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BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 101 33 209

BPatG 154
08.05



hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf

die mundliche Verhandlung vom 7. Marz 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

1. Das Patent 101 33 209 wird mit folgenden Unterlagen be-

schrankt aufrechterhalten:

Patentanspriche 1 und 15, Gberreicht in der miindlichen Verhand-
lung vom 7. Mérz 2006

Patentanspriiche 2 bis 14 und 16 bis 19 gemalR Patentschrift
Beschreibung Spalten 1 bis 4 gemal Patentschrift mit den in der
mundlichen Verhandlung vom 7. Marz 2006 uberreichten geander-
ten Abséatzen [0014], [0022] und [0027].

2. Der Antrag auf Rickzahlung der Einspruchsgebuhr wird zurtick-

gewiesen.

Grinde

Die Erteilung des Patents 101 33 209 mit der Bezeichnung

"Nichtoxidisches keramisches Beschichtungspulver und daraus

hergestellte Schichten”

ist am 16. Oktober 2003 veroffentlicht worden.



Gegen dieses Patent ist am 23. Dezember 2003 Einspruch erhoben worden. Die-

ser ist auf die Behauptung gestitzt, der Gegenstand des Streitpatents sei gegen-

uber dem durch die Entgegenhaltungen
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(3c)
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belegten Stand der Technik nicht patentfahig. Insbesondere fehle der Schicht

nach dem erteilten Anspruch die Neuheit gegenuber dem Inhalt der Entgegenhal-

tung (1) und dem Beschichtungspulver nach dem erteilten Anspruch 1 die erfinde-

rische Tatigkeit gegenilber einer Zusammenschau von (3a), (3b) und (3c) mit (2),

(4) oder (8). Die Ruckzahlung der Einspruchsgebiihr sei geboten, weil der neben-

geordnete Anspruch 15 im Prifungsverfahren nicht berticksichtigt worden sei.



Der Patentinhaber verfolgt sein Patentbegehren im eingeschrankten Umfang mit
den in der mundlichen Verhandlung tberreichten Patentansprichen 1 und 15 so-
wie den erteilten Patentansprichen 2 bis 14 und 16 bis 19. Die geltenden Anspri-

che 1 und 15 lauten:

"1. Nichtoxidisches keramisches Beschichtungspulver einer Korn-
grol3e von 5-250 um, enthaltend als Hauptbestandteil ein Car-
bid oder Mischungen und/oder Verbindungen von Carbiden
und als Nebenbestandteile Verbindungen aus Aluminium- und
Seltenerdoxiden.

15. Thermisch gespritzte, nichtoxidische keramische Schicht, bei
der Carbide oder Mischungen und/oder Verbindungen von
Carbiden mit im Wesentlichen kristallinen Aluminium-Seltener-

doxid-Verbindungen als Sekundarphasen versintert sind."
Zum Wortlaut der auf Anspruch 1 rickbezogenen Anspriche 2 bis 14 sowie der
auf Anspruch 15 rickbezogenen Anspriiche 16 bis 19 wird auf die Streitpatent-
schrift verwiesen.

Der Patentinhaber beantragt,

das Patent 101 33 209 mit den im Tenor genannten Unterlagen

beschrankt aufrechtzuerhalten.

Der ordnungsgemal geladene Einsprechende ist - wie angekindigt - zur mundli-

chen Verhandlung nicht erschienen. Er hat schriftsatzlich beantragt,

1. das Streitpatent zu widerrufen und

2. die Einspruchsgebihr zuriickzuzahlen.



Wegen weiterer Einzelheiten des schriftsatzlichen Vorbringens der Beteiligten wird

auf den Akteninhalt Bezug genommen.

1. Der Einspruch ist frist- und formgerecht erhoben und mit Grinden versehen. Er

Ist somit zulassig und fuhrt zu dem aus dem Tenor ersichtlichen Ergebnis.

2. Die geltenden Anspriche sind zulassig.

Der geltende Anspruch 1 geht inhaltlich auf den erteilten Anspruch 1 i. V. m. Sp. 3
Z.22 bis 25 der Streitpatentschrift bzw. den urspringlichen Anspruch 1 i. V. m.
Seite 4 vorletzter Absatz der urspringlichen Beschreibung zurtick und der gelten-
de Anspruch 15 auf den erteilten Anspruch 15i. V. m. Sp. 3 Z. 43 bis 46 der Streit-
patentschrift bzw. den urspriinglichen Anspruch 15i. V. m. Seite 5 Zeilen 11 bis 13
der urspruinglichen Beschreibung.

Die unverandert geltenden erteilten Patentanspriche 2 bis 14 und 16 bis 19 ent-

sprechen den urspringlich eingereichten Ansprichen gleicher Nummerierung.

3. Das Beschichtungspulver nach dem geltenden Patentanspruch 1 und die ther-

misch gespritzte Schicht gemaf dem geltenden Patentanspruch 15 sind neu.

Aus der Entgegenhaltung (1), Anspriche5 und 6 i.V.m. Beispiel 2 ist eine
Schicht abzuleiten, die in ihrer Zusammensetzung - mit Aluminium-Selteneroxid-
Verbindungen versinterte Carbide - derjenigen der Schicht nach Anspruch 15 ent-
sprechen. Es handelt sich aber nicht um eine thermisch gespritzte Schicht, son-
dern um eine durch Aufgiel3en eines Schlickers, Trocknen und Sintern gebildete
Schicht. Die Schicht mit den Merkmalen des geltenden Anspruchs 15 ist somit

dem gegentiber neu.



In Entgegenhaltung (8) Beispiel 1 sind keramische, d. h. gesinterte Pulver mit dem
Hauptbestandteil Siliciumcarbid und dem Nebenbestandteil Aluminiumoxid-Yt-
triumoxid-Verbindung beschrieben (vgl. auch Streitpatentschrift [0020]). Beschich-
tungspulver einer Korngrof3e von 5 bis 250 um sind jedoch in (8) nicht offenbart;
die angegebene P-36 Kérnung entspricht einem Sieb mit 36 Maschen/Zoll, d. h.
einer lichten Maschenweite von 0,422 mm = 422 um. Das Pulver nach dem gel-
tenden Anspruch 1 zahlt somit nicht zum Offenbarungsgehalt der Entgegenhal-
tung (8).

Die weiteren dem Senat vorliegenden Druckschriften liegen ferner und kdnnen we-
der die Neuheit des beanspruchten Beschichtungspulvers noch die Neuheit der

Schicht gemal Anspruch 15 in Frage stellen.

4. Sowohl das beanspruchte Beschichtungspulver als auch die beanspruchte ke-
ramische Schicht beruhen auch auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Der vom Einsprechenden vorgetragenen Auffassung, das Beschichtungspulver
nach Anspruch 1 ergebe sich in nahe liegender Weise durch Ersatz des aus (3a),
(3b) und (3c) mit Siliciumcarbid versinterten Spinells MgO « Al,O3 durch Yttrium-

aluminiumgranat, vermag sich der Senat nicht anzuschlie3en.

Zu einem derartigen Austausch kann namlich keine der angezogenen Druckschrif-

ten anregen.

In (2) Seite 217 Absatz 2/3 werden als Sinterhilfsmittel fir Siliciumnitrid und Sili-
ciumcarbid MgO, Y,03, Al,O3, CeO, und BeSiN, genannt, fir den Zusatz von MgO
(zu Siliciumnitrid) ist ein Nachteil beschrieben. Weder MgAIl,O4 noch Aluminium-
Seltenerdoxid-Verbindungen sind als Sinterzuséatze erwéahnt, demgemal sind sie

auch nicht miteinander verglichen.



(4) betrifft das Herstellen von Siliciumcarbid-Keramikkérpern durch Sintern mit Alu-
miniumoxid und Seltenerdoxid (Anspruch 1), dabei ist auch das Y,03 - Al,O3- Pha-
sendiagramm aufgefthrt (Fig. 4). Ein Hinweis auf Beschichtungspulver oder
Schichten aus Siliciumcarbid und Verbindungen aus Aluminium- und Seltenerdoxi-

den geht aus (4) nicht hervor.

(7) offenbart u. a. verschleil3feste Schichten von Nitriden, Oxynitriden, Oxiden, Bo-
riden, Carbiden, Carbonitriden oder Oxycarbiden der Ubergangselemente aus den
Gruppen Il bis VI und/oder von Aluminium (Anspruch 1), die nach dem PVD- oder
CVD-Verfahren aufgebracht werden kénnen (S. 4 Z. 43/44). Beschichtungspulver
nach Anspruch 1 des Streitpatents oder Schichten nach Anspruch 15 sind an kei-

ner Stelle erwahnt.

(8) fuhrt vom Gegenstand des beschrankten Patentbegehrens weg, da diese Ent-
gegenhaltung sich auf Schleifkdrner bezieht und keinen Bezug zu Beschichtungs-

pulvern und/oder thermisch gespritzten Schichten erkennen laR3t.

Der Fachmann wird auch fur die in (1) u. a. erwéahnte - wie ausgefihrt durch Schli-
ckergiel3en, Trocknen und Sintern erzeugte - Schicht eine Herstellung durch ther-
misches Spritzen nicht in Betracht ziehen, denn die Lehre der (1) ist auf die Her-
stellung von Keramikformkorpern gerichtet, welche -im Falle des Beispiels 2 -

auch zweischichtig aufgebaut sein kénnen.

Die weiteren dem Senat vorliegenden Druckschriften weisen in Bezug auf das ein-
geschrankte Patentbegehren keine Gesichtspunkte auf, die zu einer anderen Be-

urteilung fihren kénnten.

6. Das Beschichtungspulver nach Anspruch 1 und die thermisch gespritzte Schicht
nach Anspruch 15 weisen somit alle Kriterien der Patentfahigkeit auf, diese An-
spruche sind daher rechtsbestandig. Mit ihnen haben die auf besondere Ausge-

staltungen des Beschichtungspulvers nach Anspruch 1 gerichteten Anspriiche 2



bis 14 sowie die besondere Ausfiihrungsformen der Schicht nach Anspruch 15 be-

treffenden Anspriche 16 bis 19 Bestand.

7. Eine Ruckzahlung der Einspruchsgebiihr entspricht nicht der Billigkeit (PatG
8 62 Abs. 1 Satz 3i. V. m. 8 147 Abs. 3 Satz 2).

Selbst wenn man den Erstbescheid wie der Einsprechende so interpretieren wir-
de, dass keine Prufung des nebengeordneten Anspruchs 15 stattgefunden hat, la-
ge keine rechtswidrige Patenterteilung vor. Es wirde sich namlich auch in diesem
Fall weder um einen schweren Verfahrensfehler, bei dessen Vermeidung das Pa-
tent nicht erteilt worden wére, noch um eine Erteilung offensichtlich ohne jegliche
Sachprifung des Anmeldungsgegenstandes handeln (Schulte PatG 7. Aufl. § 62
Rdn 22 bis 25).

gez.

Unterschriften



