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betreffend das Patent 199 19 611

hat der 11. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 30. August 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzen-
den Richters Dipl.-Phys. Dr. Maier sowie der Richter Dipl.-Ing. Dr. Henkel,
v. Zglinitzki und Dipl.-Ing. Univ. Harrer

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Mit Beschluss vom 21. Oktober 2003 hat die Patentabteilung 1.24 des Deutschen
Patent- und Markenamts nach Prufung zweier Einspriiche das am 17. April 1999
angemeldete Patent 199 19 611, dessen Patenterteilung am 26. April 2001 vero6f-
fentlicht wurde, gemal § 61 Absatz 1 Satz 1 PatG widerrufen.

Die Bezeichnung des Patents lautet:

.verfahren zum Umschmelzen von Oberflachen mittels Ladungstragerstrahlen®.



Im Widerrufsbeschluss ist unter anderem ausgefihrt, dass der Patentgegenstand

gegeniber den Druckschriften

(1) DE 41 30 462 C1 und
(2) DE 196 11 929 C1

nicht neu sei und nicht auf erfinderischer Téatigkeit beruhe, weil hinsichtlich der
Anspriiche 1 und 2 aus der gattungsgemalfen Entgegenhaltung (1) ein Verfahren
zum Umschmelzharten von Oberflachen mittels Elektronenstrahl hervorgehe, der
zweidimensional hochfrequent abgelenkt wird und auf der umschmelzzuhértenden
Oberflache einer Nockenwelle nebeneinander Schmelzbahnen beispielsweise in
Mehrspurtechnik in schneller zyklischer Folge, also quasi gleichzeitig, erzeugt
werden, oder auch in mehreren Umlaufen. Aus Entgegenhaltung 2 sei bekannt,
beispielsweise zum Oberflachenharten den Abstand der Elektronenstrahlbahnen
kleiner als den Fokusdurchmesser des Strahls einzustellen, was zwangslaufig zu
sich Uberschneidenden Bahnen fuhre, wodurch eine Unterschreitung der kriti-

schen Temperatur und damit die Bildung von Sekundargrafit verhindert werde.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin.

Der Insolvenzverwalter der Patentinhaberin beantragt,

den angefochtenen Beschluss des Patentamts aufzuheben und
das Patent unter Verzicht auf den erteilten Patentanspruch 1 be-

schrankt aufrechtzuerhalten.

Zur Begrundung wird fur die Patentinhaberin mit Bezug auf das beschrankte Pa-
tentbegehren u. a. ausgefiuhrt, dass aus dem Stand der Technik weder bekannt
noch nahegelegt sei, in mehreren Umlaufen mindestens eine Umschmelzbahn so
Zu erzeugen, dass die im vorangegangenen Umlauf erzeugte Schmelzbahn beim

Erzeugen der sich daran anschlieenden nachsten Schmelzbahn im folgenden



Umlauf nicht so weit abkuhlt, dass die kritische Temperatur, unter der sich Sekun-
dargrafit ausbilden kann, erreicht wird und von dort wieder erwéarmt wird. Vielmehr
lehre die von der Patentinhaberin stammende Schrift (1) u. a. die Elektronen-
strahleinwirkung in schneller zyklischer Folge an mindestens zwei Gruppen bil-
denden Einwirkorten, die auf einer geraden Spur parallel zueinander in Werk-
stuckbewegungsrichtung liegen und gegeneinander versetzt sind, so dass das
zugeordnete Temperaturfeld entkoppelt ist. Eine sekundargraphitfreie Um-
schmelzhartung sei damit aber nicht moglich. Vielmehr seien von diesem Verfah-
ren ausgehend jahrelang viele Versuche unternommen worden, ohne dass eine
Losung fur eine sekundargrafitfreie Umschmelzhartung gefunden worden sei.
Auch die Fachwelt sei dazu in Kenntnis der Schriften (1) und (2) nicht in der Lage

gewesen.

Bei zwei Spuren nebeneinander sei der zeitliche Abstand zwischen den Um-
schmelzungen zu grof3, um Sekundargrafit vermeiden zu koénnen. Erst die Pro-
zessoptimierung und das Auffinden der sog. ,W-Achse* habe es technisch ermdg-
licht, eine Geschwindigkeit zu erreichen, die hoch genug sei, um die Bildung von

Sekundargrafit zu verhindern.
Das Verfahren nach dem erteilten Anspruch 2, der nunmehr nach Wegfall des er-
teilten Anspruchs 1 mit angepasster Nummerierung zum geltenden Anspruch 1
wird, sei deshalb patentfahig.
Die Einsprechende 2 beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Die Einsprechende 1 nimmt die Anschlussbeschwerde zuriick und beantragt,

den angefochtenen Beschluss des Patentamts abzuéndern und

das angegriffene Patent teilweise, namlich im Umfang der Patent-



anspruche 1 und 4, wegen widerrechtlicher Enthnahme zu wider-

rufen.

Die Einsprechende 2 widerspricht dem Vorbringen der Patentinhaberin und be-
streitet das Vorliegen einer erfinderischen Tatigkeit gegentber den Druckschrif-
ten (1) und (2) unter Beriicksichtigung des einschlagigen Wissens und Konnens
des mal3geblichen Fachmanns hinsichtlich der werkstoffkundlichen Voraussetzun-
gen zur Vermeidung von Sekundargrafit sowie zur Elektronenstrahltechnologie
und deren Anwendung zum Harten, insbesondere zum Umschmelzharten und mit

der Mehrspurtechnik.

Neben den Entgegenhaltungen (1) und (2) verweisen sie noch auf die im Ein-

spruchsverfahren genannten Schriften

(E2) DE 43 09 870 Al

(E4) R. Zenker, E. Wagner, B. Furchheim,
.Electron Beam - A Modern Energy Source for Surface
Treatment* IFHT-Congress Korea, 1997 sowie

(E6) B. Aswendt, ,Randschichtbehandlung von Gusseisen mit
dem Elektronenstrahl®, 33. AWT/VDI-W-Tag, Freiberg,
12. Méarz 1998.

Die Einsprechende 1 verweist in Bezug auf die geltend gemachte widerrechtliche
Entnahme auf ihren Einspruchsschriftsatz vom 29. Mai 2001.

Der dem erteilten Anspruch 2 entsprechende, durch Wegfall des erteilten An-
spruchs 1 bei Anpassung der Nummerierung nunmehr geltende Patentanspruch 1
lautet unter Beriicksichtigung einer redaktionellen Anderung:

1. Verfahren zum Umschmelzen von Oberflachen mittels La-

dungstragerstrahlen zur Randschichthartung von Werkstlicken,



indem mit dem Ladungstragerstrahl, der zweidimensional hochfre-
guent abgelenkt wird, auf der umschmelzzuhartenden Oberflache
nebeneinander Schmelzbahnen erzeugt werden und der Verlauf
der Schmelzbahnen der Geometrie des zu hartenden Oberfla-
chenbereiches angepasst wird, dadurch gekennzeichnet, dass in
mehreren Umlaufen mindestens eine Schmelzbahn erzeugt wird
und dabei die Geschwindigkeit der Relativbewegung zwischen
dem Energiestrahl und dem Werkstlick so gewahlt wird, dass die
in einem vorangegangenen Umlauf erzeugte Schmelzbahn beim
Erzeugen der sich daran anschlieRenden nachsten Schmelzbahn
im folgenden Umlauf nicht so weit abkuhlt, dass die kritische Tem-
peratur, unter der sich Sekundéargrafit ausbilden kann, erreicht

wird, und von dort wieder erwarmt wird.

Die geltenden, darauf riickbezogenen Verfahrensanspriiche 2 bis 4 entsprechen
den erteilten Anspriichen 3 bis 5 mit angepasster Nummerierung und betreffen

Ausbildungen des Verfahrens nach dem geltenden Anspruch 1.

Dem Patent liegt sinngemal die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zum Um-
schmelzen von Oberflachen mittels Ladungstragerstrahlen, insbesondere Elektro-
nenstrahlen, zum Randschichtharten von Oberflachenbereichen, insbesondere der
Laufflachen von Nockenwellen zu schaffen, welches verhindert, dass aus der er-
zeugten Ledeburitschicht Sekundargrafit ausgeschieden wird. Dadurch soll die
Qualitat der Umschmelzschicht, besonders ihre Verschleil3festigkeit, wesentlich
erhoht werden. Das Verfahren soll mit den bekannten Elektronenstrahlanlagen
ohne wesentlich héheren apparativen Aufwand ausfuhrbar sein (s. Patentbe-
schreibung Sp. 2, Z. 65 bis Sp. 3, Z. 7).

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.



Die zulassige Beschwerde ist nicht begriindet.

Die Zulassigkeit der Einspriiche und des geltenden Patentbegehrens ist gegeben

und auch unstreitig.

Das geltende beschrankte Patentbegehren betrifft die zulassige Beschrankung auf
den erteilten Nebenanspruch 2 als neuen geltenden Anspruch 1 und insoweit auch

die zuldssige Beschrankung der darauf riickbezogenen erteilten Unteranspriche.

Maf3geblicher Fachmann ist ein Diplomingenieur mit Fachhochschulabschluss der
Uber besondere Kenntnisse und Erfahrungen der Werkstofftechnik und Warmebe-
handlung verfiigt, insbesondere auch im speziellen Bereich des Umschmelzhar-
tens, z. B. von Gusseisen, wie beispielsweise an Nockenoberflachen, und der
dazu auch entweder selbst einschlagiges Fachwissen und Erfahrungen in der An-
wendung von Energie- bzw. Ladungstragerstrahltechniken wie Elektronenstrahlen

besitzt, oder dieses Fachwissen dafiir heranzieht.

Das beanspruchte Umschmelz-Randschichthartungsverfahren mittels Ladungstra-
gerstrahlen ist gegeniiber dem vorliegenden Stand der Technik unbestritten neu.
Der Patentgegenstand beruht jedoch gegeniber dem Stand der Technik gemaR
den Druckschriften (1) und (2) sowie dem beim Fachmann vorhandenen, vorste-
hend genannten Wissen und Kdnnen nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Aus der DE 41 30462 C1 (1) ist in Ubereinstimmung mit dem Oberbegriff des
Patentanspruchs 1 ein Verfahren zum Umschmelzen von Oberflachen mittels La-
dungstréagerstrahlen, hier Elektronenstrahlen, zur Randschichthartung von
Werkstucken bekannt, wobei der Ladungstragerstrahl zweidimensional hochfre-

quent abgelenkt wird, um auf der umschmelzzuhartenden Oberflache nebenein-



ander Schmelzbahnen zu erzeugen, deren Verlauf der Geometrie des zu harten-

den Oberflachenbereiches angepasst wird (vgl. dort insb. Anspruch 1).

In dem bekannten Fall werden in Bewegungsrichtung jeweils zwei Oberflachenbe-
reiche, beispielsweise Uber die gesamte Breite, hochfrequent periodisch so beauf-
schlagt, dass der in Front liegende Bereich in Festphase verbleibt und der nach-
folgende aufgeschmolzen wird, wobei keine Bewegung zur Einhaltung eines kon-
stanten Abstands zwischen Energiequelle und Oberflache erfolgt (vgl. An-
spruch 1). Unter Anwendung der Mehrspurtechnik werden beispielsweise Elektro-
nenstrahlspuren auf der Oberflache in Werkstiickbewegungsrichtung parallel und
gegeneinander versetzt so zur Einwirkung gebracht, dass das Temperaturfeld ent-

koppelt ist (vgl. insb. S. 3, Z. 18 bis 25 sowie Anspruch 3).

Von diesem gattungsgemal3en Stand der Technik ausgehend stellt sich die Kern-
aufgabe nach dem Streitpatent, zu verhindern, dass aus der erzeugten Ledeburit-

schicht Sekundargrafit ausgeschieden wird (vgl. Patentschrift Sp. 3, Z. 1 bis 3).

Aus der Werkstoffkunde und Warmebehandlung von Gusseisen ist dem Fach-
mann dazu unter anderem bekannt, dass sich bei rascher Abkihlung und Erstar-
rung von Gusseisen im sogenannten ,metastabilen System Fe - FesC*, neben
dem Ledeburit der Zementit (FesC) bildet und so das Gusseisen ,weil3" erstarrt,
wahrend durch sehr langsame Abkuhlung und Erstarrung bei der sogenannten
.grauen” Erstarrung gemald dem ,stabilen System Fe-C* Ausscheidungen von
Primargrafit entstehen. Aul3erdem kennt der Fachmann auch die Bildung von se-
kundaren Grafit-Ausscheidungen aus dem Primarzementit (FesC), die sich bei
ausreichender Zeit innerhalb eines entsprechend hohen Temperaturbereichs im
festen Gusseisen bei dessen Wiedererwdrmung durch die sogenannte Grafitisie-
rung bilden.



Die Grenzen zwischen dem stabilen und dem metastabilen Eisen-Kohlenstoff-Zu-
standssystem bilden bekanntermal3en die bekannten, von der Werkstoffzusam-

mensetzung abhéngigen jeweiligen kritischen Zeit- und Temperaturbedingungen.

Dieser dem Fachmann aus der Werkstoffkunde gelaufige Sachverhalt ist in der
Streitpatentschrift mit jeweils zugehdriger Beschreibung schematisch dargestellt in
Figur 1 fur eine Abkuhlung und in Figur 2 fir eine Erwarmung durch Temperatur-
Zeit Diagramme jeweils mit dem kritischen Temperaturbereich zwischen Ty, und

Tko und der kritischen Verweilzeit t bzw. te im kritischen Temperaturbereich.

Will der Fachmann vor diesem bekannten Hintergrund aufgabengemanR Sekun-
dargraphit verhindern, ist ihm bewusst, dass er folglich in dem zu hartenden Ober-
flachenbereich seines Werkstiicks eine kritische Verweilzeit im kritischen Tempe-
raturbereich vermeiden muss. Das heil3t, in dem umschmelzzuhartenden Oberfla-
chenbereich ist eine Zwischenabkiihlung aus der Schmelze in oder unter den Kriti-
schen Temperaturbereich mit nachfolgend erneuter Erwarmung beim Aufschmel-
zen von benachbarten Bereichen zu verhindern, ebenso wie eine zu langsame
Abkuhlung der Schmelze durch den kritischen Temperaturbereich. Dies ergibt sich
fur den Fachmann ohne weiteres aus seinem einschlagigen Werkstoff-Fachwissen

bezogen auf die drtlich begrenzte Erwarmung mittels Ladungsstrahltechnik.

Weil Ladungstragerstrahlen wie Elektronenstrahlen zum Harten jeweils nur in ih-
rem Brennfleck auf der Werkstiickoberflache einwirken, also in einem begrenzt
kleinen Bereich, mit ihnen aber ausgedehnte Oberflachenbereiche gehértet, das
hei’t beaufschlagt werden mussen, stellt sich dem Fachmann zwangslaufig die
Frage nach Anordnung, Bewegungsablauf und Bahnverlauf fir den anzusteuern-

den Brennfleck auf der zu hartenden Werkstiickoberflache.

Aus (1) kennt der Fachmann die Mehrspurtechnik mit parallelen gegeneinander
versetzten Spuren und entkoppeltem Temperaturfeld, wodurch die Sekundargra-

fitbildung aber nicht verhindert wird, weil die kritischen Temperatur- und Zeit-Be-
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dingungen damit gerade nicht vermieden werden, wie die Einsprechende 2 in der

mindlichen Verhandlung ausfuhrlich erlautert hat.

Aus (2), Anspruch 8 ist dem Fachmann bekannt, beim Oberflachenharten die
Brennfleckbahnen so dicht nebeneinander zu legen, dass sie sich Uberschneiden,
der Bahnabstand also kleiner gewahlt wird als der Fokusdurchmesser des Brenn-
flecks.

Ausgehend von einem Verfahren gemal den Merkmalen aus dem Oberbegriff des
geltenden Patentanspruchs 1, wie es aus (1) hervor geht und bekannt ist, greift
der Fachmann fur die Losung seiner sich gegenuber (1) gestellten Aufgabe zur
Vermeidung von Sekundéargrafit in Kenntnis der vorstehend dargelegten bekann-
ten Zusammenhéange gegenuber der getrennten Spurfihrung nach (1) nunmehr zu
einer schnellen, enger benachbarten Spurfihrung, wie sie ihm beispielsweise
aus (2), Anspruch 8 bekannt ist, um damit aufgabengemafll Sekundargrafit zu
vermeiden, also, wie oben dargelegt, die kritischen Temperatur- und Zeit-Bedin-
gungen zu vermeiden. Dabei ist ihm klar, dass er die Nachbarspur aufschmelzen,
also wieder erwarmen muss, bevor die Vorgangerspur bis in den kritischen Tem-
peraturbereich abkihlen konnte. Entsprechend grol3 muss er dazu die Geschwin-
digkeit der Relativbewegung zwischen dem Energiestrahl und dem Werkstuck

waéahlen.

Diese, dem Fachmann wie vorstehend dargelegt, aus seinem Fachwissen ohne
weiteres zugangliche Erkenntnis und Bedingung ist Gegenstand des kennzeich-
nenden Teils des geltenden Anspruchs 1, wonach die Geschwindigkeit der Rela-
tivbewegung zwischen dem Energiestrahl und dem Werkstlick so gewahlt wird,
dass die in einem vorangegangenen Umlauf erzeugte Schmelzbahn beim Erzeu-
gen der sich daran anschlieBenden n&chsten Schmelzbahn im folgenden Umlauf
nicht so weit abkihlt, dass die kritische Temperatur, unter der sich Sekundargrafit

ausbilden kann, erreicht wird und von dort wieder erwarmt wird.
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Dabei stellt sich dem Fachmann die weitere Frage nach der Richtung seiner
Spurfihrung auf dem Werkstuck. Bei wellenartigen Werksticken kann die Spur
vorzugsweise in Richtung der Krimmung, also umlaufend oder quer zur Krim-
mung, also axial verlaufen, was zunachst im Ermessen des Fachmanns liegt. Well
ein wellenartiges Werkstiick unter dem Ladungsstrahl aber unabhéngig von des-
sen Ablenkung zusatzlich noch auf einfache Weise gedreht werden kann - was fir
Wellenbearbeitungen ohnehin das Ublichste ist -, bietet sich eine umlaufende
Schmelzbahnfihrung als besonders naheliegend an, auch um dadurch héhere
Bahngeschwindigkeiten erreichen zu kénnen. Dem Fachmann ist somit die Erzeu-
gung einer Schmelzbahn in mehreren Umlaufen, vorzugsweise aus einander

uberlappenden Brennfleckbahnen besonders nahegelegt.

Damit ergeben sich insgesamt die Merkmale der geltenden Anspruchs 1 fur den
Fachmann ohne eine erfinderische Tatigkeit, so dass der Anspruch 1 nicht pa-
tentfahig ist.

Demgegeniber kann die Argumentation von Seiten der Patentinhaberin nicht
Uberzeugen. So fuhrt sie aus, dass es erst nach langerer wissenschatftlicher Arbeit
gelungen sei, bei Anwendung des Verfahrens nach (1) als Ursache fiur den Quali-
tatsmangel die Entstehung von Sekundargrafit zu finden und dessen Bildung beim
Wiedererwarmen durch ein nicht unmittelbares, sondern verzégertes nochmaliges
Erschmelzen von Ledeburit. Die metallographische Untersuchung von geharteten
Oberflachen gehdort jedoch zu den Ublichen Qualitatssicherungsmal3nahmen der
Industrie, wobei sowohl die Oberflachenfehler wie Pittings (Grubchen) als Ver-
schleil3, als auch deren Ursache wie Grafitausscheidungen im geharteten Oberfla-
chenbereich ohne weiteres aufgefunden und erkannt werden kénnen, was zu

RoutinemalRnahmen der Qualitatssicherung gehort.

Die Entstehung von Sekundargrafit aus Ledeburit beim Gusseisen ist aus der
Fachliteratur zur Metall-, bzw. Werkstoffkunde dem hier ma3geblichen Fachmann

hinreichend bekannt und damit die Bedingung zu dessen Vermeidung durch das
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Vermeiden der kritischen Temperatur- und Zeitbedingungen bzw. -bereiche. Die
Patentinhaberin benennt diese Erkenntnis bereits als Teil der erfinderischen Téatig-
keit. Sie ist jedoch den fachiiblichen Uberlegungen zuzuordnen, ebenso wie die
sich daraus ergebenden MalRnahmen zur Aneinanderreihung von Schmelzbahnen
ohne Unterschreiten der kritischen Temperatur- und Zeitbedingungen in Verbin-
dung mit einem Wiedererwarmen durch den kritischen Temperaturbereich, bei-
spielsweise in mehreren Uml&ufen zur Erzeugung mindestens einer Schmelzbahn,
was die Patentinhaberin als weiteren Teil ihrer erfinderischen Tatigkeit geltend

macht. Dem kann jedoch wie dargelegt nicht gefolgt werden.

Schlie3lich fihrt die Patentinhaberin an, dass es zuvor nicht moglich gewesen sei,
die Geschwindigkeit der Erwarmung mittels Ladungstragerstrahl hoch genug zu
erreichen, um eine Wiedererwarmung durch den kritischen Temperaturbereich zu
vermeiden, so dass dieses ,wie“ der schnellen Wiedererwarmung erst die erfinde-

rische Losung gebracht habe.

Dem ist entgegen zu halten, dass das Streitpatent auf3er den zuvor genannten
Bedingungen der Vermeidung der Zwischenabkihlung unter die kritische Tempe-
ratur und fachublicher Strahlfihrung nichts angibt, was dartber hinaus technisch
notwendig sein soll, um die Geschwindigkeit der Wiedererwarmung hoch genug zu

erreichen.

In der mindlichen Verhandlung war fur die Patentinhaberin diesbeziglich von
Prozessoptimierung und ,W-Achse“ die Rede, jedoch ohne anzugeben, was dar-
unter zu verstehen und wo das im Streitpatent enthalten sei. Deshalb kénnen auch
diese Ausfilhrungen eine erfinderische Tatigkeit nicht begriinden, zumal die Opti-
mierung von Prozessparametern zum fachublichen Handeln gehort. Bereits Ent-
gegenhaltung (1), Anspruch 9 besagt, dass die Parameter fir Bahngeschwindig-
keit und die vom Elektronenstrahl zu erzeugende Flachenenergie errechnet

und/oder durch Versuche ermittelt, also ,optimiert* werden.



-13 -

Der Anspruch 1 ist somit mangels erfinderischer Téatigkeit nicht bestandsfahig.

Die rickbezogenen Anspriiche 2 bis 4 missen das Schicksal von Anspruch 1 tei-
len, zumal auch sie nichts enthalten, was eine erfinderische Tatigkeit begriindet

und das auch von Seiten der Patentinhaberin nicht geltend gemacht wurde.

So ist das Erzeugen von maanderformigen Energiestrahlbahnen, z.B. von
Elektronenstrahlen gemaR den geltenden Anspriichen 2 bis 4 vielfach bekannt
und geht an sich beispielsweise auch aus der Entgegenhaltung (2), Fig. 1 i. V. m.
z.B. Sp. 4, Z. 22, 23 hervor.

Die Anspriche 2 bis 4 sind ebenfalls mangels erfinderischer Tétigkeit nicht be-

standsfahig.

Da die Patentinhaberin auf den erteilten Anspruch 1 verzichtet hat, bedurfte es
keines weiteren Eingehens auf die von der Einsprechenden 1 geltend gemachte
widerrechtliche Entnahme, zumal sowohl der erteilte Anspruch 1 sowie der rick-

bezogene Anspruch 4 keinen Bestand gehabt hatte.

Nach alledem ist die Beschwerde der Patentinhaberin zurtickzuweisen.

Dr. Maier Dr. Henkel v. Zglinitzki Richter Harrer ist
wegen Urlaubs an
der Unterschrift
verhindert.

Dr. Maier

Bb
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