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Sachverhalt und Antréage

2528.D

I n ei ner Zwi schenent schei dung hat die

Ei nspruchsabt ei | ung ent schi eden, dass das Européi sche
Patent 553 114 (Annel denumer 91 916 565.4) unter

Ber Gicksi chtigung der im Ei nspruchsverfahren

vor genomrenen Anderungen den Erforderni ssen des EPU
genuge. Cegen di ese Entschei dung haben bei de

Ei nsprechenden Beschwerde eingel egt. Das Patent betrifft
ein Bauteil aus Stahl mt gal vani sch aufgebrachter

Kor r osi onsschut zschi cht.

I n der angefochtenen Entschei dung wurden unter anderem

f ol gende Druckschriften genannt:

Ell/1 EP-A-0 288 677
El/1 SAE Techni cal Paper Series, 1984 "Extended
Bearing Life in Of-H ghway Equi pnent"”

D e Einspruchsabteilung sah die Druckschrift EIl/1 als
nachst kormenden Stand der Technik an. Ein

unt er schei dendes Mer kmal der unabhéangi gen Anspriche sei

i n der Zusanmmenset zung der Korrosionsschicht zu sehen,
wel che eine binare Zn-Co, Zn-Fe oder Zn-N Schicht sei
Kei ne der verfugbaren Druckschriften schl age eine

Zi nkl egi erung al s gal vani sch auf gebrachte Beschi chtung
fur V&l zl ager vor. Der vom Patentinhaber beschriebene
Ef f ekt des Einl aufens, bei demdie Schicht in die

Qoerfl &chenrauhi gkeit des Lagerteils eingearbeitet werde,
sei fur duktile Zi nklegi erungen durchaus gl aubhaft und
fur einen Fachmann in Kenntnis des Standes der Technik
ni cht vorhersehbar. I m Gegensatz zum PVD- Verfahren
ergebe sich zudem der Vorteil, dass die gal vani sche
Beschichtung in G oliseri e handhabbar sei. Eine durch die
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Ei nsprechende 11 geltend gemachte of f enkundi ge
Vor benut zung sei nicht ausreichend substantiiert worden.

Di e Einsprechende EIl bot Zeugen fir die angebliche
of f enkundi ge Vor benut zung an. I m Laufe des
Beschwer dever f ahrens nahm di e Ei nsprechende EIl ihren

Ei nspruch zurick

| m Beschwer deschriftsatz der verbl ei benden
Beschwer def threrin (= Ei nsprechende ElI) wirden als Stand
der Technik lediglich die Druckschriften EII/1 und EI/1
di skutiert.

In ei nem Bescheid teilte die Kanmer den Parteien mt,
dass Zweifel an der Richtigkeit der Argunentation der
Beschwer def Uhrerin in Bezug auf eine O fenbarung einer
gemall den Pat ent ansprichen gewahl ten bi naren

Korrosi onsschut zschicht in der Druckschrift EII/1

best inden. Di e Kammer konne aufller dem kei nen G und
erkennen, naher auf die mt der zurickgezogen Beschwerde
ei ngef ihrten Druckschriften ei nzugehen. Zudemteilte die
Kammer mt, dass der nachste Verfahrensschritt eine
abschl i eRende Ent schei dung sein konnte.

I n Erwi derung des Beschei ds der Kammer, beantragte die
Beschwer def Uhrerin ei ne Entschei dung nach Lage der Akte.
Di e Beschwerdegegnerin (= Patentinhaberin) erklarte ihr

Ei nverstandni s zu den Ausf idhrungen der Kammer.
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St andpunkt der Beschwer def Ghrerin

Antr ag: W derruf des Patents.

Argunent ati on der Beschwerdef Ghrerin

Der Beschwerde |liegen die fol genden Leitpunkte zugrunde:

i) D e Entschei dung der Ei nspruchsabteil ung beruhe
auf einer nicht ausrei chenden Bewertung der
Druckschrift EIl/ 1.

i) Gegenuber den Druckschriften EIlI/1, EI/1 weise
di e auf der Basis der Entschei dung gewédhrte
Fassung mangel nde Erfi ndungshéhe auf.

| nsbesondere seien imAnspruch 5 b) der Druckschrift
ElI/1 der Beschi chtungswerkstoff Zink und im

Anspruch 5 a) als zuséatzlicher Legierungswerkst of f

Ni ckel aufgefihrt. Mt den angegebenen Werkstoffen genald
den Ansprichen 2 und 5 der Druckschrift EIlI/1 seien

zahl rei che binare und terndre Konbi nati onen zu bil den
Damt gehe aus den Ansprichen 2 und 5 explizit der

bi ndre Beschi chtungswerkstoff Zn/Ni hervor. Dies treffe
i dentisch den Werkstoff imgewdhrten Anspruch 3 des

Pat ent s gemal3 der angefochtenen Entscheidung. D e

Legi erungszusatze Co oder Fe genmal3 dem unabhangi gen
Anspruch 1 bzw. 2 seien dem Fachmann bestens bekannt.
Si e seien durch einfache Versuche zu ermtteln, die sich
aus der Anforderung ergeben, eine entsprechende

prei swerte Lésung zu finden. Der Fachmann sei ohnehin zu
sol chen Versuchen gezwungen, da dem Streitpatent keine

H nwei se zu entnehnen seien, wie er die Legierungen
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auszuwahl en habe. | hm genige die Kenntnis der ElII/1
und EI/1, um zum Annel degegenst and zu kommen.

St andpunkt der Beschwer degegnerin (Patentinhaberin)

Antr ag: Zur uckwei sung der Beschwer de.

Argument ati on der Beschwer degegnerin

Das Wl zl agerbauteil nach dem Streitpatent unterscheide
sich von der Lehre der Druckschrift ElII/1 dadurch, dass
di e Schicht binar und gal vani sch auf das Bauteil

auf gebracht sei. Die Schicht sei dinner als die

oerfl &chenrauheit des Bauteils. Die Druckschrift EII/1
of f enbar e dengegeniber ei nen m ndestens terndren PVD
auf get ragenen Beschi cht ungswer kst of f.

Das Merkmal, wonach die Oberfl &chenrauhi gkeit RZ des
Bauteils 0,3 bis 9,0 nmund die Schichtdicke der

Korrosi onsschicht 0,1 bis 30 mm betrage, sei der
Druckschrift E1/1 nicht zu entnehnen. Die erfinderische
Tatigkeit bestehe darin, einnmal die Bedingung

auf zufi nden, wonach di e Schutzschi cht dinner sei als die
Qoer fl &chenrauhi gkeit des Bauteils, und zum anderen
Bereiche fir die D cke der Schutzschicht und fur die
Rauhi gkei t anzugeben, wodurch di ese Bedi ngung erfullt

sei .
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Unabh&ngi ge Anspriche

Der Wortlaut der unabhangi gen Anspriche 1 bis 3 |autet
wi e folgt:

"1. W4l zl agerbauteil aus Stahl, das eine Harte von

m ndestens 650 HV aufwei st und an seiner Cberflache mt

ei ner gal vani sch auf gebrachten bi ndren Korrosionsschicht,
di e ei ne ZnCo- Schicht ist und dunner ist als die

Qoer f | &chenr auhi gkeit des gehéarteten Bauteils, die

di eses vor dem Auf bri ngen der Schutzschicht hatte, wobei

di e Qberfl achenrauhigkeit RZ des Bauteils 0,3 bis 9,0 mm

und di e Schi chtdi cke der Korrosionsschutzschicht 0,1

bis 3,0 mm betragt.

2. WAl zl agerbauteil aus Stahl, das eine Harte von

m ndestens 650 HV aufwei st und an seiner Cberflache mt

ei ner gal vani sch auf gebrachten bi ndren Korrosionsschicht,
di e ei ne ZnFe-Schicht ist und dunner ist als die

Qoerfl &chenrauhi gkeit des geharteten Bauteils, die

di eses vor dem Auf bri ngen der Schutzschicht hatte, wobei
di e Qberfl achenrauhigkeit RZ des Bauteils 0,3 bis 9,0 mm

und di e Schi chtdi cke der Korrosionsschutzschicht 0,1

bis 3,0 mm betragt.

3. Wl zl agerbauteil aus Stahl, das eine Harte von

m ndestens 650 HV aufwei st und an seiner Cberflache mt

ei ner gal vani sch auf gebrachten bi ndren Korrosionsschicht,
di e eine ZnN -Schicht ist und dinner ist als die

Qoerfl &chenrauhi gkeit des geharteten Bauteils, die

di eses vor dem Auf bri ngen der Schutzschicht hatte, wobei

di e Qberfl achenrauhigkeit RZ des Bauteils 0,3 bis 9,0 mm
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und di e Schi chtdi cke der Korrosionsschutzschicht 0,1

bis 3,0 nmm betragt."

Ent schei dungsgr inde

4.1

2528.D

Di e Beschwerde erfillt die in Regel 65 (1) EPU genannten
Bedi ngungen und ist somt zul &ssig.

Da di e Einsprechende EIl ihren Ei nspruch zurickzog,

bl ei ben als Parteien lediglich die Ei nsprechende El als
Beschwer def Uhrerin und die Patentinhaberin als

Beschwer degegneri n.

Artikel 123 (2) und (3) EPU

Di e Anspruche 1 bis 3 entsprechen inhaltlich einer

Konbi nati on des erteilten Anspruchs 1 mt ei nem der
erteilten Anspriche 6-8, die w ederum ei ner Konbination
der urspringlich eingereichten Anspriche 1 und 2 mt

ei nem der Anspriche 7-9 entsprechen. Da di e gednderten
unabhangi gen Anspriuche ei ngeschréankt sind und nicht Uber
den urspringlich eingereichten Unterlagen hi nausgehen,
genugen di ese den Erfordernissen des Artikels 123 (2)
und (3) EPU

Stand der Techni k
Druckschrift ElIl/1
Werden die dem Anspruch 5 di eser Druckschrift

Uber geordnet en Anspriche bericksichtigt, so unfasst der
Anspruch 5 ein:
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Bauteil, insbesondere Maschi nenel enment, wel ches

vorw egend ei ner Wl zbeanspruchung, aber auch einer

A ei t beanspruchung ausgesetzt ist, bestehend aus ei nem
G undkor per, auf dessen der Wil zbeanspruchung

auszuset zenden Teil en der Qberfl ache m ndestens eine
Schicht aus deitlagerwerkstoff aufgetragen ist, dadurch
gekennzei chnet, dass eine mt ei nem PVD Verfahren
hergestellte Schicht mt einer D cke von dersel ben

G dssenordnung wi e di e Oberfl &chenrauhi gkeit des

G undkér pers aufgetragen ist, dass die Schicht aus
weni gstens zwei Phasen besteht, wovon eine eine fest
zusamengef igte Matri x bildet und die andere aus ei nem
ei ngel agerten Werkstoff besteht, dessen Schnel zpunkt
tiefer liegt als die Tenperatur, bei der eine
wesent|iche Veranderung der mechani schen Ei genschaften
des Grundkorpers eintritt, und dass

a) die Matrix eine Legierung enthalt, deren
Haupt best andtei |l eines der fol genden El enente ist:
Al um nium Chrom N ckel, Mgnesium Kupfer,

b) der Hauptbestandteil des eingel agerten Werkstoffes
m ndestens ei nes der folgenden Elemente enthalt: Zinn,
Blei, Indium Zink.

Druckschrift ElI/1

D ese Druckschrift beschrei bt el ektrochem sch

auf gebracht e Chronbeschi chtungen fir Wl zl ager, die als
dinn bezei chnet werden, und zwar als mt einer D cke von
0,0001 in (= 2,5 m), die bei Bedarf an erhothter

Korr osi onsbest andi gkeit auch hoéher sein kann. Hartewerte
Rc von 59, 65 und 62 (etwa 670, 820 und 640 HV) werden
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in der Tabelle | angegeben. RMS-Werte von 10, 12 und 13
werden fir die Oberfl achenrauhi gkeit angegeben.

Neuhei t

Ent gegen der Auffassung der Beschwerdefdhrerin geht eine
bi nare Zn/ Ni - Korrosi onsschi cht nicht aus dem

Anspruch 5 b) der Druckschrift EII/1 hervor, da diese
bekannte Schicht aus m ndestens drei Werkstoffen besteht,
nam ich aus einer aus einer Legierung bestehenden Mtri x,
die m ndestens zwei Elenente enthalten nuss, und dem

ei ngel agerten Werkstoff. Somit beinhaltet die Schicht

m ndestens drei Elemente, d. h. sie ist m ndestens
ternar. Auch binadre Schichten aus ZnCo bzw. ZnFe sind

der Druckschrift EIl/1 nicht zu entnehnmen. Witerhin

wird di e bekannte Schicht mttels eines PVD Verfahrens
auf gebracht und ist somt keine gal vani sche Schicht. D e
bekannte Schicht soll auf3erdem ei ne Di cke von dersel ben
G 6Renordnung wi e di e Cberfl d&chenrauhi gkeit des

G undkoér pers haben

Auch der Druckschrift EI/1 kdénnen di e beanspruchten

bi naren Korrosi onsschichten nicht entnomen werden, hier
geht es namich um Chronbeschi chtungen. Weiterhin

ent sprechen di e bekannten RVS-Werte fur die

Qoer f | &chenr auhi gkeit den beanspruchten
Rauhi gkei t swerten nicht in eindeutiger Wise.

Di e anderen verfugbaren Druckschriften sind vom

Pat ent gegenstand weiter entfernt. Di e CGegenstdande der
Anspriche 1 bis 3 sind somt neu im Sinne des
Artikels 54 EPU
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Erfinderi sche Tatigkeit

Uberei nstimend nmit der Einspruchsabteilung sieht die
Kamrer die Druckschrift EIl/1 als nachst komenden Stand
der Technik an. Zur erfinderischen Tatigkeit der
beanspruchten bi ndren Schi cht hat di e Beschwerdefihrerin
ausgefuhrt, dass ein binarer Beschi chtungswerkst of f

Zi nk/ Ni ckel (Zn/ Ni') explizit aus dem Anspruch 5 der
ElI/1 hervorgehe. Wegen der m ndestens ternaren
Zusamenset zung genmdll dem Anspruch 5 der Druckschrift
EllI/1 ist diese Aussage jedoch nicht korrekt. Angesichts
der von der Beschwerdefihrerin sel bst erwdhnten
zahl rei chen bindren und ternadren Konbi nati onen, die sich
der Fachmann vorstell en kann, vermag di e Kammer auf3erdem
kei nen Grund zu erkennen, warum der Fachmann

i nsbesondere zu der im Anspruch 3 beanspruchten

Ni - ent hal t enden Schi cht gel angen wirde. Es géabe noch
weni ger Veranl assung zu den Co- bzw. Fe-enthal tenden
Schi chten nach den Ansprichen 1 bzw. 2 zu gelangen. D e
Beschwer def threrin hat auch kei ne andere
Argunent ati onslinie aufgezeigt, die geeignet ware, die
Begr indung der Ei nspruchsabteilung zur erfinderischen
Tati gkeit gegenuber der Druckschrift EII/1 zu entkraften
(vgl. obigen Abschnitt I). Die Kanmer sieht deshalb

kei nen Gund, diese Begrindung in Zweifel zu ziehen. D e
Kamrer sieht auch den all genein gehal tenen H nweis auf
Versuche, die den Fachmann zu den Werkstoffen Co und Fe
als Matrixzuséatze fuhren sollten, nicht als

Uber zeugendes Argunent gegen di e Gegenst ande der
Anspriche 1 und 2 an. Di ese Versuche wirden namich
bereits in Kenntnis des Streitpatents erfol gen. Chne

ei ne ruckschauende Betrachtungswei se vermag di e Kamer
es deshal b fir den Fachmann nicht als naheliegend
anzusehen, aus Preisgrinden Abstand von der technischen
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Lehre der Druckschrift EIlI/1 zu nehnen, um zu Co und Fe

zu gel angen.

Den schriftlichen Ei ngaben der Beschwerdefthrerin ist

kei ne spezifische auf die Druckschrift ElI/1 bezogene
Argunent ation zur erfinderischen Tatigkeit der

Cegenst ande der unabhéangi gen Anspriche zu ent nehnen.
Angesi chts der Gegenargunentation der Beschwerdegegneri n,
i nsbesondere zur Qberfl a&chenrauhi gkeit, sieht die Kamrer
auch kei nen Anl ass, aufgrund der O fenbarung dieser
Druckschrift an der erfinderischen Tatigkeit der

Cegenst ande der unabhéangi gen Anspriche zu zweifel n.

D e Kammer geht nicht n&aher auf den Ubrigen in der Akte
nachgew esenen Stand der Techni k ein, da dieser den
Cegenst anden der unabhangi gen Anspriche 1 bis 3 nicht
naher als die Druckschriften EIl/1 und EI/1 kommt und
somt die erfinderische Tatigkeit nicht in Frage stellt.
Nach Zuridcknahnme des Ei nspruchs der Ei nsprechenden El
sah di e Kammer auch keinen G und, von der Position der
Ei nspruchsabteil ung zu der von der Ei nsprechenden El

gel tend gemacht en of f enkundi gen Vor benut zung, wonach

di ese nicht ausreichend substantiiert wurde, abzuweichen,
bzw. di esem Ei nwand ohne Mtw rkung der aus dem
Ver f ahren ausgeschi edenen Ei nsprechenden weiter
nachzugehen.
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Da sich die beanspruchte Erfindung fir den Fachmann

ni cht in naheliegender Wise aus dem Stand der Technik
ergibt, gilt sie als auf einer erfinderischen Tatigkeit
beruhend. Di e Gegenstande der Anspriche 1 bis 3 genigen
somit den Erfordernissen des Artikels 56 EPU. Die
Anspriche 4 und 5 sind auf die Anspriche 1 bis 3
ruckbezogen; ihre Gegenstéande erfillen ebenfalls die
Erfordernisse des Artikels 56 EPU

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

D e Beschwerde wi rd zurickgew esen

Der Geschéaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:

P. Martorana A. G Klein
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