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Sachverhalt und Antrage
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Die Beschwerdefihrerin (Einsprechende) hat gegen die am
28. Dezember 1998 zur Post gegebene Zwischenentscheidung
der Einspruchsabteilung, in welcher festgestellt wurde,
da? die gednderte Fassung des Patents EP 0 670 960 den
Erfordernissen des EPU geniigt, unter gleichzeitiger
Entrichtung der Beschwerdegebihr, die am

18. Februar 1999 eingegangene Beschwerde eingelegt. Die

Beschwerdebegrindung ist am 15. April 1999 eingegangen.

Mit dem Einspruch war das gesamte Patent im Hinblick auf
Artikel 100 a) in Verbindung mit den Artikeln 52 (1) und
56 EPU angegriffen worden.

Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, daf der
vorgebrachte Einspruchsgrund der Aufrechterhaltung des
Patents in gedndertem Umfang gemaf dem widhrend der
mindlichen Verhandlung am 2. Dezember 1998 gestellten
Antrag der Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) nicht

entgegensteht.

Von den im Einspruchsverfahren genannten Entgegen-
haltungen haben im Beschwerdeverfahren nur noch folgende

Druckschriften eine Rolle gespielt:

D1: MTZ Motortechnische Zeitschrift 34 (1973),
Seiten 49 bis 51

D5: ATZ/MTZ Sonderheft Fertigungstechnik 1992,
Seiten 22 bis 26

D13: Metals Handbook, Volume 16, Machining, March
1989, pages 327, 473, 767 - 769, 777, 778.
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IV. Am 16. Oktober 2001 wurde mindlich wverhandelt.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des

europaischen Patents EP 0 670 960.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des
Patents auf der Grundlage eines Hauptantrags oder eines

Hilfsantrags mit folgenden Unterlagen:

Hauptantrag:

Patentanspriiche: 1 - 10 Uberreicht in der miindlichen
Verhandlung am 16. Oktober 2001;

Beschreibung: Spalten 1 und 2 dUberreicht in der
mindlichen Verhandlung am
16. Oktober 2001;
Spalte 3 wie erteilt;

Zeichnung: Figur 1 wie erteilt.

Hilfsantrag:

Patentanspriche: 1 - 9 uUberreicht in der miindlichen
Verhandlung am 16. Oktober 2001;

Beschreibung: Spalten 1 und 2 dUberreicht in der
mindlichen Verhandlung am
16. Oktober 2001;
Spalte 3 wie erteilt;

Zeichnung: Figur 1 wie erteilt.

V. Die zum Zeitpunkt der vorliegendén Entscheidung

maflgebliche Fassung des Anspruchs 1 gemaf Hauptantrag
lautet wie folgt:

"Kolben-Zylinder-Vorrichtung eines Verbrennungsmotors,

insbesondere eines Zweitakt-Motors, bei der zumindest

die Zylinderlauffldche von einer Aluminiumlegierung
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gebildet ist, bei der ferner der Kolben aus einer
Aluminiumlegierung als Grundmaterial besteht und auf
zumindest 80% seiner Laufflache mit einer Laufschicht
versehen ist und bei der der Kolben zumindest mit einem
Kolbenring versehen ist, wobei der zumindest eine
Kolbenring aus Guss oder Stahl besteht,

gekennzeichnet durch die Merkmale

a) die Zylinderlauffléche besitzt eine Rauheit von R, <

0,3 pum,

b) die Kolbenlaufschicht (3, 4) ist harzgebundenes
Graphit,

c) der Kolbenring (6) ist mit einer balligen Lauffl&che

versehen."

Anspruch 1 des Hilfsantrags weist gegenuber Anspruch 1
des Hauptantrags am Ende des kennzeichnenden Teils

zusdtzlich folgendes Merkmal auf:

"d) die Zylinderlaufflache ist feingebohrt."

Zur Stitzung ihres Antrags hat die Beschwerdefiihrerin

folgendes vorgetragen:

Die Gegenstande der Anspriche 1 gemdff Haupt- und
Hilfsantrag seien zwar neu, sie beruhten aber nicht auf
einer erfinderischen Tatigkeit. Von einer gattungs-
gemafen Kolben-Zylinder-Vorrichtung, wie sie aus D1
bekannt sei, unterschieden sich diese Gegenstande
lediglich durch eine willklUrliche Aggregation der
Merkmale a) - c) bzw. a) - d), die weder einzeln zu
einem Uberraschenden Vorteil fihrten, noch in
irgendeiner Form zusammenwirken wirden, um einem

gemeinsamen Effekt zu bewirken.
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Im Hinblick auf das Merkmal a) sei die fiur die
Zylinderlaufflache urspringlich beanspruchte maximale
Rauheit von 1,0 pm willkirlich auf 0,3 pum herabgesetzt
worden. Mit dieser Rauheit 2zu erreichende Vorteile seien
aber in den urspringlichen Unterlagen des angefochtenen
Patents nicht offenbart und auch spater nicht
nachgewiesen worden. Folglich sei davon auszugehen, daf
die Auswahl einer Rauheit von maximal 0,3 um zu keinem
besonderen Effekt flhre. Ferner wirde auch mit der in D1
beschriebenen Bearbeitung der Zylinderbohrung eine
Rauheit erreicht, die etwa in der im angefochtenen
Patent beanspruchten GroRenordnung lage. Die
abschlieffende elektrochemische Behandlung der
Zylinderbohrung wiirde namlich die bei der Vorbearbeitung
erreichte Rauheit von 0,16 pm nicht mehr wesentlich
vergrdéflern. Folglich sei das Vorsehen einer maximalen
Rauheit von 0,3 pm als eine willkirliche Auswahl
anzusehen, die keinerlei Vorteile mit sich bringe und
vom Fachmann ausgehend von D1 ohne weiteres getroffen

werden koénne.

Das Vorsehen einer Kolbenlaufschicht aus harzgebundenem
Graphit gemaff Merkmal b) in der aus D1 bekannten Kolben-
Zylinder-Vorrichtung anstelle des dort vorgeschlagenen
Eisenlberzugs, um diese Vorrichtung wirtschaftlicher zu
fertigen, sei durch D5 nahegelegt. Aus D1 (siehe

Seite 50, rechte Spalte, Abschnitt 3, Kolben) erhalte
der Fachmann bereits den Hinweis darauf, fur die
Kolbenlaufschicht jeweils die am wirtschaftlichsten
aufzubringende Beschichtung auszuwdhlen und aus D5
(siehe Seite 26, rechte Spalte, Absatz 3) kdénne er
entnehmen, daff durch den Ersatz einer Kolbenlaufschicht
aus Eisen durch eine Kolbenlaufschicht aus harzge-
bundenem Graphit eine wesentliche Kostenreduzierung
einer Kolben-Zylinder-Vorrichtung erreichbar sei. Daher
habe sich das Vorsehen einer Kolbenlaufschicht aus
harzgebundenem Graphit in der aus D1 bekannten Kolben-

Zylinder-Vorrichtung geradezu aufgedrangt.
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Die ballige Ausbildung der Lauffliche des Kolbenrings
gemdfl Merkmal c) beruhe auf einer einfachen Auswahl aus
wenigen Moglichkeiten, die vom Fachmann ohne
erfinderisches Zutun vorgenommen werden kdnne. Dies
gelte umsomehr, als weder im angefochtenen Patent ein
besonderer Effekt offenbart sei, der mit einer balligen
Laufflache erzielt werden kénne, noch ein solcher Effekt
im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren nachgewiesen
worden sei. Ferner sei der Schritt von der in D1
beschriebenen angefasten Lauffldche zu einer balligen

Laufflache gering.

Das Merkmal d), wonach die Zylinderlauffl&che
feingebohrt sein solle, schliefe nicht aus, daf dem
Feinbohren noch weitere Arbeitsschritte folgen kdénnten,
zumal auch die urspringliche Offenbarung nicht erkennen
lasse, daff das Feinbohren als abschliefender
Arbeitsschritt zur Fertigung der Zylinderlaufflache
vorgesehen sei. Daher sei das Merkmal d) bereits aus D1
bekannt, bei dem vor dem Endbearbeitungsschritt
ebenfalls feingebohrt werde. Aber selbst wenn das
Feinbohren als abschliefender Bearbeitungsschritt
angesehen werden sollte, kdnne er keine erfinderische
Tatigkeit begriinden. Zum einen sei aus den Unterlagen
zum angefochtenen Patent nicht ersichtlich, daf damit
irgendein unerwarteter Vorteil erreicht werden koénne,
und zum anderen sei das Feinbohren, wie z. B. aus D1 und
D5 hervorgehe, ein iublicher Bearbeitungsschritt bei der
Herstellung einer Zylinderlauffl&che. Daf? damit
Oberfldchen mit sehr geringer Rauheit erreicht werden
kénnten, sei dem Fachmann beispielsweise aus D13
bekannt. Folglich bestdnde das Vorsehen des Merkmals d)
ausgehend von D1 bestenfalls in einer WeglaRerfindung,
die fir den Fachmann naheliegend sei, wenn er vor der
Aufgabe stehe, eine gattungsgemdfe Kolben-Zylinder-

Vorrichtung wirtschaftlicher herzustellen.
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Die Beschwerdegegnerin hat diesen Ausflihrungen

widersprochen und hat folgendes vorgebracht:

Die mit den vorliegenden Antrdgen beanspruchte Kolben-
Zylinder-Vorrichtung sei eine Kombination von speziell
aufeinander abgestimmten Komponenten. Bei der aus D1
bekannten Vorrichtung bestehe die Kolbenlaufschicht aus
galvanisch aufgebrachten Eisen, so daR eine relativ gute
Festigkeit der Kolbenlaufschicht erreicht werde. Dies
erlaube eine groéfere Rauheit der Zylinderlaufflédche und
den Einsatz eines angefasten Kolbenrings aus Guss oder
eines balligen Kolbenrings mit einer Chrombeschichtung.
Demgegenuber bestehe die Kolbenlaufschicht beim
Gegenstand des angefochtenen Patents aus
wirtschaftlichen Grinden aus harzgebundenem Graphit.
Eine derartige Schicht sei jedoch weniger fest als die
aus D1 bekannte Eisenschicht und erfordere deshalb eine
gezielte Abstimmung mit der Zylinderlaufflidche und dem
Kolbenring, um eine akzeptable Laufzeit der Kolben-

Zylinder-Vorrichtung zu gewdhrleisten.

Die hierzu beanspruchte Kombination gemaff Anspruch 1 des
Haupt- und Hilfsantrags sei vom nadchstkommenden Stand
der Technik ausgehend, wie er aus D1 bekannt sei, nicht

in naheliegender Weise zu erreichen.

Es sei zwar nicht bekannt welche Rauheit die Zylinder-
laufflache der Vorrichtung gemdaf D1 nach der
abschlieffenden elektrochemischen Behandlung aufweise, es
kénne jedoch davon ausgegangen werden, daf’ sie deutlich
{iber 0,3 pum liege. Diese Auffassung werde durch die
Angabe in D5 gestitzt (siehe Seite 23, mittlere Spalte,
Absatz 1), wonach ein zu dem in D1 beschriebenen
Verfahren zur Herstellung der Zylinderlaufflache

analoges Verfahren zu einer Rauheit von 0,4 um fuhre. Da
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kein Grund zu erkennen sei, warum der Fachmann von
diesem Wert abweichen sollte, kdénne das Vorsehen einer
Rauheit von maximal 0,3 pm gem&R Merkmal a) nicht als

naheliegend angesehen werden.

Obwohl die Merkmale b) und c¢) an sich bereits bekannt
seien, hatte sie der Fachmann schon deshalb nicht in
Kombination mit den {ibrigen Merkmalen von Anspruch 1
gemafR Hauptantrag vorgesehen, weil sie in D1 und D5
jeweils in Zusammenhang mit hoheren Rauheitswerten fir
die Zylinderlauffldche offenbart seien als sie das
angefochtene Patent erfordere. Zudem sei eine ballige
Ausbildung der Lauffldche eines Kolbenrings aus D1 nur
flir einen verchromten Kolbenring bekannt, nicht aber fir
einen ausschlieflich aus Guss oder Stahl bestehenden
Kolbenring. Fir einen aus Guss bestehenden Kolbenring
sei in D1 lediglich eine Anfasung an den Ringkanten
offenbart, die aber nicht mit einer balligen Lauffliche

verglichen werden kénne.

Auch das im Merkmal d) vorgeschlagene Feinbohren sei an
sich aus jeder der D1, D5 und D13 bekannt. Es gebe
jedoch keine Anregung dazu, das Feinbohren als
abschliefienden Arbeitsschritt zur Fertigstellung einer
Zylinderlauffliche vorzusehen. D13 gebe lediglich
allgemein an, daR das Feinbohren zu niedrigen
Rauheitswerten fuhre, und nach D1 sowie D5 werde das
Feinbohren lediglich als ein Zwischenschritt zur
Fertigung der Zylinderlauffldche genutzt, an den sich
noch eine elektrochemische Nachbehandlung anschliefRe. Da
mit dem Verzicht auf eine solche Nachbehandlung, die
eine preiswertere Fertigung der Zylinderlauffliche
erlaube, praktisch ein Vorurteil Uberwunden werde, ké&nne
auch die Mafnahme gemdff Merkmal d) nicht als naheliegend

angesehen werden.
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Die Gegenstande des Anspruch 1 gemafi Haupt- und
Hilfsantrag seien daher nur durch einen gliicklichen
Griff bei der Kombination der Bestandteile der
beanspruchten Kolben-Zylinder-Vorrichtung zu erreichen
und wirden somit auf einer erfinderischen Tatigkeit

beruhen.

Entscheidungsgriinde

1 Die Beschwerde ist zulassig.

2k Anderungen

Anspruch 1 gemaff Hauptantrag setzt gich zusammen aus den
Merkmalen der urspriinglichen Anspriche 1 und 4.

Anspruch 1 gemaff Hilfsantrag weist zusdtzlich das
Merkmal des urspringlichen Anspruchs 7 auf. AuBerdem
wurde in beiden vorliegenden Ansprltichen 1 klargestellt,
daff die beanspruchte Vorrichtung lediglich zumindest
einen Kolbenring aufweisen soll und nicht unbedingt
mehrere Kolbenringe. Diese Klarstellung ist durch die
ursprungliche Beschreibung Seite 4, Absatz 1 sowie die

urspringliche Figur 1 gestlitzt.

Die Anspriiche 2 - 10 des Hauptantrags und die
Anspriche 2 - 9 des Hilfsantrags entsprechen den

urspringlichen Ansprichen 5 - 13 bzw. 5, 6 und 8 - 13.

Die Beschreibung gemaf Haupt- und Hilfsantrag wurde
gegenuber der urspringlichen Beschreibung lediglich an
die gednderten Anspriche angepaft und es wurde ein

Verweis auf D1 aufgenommen.
Vom erteilten Anspruch 1 unterscheidet sich Anspruch 1

gemdff Haupt- und Hilfsantrag durch eine Beschrdnkung der

Rauheit der Zylinderlauffldche von einem Wert R, < 1,

2613.D o Lfime



2613.D

=-8 = T 0227/99

0 ym auf einen Wert R, < 0,3 um. Anspruch 1 des
Hilfsantrags weist gegeniliber dem erteilten Anspruch 1
auferdem noch das Merkmal d) auf, das eine spezifische

Oberfléchengestaltung der Zylinderlauffldche impliziert.

Folglich erfiillen die vorliegenden Unterlagen beider
Antrage sowohl die Erfordernisse des Artikels 123 (2)
als auch 123 (3) EPU.

Stand der Technik

D1 offenbart unstrittig eine Kolben-Zylinder-
Vorrichtung, wie sie im Oberbegriff von Anspruch 1
beider vorliegender Antrage als bekannt vorausgesetzt

ist.

Der zugehdrige Kolben weist eine Kolbenlaufschicht aus
Eisen auf und ist entweder mit einem Graugufring mit
einer Anfasung an den Ringkanten versehen oder mit einem
ballig ausgebildeten, verchromten Kolbenring (siehe
Seite 50, Abschnitt 3. Kolben).

Im Hinblick auf die Herstellung der Zylinderlauffliche
ist aus D1 zu entnehmen (siehe Seite 50, Abschnitt 2.2
Bearbeitung), daf® diese zunachst vor- und feingebohrt
sowie vor- und fertiggehont wird und dabei auf eine
Rauheit von R, = 0,16 pm gebracht wird (siehe Seite 50,
Abschnitt 2.2 Bearbeitung, Absatz 1). Dadurch werden die
Primarsiliziumkristalle an der Zylinderoberfl&che
geglattet, d. h. die hervorstehenden Kanten werden
abgearbeitet. Anschliefend wird die Zylinderlauffléache
elektrochemisch fertigbearbeitet, so daR die im
Zylinderwerkstoff enthaltenen Primdrsiliziumkristalle
etwa 1 bis 2 pm gegenlber der Aluminiummatrix
hervorstehen (siehe Seite 50, Abschnitt 2.2 Bearbeitung,
Absatz 3). Eine Angabe Uber die dabei verursachte
Rauheit, im Sinne einer Mittenrauheit R , ist aus D1 aber

nicht zu entnehmen. Die von der Beschwerdefiihrerin
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angestellten Uberlegungen {iber die Rauhtiefe und die
Mittenrauheit R, kann die Kammer nicht nachvollziehen, da
diese beiden Grdéflen lUberhaupt nicht gesetzmiaRig

miteinander zu verbinden sind.

Nachdem Anspruch 1 des Hilfsantrags auf eine fertige
Kolben-Zylinder-Vorrichtung und nicht auf ein
Zwischenprodukt gerichtet ist, kann dessen Merkmal d)
nur so verstanden werden, daf die Zylinderlaufflache,
anders als nach D1, im abschliefenden Herstellungs-
gchritt feingebohrt wird. Der Auffassung der
Beschwerdefiihrerin, daf® Anspruch 1 des Hilfsantrags
nicht ausschliefle, daf® sich an das Feinbohren noch
weitere Bearbeitungsschritte anschldssen, kann daher

nicht gefolgt werden.

Folglich offenbart D1 keines der in Anspruch 1 des
Haupt- und Hilfsantrags enthaltenen Merkmale a) - d).

D5 betrifft eine weitere Kolben-Zylinder-Vorrichtung
eines Verbrennungsmotors, bei der zumindest die
Zylinderlaufflache von einer Aluminiumlegierung gebildet
ist, bei der der Kolben auf zumindest 80 % seiner
Laufflache eine Laufschicht aus harzgebundenem Graphit
aufweist (siehe Seite 26, rechte Spalte, Absatz 3) und
zumindest mit einem Kolbenring versehen ist (siehe

Seite 26, Absatz der die mittlere und rechte Spalte
Uberbrickt). Es ist in D5 zwar nicht explizit angegeben,
daf? der Kolben aus einer Aluminiumlegierung als
Grundmaterial besteht, aufgrund der Ausfihrungen lber
die Beschichtung des Kolbens auf Seite 26, rechte
Spalte, und der Angabe "fur ALUSIL typischen Kolben" auf
Seite 26, mittlere Spalte, Zeilen 1 - 3, in Verbindung
mit dem Literaturhinweis [1] auf Seite 22, rechte

Spalte, ist jedoch zu folgern, daR dies der Fall ist.
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Auch gem&fs D5 wird die Zylinderlauffldche bei ihrer
Herstellung zundchst feingebohrt, anschliefend gehont
und danach durch Atzen oder Blirsthonen fertigbearbeitet,
wobei eine Rauheit mit einem R,-Wert um 0,4 pm erreicht
wird (siehe Seite 23, mittlere Spalte, Absatz 1).

Im Hinblick auf den fir die Kolben-Zylinder-Vorrichtung

vorgesehenen Kolbenring macht die D5 keine Angaben.

Aus D13 ist lediglich zu entnehmen (siehe Seite 777,
rechte Spalte, Absatz 2 - Seite 778, linke Spalte,
Absatz 1), dafl beim Feinbohren mit geeigneten
Schneidwerkzeugen in Aluminiumwerkstoffen Rauheitswerte

von weniger als 0,3 pum erreicht werden kdénnen.

Die Gegenstdnde der vorliegenden Anspriiche 1 gemaf

Haupt- und Hilfsantrag sind somit neu.
Erfinderische Tatigkeit

Von dem aus D1 bekannten Stand der Technik ausgehend,
ist die dem Patentgegenstand zugrundeliegende Aufgabe
darin zu sehen, eine wirtschaftlicher erzeugbare Kolben-
Kolbenring-2ylinder-Konstruktion zu schaffen (siehe
vorliegende Beschreibung gemdf Haupt- und Hilfsantrag,
Spalte 1, Zeilen 21 - 25).

Zur Losung dieser Aufgabe sind nach Anspruch 1 des
Hauptantrags die Merkmale a) - c¢) und nach Anspruch 1

des Hilfsantrags die Merkmale a) - d) vorgesehen.

Fir den Fachmann ist es unmittelbar ersichtlich, daf die
Verwendung einer Kolbenlaufschicht aus harzgebundenem
Graphit gemaf Merkmal b) zur Lésung dieser Aufgabe
beitradgt, da eine solche Schicht durch ein
Siebdruckverfahren mit weniger Aufwand aufgebracht
werden kann, als der nach D1 vorgesehene galvanisch

aufgetragene Eisenlberzug.
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AuBerdem ist es offensichtlich, daR auch die
Fertigstellung der Zylinderlauffldche durch Feinbohren
gemadfs Merkmal d) gegeniiber der mehrstufigen Fertigung
nach D1, bei der die Zylinderlauffliche nach dem
Feinbohren noch gehont und elektrochemisch behandelt
wird, eine wirtschaftlichere Fertigung der beanspruchten

Vorrichtung zulafit.

Im Hinblick auf die im Merkmal a) beanspruchte Rauheit
von R, £ 0,3 uym und die im Merkmal c¢) vorgeschlagene
ballige Ausgestaltung der Kolbenringlauffl&dche ist
jedoch nicht zu erkennen, wie damit zur Ldsung der
vorangehend genannten Aufgabe beigetragen werden kdnnte.
Aus den Unterlagen des angefochtenen Patents ist nicht
einmal zu entnehmen, welcher Effekt mit einer Rauheit
von R, £ 0,3 pm erzielt werden soll oder welcher Effekt
mit dieser Rauheit gegenitiber der urspriinglich
beanspruchten Rauheit von R, < 1,0 um zu erreichen ist.
Ebensowenig geht daraus hervor, welcher Effekt mit der
ballig ausgebildeten Laufflédche des Kolbenrings

angestrebt wird.

Die Beschwerdegegnerin hat zwar vorgetragen, daf die
Rauheit gemaf3 Merkmal a) und die Ausbildung des
Kolbenrings gemafs Merkmal c) in Zusammenhang mit der in
Merkmal b) beschriebenen Kolbenlaufschicht aus
harzgebundenem Graphit notwendige Mafnahmen seien, die
zu einer akzeptablen Laufzeit der beanspruchten Kolben-
Zylinder-Vorrichtung fihren wirde. Die Notwendigkeit
dieser Abstimmung und der Effekt dieser Abstimmung
gegeniber anderen Rauheitswerten und anderen
Ausbildungen des Kolbenrings wurde jedoch nicht belegt,
obwohl dafir im Einspruchs- und im Beschwerdeverfahren
ausreichend Zeit zur Verfiigung gestanden hi&tte und diese
Problematik auch im Abschnitt 2.4.1 der der Ladung fir
die mindliche Verhandlung beigefiugten Mitteilung

angesprochen wurde.
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Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern kdnnen
nicht belegte Vorteile einer Erfindung fiir die
Beurteilung der erfinderischen T&tigkeit nicht in
Betracht gezogen werden (siehe z. B. T 20/81, ABl. EPA
1982, 217 oder T 181/82, ABl. EPA 1984, 401).
Dementsprechend kann das von der Beschwerdegegnerin
behauptete vorteilhafte Zusammenwirken der Merkmale a)
- ¢c) bzw. a) - d) nicht berlcksichtigt werden. Vielmehr
sind die kennzeichnenden Teile der Anspriiche 1 gemifR
Haupt- und Hilfsantrag als eine Aggregation voneinander
unabhangiger Einzelmerkmale zu betrachten, die
voneinander unabhdngig auf eine erfinderische Tatigkeit

zu prufen sind.

Nachdem nicht nachgewiesen wurde, welchen Beitrag das
Merkmal a) zur Lésung der dem angefochtenen Patent
zugrundeliegenden Aufgabe leistet, ist davon auszugehen,
daf® es sich bei der beanspruchten Rauheit von R, < 0,3 um
in der Tat um eine willklrliche Auswahl handelt, wie es

die Beschwerdefiihrerin vorgetragen hat.

Aus D1 selbst ist nicht zu entnehmen, welche Rauheit die
dort beschriebene Zylinderlaufflache hat. Nachdem jedoch
aus D5 bekannt ist, daf® die darin abgehandelte LOKASIL-
Zylinderlaufflédche, die der in D1 beschriebenen ALUSIL-
Zylinderlaufflache im wesentlichen entspricht, eine
Rauheit R, von um 0,4 pm aufweist (siehe Seite 23,
mittlere Spalte, Absatz 1), ist davon auszugehen, daf
auch die Rauheit der ALUSIL-Zylinderlauffliche gemaR D1
in dieser Grdfenordnung liegt. Es mag zwar zutreffen,
daf® kein Grund zu erkennen ist, warum der Fachmann von
diesem Rauheitswert abweichen sollte, wie es die
Beschwerdegegnerin geltend gemacht hat. Schon aufgrund
des nur geringen Abstandes dieser Rauheit von der in
Merkmal a) beanspruchten Rauheit ist aber auch kein
Grund zu erkennen der den Fachmann davon abhalten kdénnte
die Rauheit auf einen Wert von R, < 0,3 um abzusenken,

zumal nicht ersichtlich ist, daR damit ein besonderer
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Effekt angestrebt oder erreicht wird. Auferdem ist weder
aus D5 noch aus D1 ein Hinweis darauf zu entnehmen, daf
eine bestimmte Rauheit der Zylinderlauffldche nicht

unterschritten werden darf.

Folglich brauchte der Fachmann nicht erfinderisch tatig
zu werden, um die mit Merkmal a) beanspruchte Rauhigkeit

auch in der Zylinderlaufflache nach D1 vorzusehen.

Auch im Hinblick auf das Merkmal c¢), wonach der
Kolbenring eine ballige Lauflache aufweist wurde nicht
nachgewiesen, welcher Effekt damit zu erreichen ist oder
wie damit zur Lésung der patentgemafen Aufgabe
beigetragen werden soll. Es muff daher ebenfalls davon
ausgegangen werden, daR es sich dabei um eine
willkiirliche Auswahl der Form der Kolbenringlauffl&che
handelt. Aus D1 ist es bekannt, einen Kolbenring aus
Guss mit einer Anfasung an den Ringkanten zu verwenden
(siehe Seite 50, rechte Spalte, Abschnitt 3. Kolben,
erster Absatz). Nachdem auch hier kein Grund zu erkennen
ist, der den Fachmann davon abhalten kdénnte anstelle
eines Kolbenrings mit angefasten Ringkanten einen
Kolbenring mit einer balligen Lauffliche zu verwenden,
zumal der Ubergang von einer Lauffliche mit angefasten
Kanten zu einer balligen Laufflache nur ein kleiner
Schritt ist, bedurfte es keiner erfinderischen
Tatigkeit, den in D1 beschriebenen Kolbenring durch
einen an sich bekannten Kolbenring gemaf Merkmal c) zu
ersetzen. Diese Auffassung wird auch dadurch gestitzt,
da® die Anzahl der zur Auswahl stehenden Formen der

Laufflache eines Kolbenrings auflerst gering ist.

Das Vorbringen der Beschwerdegegnerin, wonach das
Vorsehen eines Kolbenrings aus Guss mit einer balligen
Laufflache gemaff Merkmal c) in einer Vorrichtung gemifR
D1 nicht nahegelegen habe, ist demgegenitiber nicht
Uberzeugend. Es ist zwar richtig, daf eine ballige

Lauffldche in D1 nur im Zusammenhang mit einem
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verchromten Kolbenring beschrieben wird. Dies bedeutet
aber nur, daf® das Merkmal c¢) nicht aus D1 bekannt ist
und nicht, daf es einer erfinderischen Tatigkeit
bedurfte, um eine ballige Lauffliche auch fir einen
Kolbenring aus Guss vorzusehen. Es trifft auch zu, daR
eine Lauffldche mit angefasten Ringkanten nicht mit
einer balligen Lauffldche verglichen werden kann.
Ausgehend von einer Laufflache ohne angefaste Ringkanten
ist eine solche Lauffldche aber schon ein erster Schritt
in Richtung auf eine ballige Lauffliche, so daR esg flr
den Fachmann ohne weiteres mdglich war einen Kolbenring

aus Guss auch mit einer balligen Laufflache zu versehen.

Im Hinblick auf das Merkmal b) ist aus D5 zu entnehmen
(siehe Seite 26, rechte Spalte, Absatz 3), daR der
Ersatz einer Eisenbeschichtung als Kolbenlaufschicht
durch eine Beschichtung mit harzgebundenem Graphit einen
wesentlichen Beitrag zur Kostenreduzierung einer Kolben-
Zylinder-Vorrichtung leistet. Aus der &lteren D1 geht
hervor (siehe Seite 50, rechte Spalte, Abschnitt 3.
Kolben, letzter Satz), daR die dort vorgeschlagene
Eisenbeschichtung ausgewdhlt wurde, weil sie damals die
wirtschaftlichste Beschichtung war. Fir den vor der
patentgemaffen Aufgabe stehenden Fachmann war es daher
selbstverstandlich, sich von D1 ausgehend nach
Beschichtungen umzusehen, die noch wirtschaftlicher
aufzubringen sind als die dort vorgeschlagene
Eisenbeschichtung. Da ihm die D5 hierzu genau die
Anregung vermittelt, anstelle einer Eisenbeschichtung
eine Beschichtung aus harzgebundenem Graphit vorzusehen,
war das Vorsehen einer solchen Beschichtung gemif

Merkmal b) in einer Vorrichtung nach D1 naheliegend.

Das Argument der Beschwerdegegnerin, daf dem Fachmann
aus D5 die Verwendung einer Kolbenlaufschicht aus
harzgebundenem Graphit nur in Zusammenhang mit einer
héheren Rauheit bekannt gewesen sei und er eine solche

Kolbenlaufschicht nicht zusammen mit einer
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Zylinderlauffldche mit einer Rauheit R, von maximal

0,3 pm vorgesehen hatte, ist dagegen nicht stichhaltig.
Aus D5 geht namlich weder hervor, daf eine
Kolbenlaufschicht aus harzgebundenem Graphit nur in
Zusammenhang mit einer bestimmten Rauheit verwendet
werden kann, noch ist zu erkennen, daf3 eine Absenkung
der Rauheit der Zylinderlaufflache um etwa 0,1 um (von
den in D5 beschriebenen ca. 0,4 pm auf die beanspruchte
0,3 um) zu einem Effekt fihren kénnte, der den Einsatgz

einer solchen Kolbenlaufschicht ausschliefRt.

Folglich bedurfte auch das Vorsehen des Merkmals b) in
einer Vorrichtung nach D1 keiner erfinderischen

Tatigkeit.

Eine Fertigstellung einer Zylinderlauffl&iche durch
Feinbohren gemdfs Merkmal d) ist, wie im vorangehenden
Abschnitt 3 gezeigt wurde, aus dem nachgewiesenen Stand
der Technik nicht bekannt. Sowohl nach D1 als auch nach
D5 wird das Feinbohren ndmlich lediglich als
Zwischenbearbeitungsschritt genutzt, nicht aber zur
abschlieffenden Behandlung der Zylinderlauffl&dche. Hierzu
ist sowohl nach D1 als auch nach D5 noch ein sich an das
Feinbohren anschliefendes Honen sowie eine abschliefRende
elektrochemische Behandlung oder ein abschliefendes

Bursthonen (nur D5) vorgesehen.

Der Auffassung der Beschwerdefihrerin, wonach es flir den
Fachmann nahegelegen habe, die letzten in D1
beschriebenen Bearbeitungsschritte zur Herstellung der
Zylinderlaufflache wegzulassen, da es ihm bereits aus
D13 bekannt gewesen sei, dafl auch allein durch das
Feinbohren Oberfldchen mit sehr geringer Rauhigkeit
herstellbar seien, konnte sich die Beschwerdekammer

nicht anschliefen.
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D1 verweist namlich ausdricklich darauf, daR es flir die
Fertigung der Zylinderlauffl&che wesentlich ist, daR der
letzte Arbeitsschritt in einer Behandlung der Zylinder-
bohrung besteht, bei der die Aluminiummatrix so
abgearbeitet wird, daf die in der Aluminiumlegierung-
enthaltenen Siliziumkristalle gegeniiber der Aluminium-
matrix hervorstehen (siehe Seite 50, linke Spalte,
Abschnitt 2.2 Bearbeitung, Zeilen 1 - 3, und linke
Spalte, letzter Absatz sowie rechte Spalte erster und
zweiter Absatz). Folglich wére ein Weglassen zumindest
dieser letzten Behandlung gegen die aus D1 zu
entnehmende technische Lehre gerichtet. Der Vorschlag,
die Zylinderlaufflache einer aus D1 bekannten Kolben-
Zylinder-Vorrichtung gemaff Merkmal d) durch Feinbohren
zu erzeugen kann daher nicht als naheliegend angesehen
werden, obwohl das Feinbohren aus D1 und D5 als {iblicher
Behandlungsschritt bei der Herstellung einer
Zylinderlauffldche bekannt war und obwohl der Fachmann
aus D13 wuBte, daf® damit Oberflédchen mit sehr geringer

Rauheit herstellbar sind.

Nachdem das Vorsehen jedes einzelnen Merkmals a) - c¢) in
der Kolben-Zylinder-Vorrichtung nach D1 naheliegend ist
und keineswegs einen glicklichen Griff bei der
Kombination dieser Merkmale voraussetzt, beruht der
Gegenstand des Anspruchs 1 gemdf Hauptantrag nicht auf

einer erfinderischen Tatigkeit.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemaf Hilfsantrag setzt
dagegen eine erfinderische Tatigkeit voraus, da
zumindest das Vorsehen des Merkmals d) zur Lésung der
dem angefochtenen Patent zugrundeliegenden Aufgabe durch
den nachgewiesenen Stand der Technik nicht nahegelegt

ist.

Aufgrund der vorangehenden Betrachtungen ist die Kammer
zur Schluffolgerung gelangt, daf’ der Gegenstand des

vorliegenden Anspruchs 1 gemafs Hilfsantrag sowie der
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darauf rickbezogenen Anspriuche 2 bis 9 die Erfordernisse
der Patentierbarkeit erfiillen und zusammen mit der
vorliegenden Beschreibung und der vorliegenden Zeichnung
eine geeignete Grundlage fir eine Aufrechterhaltung des

Patents im gednderten Umfang bilden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:
1% Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz mit der
Anordnung zuruckverwiesen, das Patent mit folgenden

Unterlagen aufrechtzuerhalten:

Patentanspriiche: 1 - 9 des Hilfsantrags wie lberreicht
in der mindlichen Verhandlung am
16. Oktober 2001,

Beschreibung: Spalten 1 und 2 wie {iberreicht in der
mindlichen Verhandlung am
16. Oktober 2001,
Spalte 3 wie erteilt,

Zeichnungen: Figur 1 wie erteilt.
Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:
o/" WM - - -
b o\ .@ME e
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