunent D20 der Fall ist. Aber sel bst
wenn man davon ausgeht, dafl der Fachmann bei der Auswahl
des Ausgangsmaterials sein Augennerk auf den Werkstof f
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RAPAL gerichtet hatte, kommt man bei der Beurteilung, ob
er entweder automatisch oder aufgrund nahel i egender
Uber | egungen zu der beanspruchten Konbi nation von R, >
0,1 und t, > 90 %gefihrt wird, zu kei nem anderen
Ergebnis als das oben erl auterte.

Der Gegenstand des erteilten Anspruchs ergi bt sich somt
ni cht in naheliegender Wise aus dem Stand der Technik
und beruht daher auf einer erfinderischen Tatigkeit
(Artikel 56 EPU).

4. In Spalte 2, Zeilen 9 und 10 sowie Spalte 3, Zeilen 6
und 7, der Patentschrift wird von der allfalligen
Verwendung ei ner geei gneten Schm erung gesprochen. Auch
wenn di e Patentschrift kei ne Angaben uber die
Beschaf f enheit und Zusammenset zung ei nes geei gneten
Schmermttels enthdlt, kann die Kammer darin keinen
O f enbar ungsmangel im Sinne von Artikel 100 b) EPU
sehen. Erstens handelt es sich bei der angesprochenen
Schm erung |l ediglich um ei ne Zusat zmaBnahne, die
gegebenenfal |l s eine leichtere Gingi gkeit des
beanspruchten Ventils ernbglicht. Zweitens ist weder
er kennbar noch vorgetragen worden, weshal b das Auffinden
ei nes geeigneten Schmermttels dber den Rahnmen das
nor mal en routi nenmal3i gen Handel ns des
Schm erungsf achmanns hi nausgehen sol | .

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. D e angefochtene Entschei dung wird auf gehoben.
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2. Das Patent wird in der erteilten Fassung
aufrechterhal ten

Der Geschéaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:

S. Fabi ani F. Gunbel
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