BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 56/02
(Aktenzeichen)
BESCHLUSS
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hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in
der Sitzung vom 20. Februar 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dr. Schroder, der Richter Dr. Wagner und Harrer sowie der Richterin
Dr. Proksch-Ledig
beschlossen:

Der angefochtene Beschlufd wird aufgehoben.

Das Patent 198 34 018 wird in vollem Umfang aufrechterhalten.

Grinde

Mit dem angefochtenen Beschlu® vom 22. April 2002 hat die Patentabteilung 45
des Deutschen Patent- und Markenamts das Patent 198 34 018 mit der Bezeich-
nung

"Verfahren zum Erzeugen einer Siliziumkarbid enthaltenden Schutzschicht"

widerrufen.



Dem Beschlul} liegen die erteilten Patentanspriiche 1 bis 24 zugrunde, von denen

Anspruch 1 wie folgt lautet:

"Verfahren zum Erzeugen einer Siliziumkarbid enthaltenden
Schutzschicht, insbesondere einer Verschleil3-, Korrosions-
oder Abrasions-Schutzschicht, auf mindestens einem Teil einer
Oberflache eines Grundkorpers aus einem Werkstoff, dessen
Erweichungstemperatur oberhalb der Schmelztemperatur von
Silizium liegt, wobei auf den mit der Schutzschicht zu versehen-
den Teil der Oberflache des Grundkdrpers Silizium aufgebracht
und der Grundkorper unter Vakuum oder in inerter Atmosphare
auf eine Temperatur oberhalb des Schmelzpunkts von Silizium
erhitzt, mit Kohlenstoff, der in einer porésen Schicht enthalten
ist, zur Reaktion gebracht und danach abgekuhlt wird, dadurch
gekennzeichnet, dal3 zur Bildung einer homogenen Schutz-
schicht aus Siliziumkarbid und freiem Silizium der zu beschich-
tende Teil der Oberflache zuerst mit einer porésen Kohlenstoff-
schicht, deren offene Porositat im Bereich zwischen 40 und
95% liegt, versehen wird, dal} die pordse Kohlenstoffschicht mit
einer Schicht aus Silizium bedeckt wird, wobei das Verhaltnis
der Masse des aufgebrachten Siliziums zu der des Kohlenstoffs
in der pordsen Kohlenstoffschicht mehr als 2,34 betragt, dal}
der Grundkorper auf eine Temperatur oberhalb der Schmelz-
temperatur des Siliziums unter Vermeidung eines siedenden
Zustands des Siliziums erhitzt wird, und dal} anschlieRend der
Grundkérper, der mit der Siliziumkarbid und freies Silizium ent-
haltenden Schicht versehen ist, auf Raumtemperatur abgekunhlt

wird."

Zum Wortlaut der auf besondere Ausflihrungsformen dieses Verfahrens gerichte-

ten Unteranspruche 2 bis 24 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.



Der Widerruf ist im wesentlichen damit begriindet, ein Verfahren mit den in An-

spruch 1 des Streitpatents angegebenen Malinahmen sei gegenuber dem durch

(1) EP 0 508 294 B1

belegten Stand der Technik nicht mehr neu. Aus dieser Entgegenhaltung seien al-
le anspruchsgemaflen Merkmale bekannt bzw fur den Fachmann aufgrund seines
durch

(2) CRANMER, DAVID. C.: Overview of Technical, Engineering,
and Advanced Ceramics. In: Engineered Materials Handbook,
Volume 4, Ceramics and Glasses, ASM International (1991), Sei-
ten 16 bis 20

belegbaren fachmannischen Wissens selbstverstandlich.

Gegen diesen Beschlul richtet sich die Beschwerde des Patentinhabers, mit der
er sein Patentbegehren in unverandertem Umfang weiterverfolgt. Zur Begrindung
tragt er ua vor, nach (1) werde auf dem Grundkdrper zunachst eine Mischschicht
aus SiC und Kohlenstoff ausgebildet, wahrend die patentgemal’ aufgetragene po-
rose Schicht nur aus Kohlenstoff bestehe. Das beanspruchte Verfahren sei somit
gegentber dem aus (1) bekannten neu. Da die Verbindung der Lehren nach (1)
und (2) nicht zu einem Verfahren gemafy Anspruch 1 des Streitpatents fuhren kon-

ne, sei auch die erfinderische Tatigkeit gegeben.
Der Patentinhaber beantragt,
den Beschlul3d des Deutschen Patent- und Markenamts vom

22. April 2002 aufzuheben und das Patent in der erteilten Form

aufrechtzuerhalten.



Die Einsprechende hat sich zur Beschwerdebegrindung des Patentinhabers nicht

geaulert und hat keinen Antrag gestellt.

Zu weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die Beschwerde des Patentinhabers ist zulassig (PatG § 73) und auch begrindet.

1. Die unverandert geltenden, erteilten Patentanspriche 1 bis 24 sind, wie im an-

gefochtenen Beschluly zutreffend festgestellt, zulassig.

Anspruch 1 geht inhaltlich auf den urspriinglichen Anspruch 1 in Verbindung mit
dem Bruckenabsatz Seite 3/4 und Seite 5 Absatz 1 der urspringlichen Beschrei-
bung zurlck. In der letztgenannten Textstelle ist das Bedecken der pordsen Koh-
lenstoffschicht mit Silizium (auch) ohne die Maligabe "gleichmaRig" offenbart, wie

es beispielsweise bei der Ausfiihrungsform nach Figur 3 erfolgt.

Die erteilten Anspruche 2 bis 15, 18 und 24 entsprechen den ursprunglichen An-
spruchen 2 bis 15, 17 und 20.

Die geltenden Anspriche 16 und 17, 19 bis 21 sowie 22 und 23 basieren auf den
ursprunglichen Ansprichen 16, 18 sowie 19.

2. Das Verfahren nach dem erteilten Anspruch 1 ist neu.

Es unterscheidet sich von dem aus (1) bekannten schon durch die MaRnahme, die
zu beschichtenden Oberflachenbereiche des Grundkdrpers zuerst mit einer poro-
sen Kohlenstoffschicht zu versehen. Unter einer solchen Schicht versteht der
Fachmann eine aus Kohlenstoff (und Poren) bestehende Schicht, welche andere

Textbestandteile lediglich in Form von herstellungsbedingten Verunreinigungen



aufweist (vgl auch die Unteranspriiche 2 und 3 sowie Sp 3 Z 7 bis 25 der Streitpa-
tentschrift). Die allgemeinere Angabe "mit Kohlenstoff, der in einer por6sen
Schicht enthalten ist" im Oberbegriff des Anspruchs gibt zu keinen Zweifeln an die-
sem Verstandnis Anlal3; sie umschreibt eine kohlenstoffhaltige Schicht und ist er-
kennbar von der Absicht getragen, den in der Beschreibungseinleitung (Sp 1 Z 16
bis 43, vgl auch Beispiel 7 der zitierten DE 42 03 773 A1, gewurdigten Stand mog-
lichst umfassend zu berlcksichtigen. Das in Rede stehende kennzeichnende
Merkmal ist von dieser Formulierung umfal}t, stellt aber einen Unterschied nicht
nur zu der aus einer Mischung gebildeten Schicht gemal dem im Oberbegriff vor-
ausgesetzten Stand der Technik (nach der DE 42 03 773 A1), sondern auch zu
der nach der Lehre der Entgegenhaltung (1) aufzubringenden walrigen Schlicker-
schicht mit fein verteiltem Siliziumkarbid, feinverteiltem Kohlenstoff und einem Bin-
demittel dar (vgl Anspruch 1). Nach (1) ist der Anteil von Siliziumkarbid im Schlik-
ker nicht von untergeordneter Bedeutung, vielmehr soll er (nach Sp 2 Z 48 bis 54)

maglichst hoch sein.

Gegenuber anderen Entgegenhaltungen als (1) ist die Neuheit des patentgema-
Ren Verfahrens nicht bestritten. Da die Uberpriifung seitens des Senates zu kei-

nem anderen Ergebnis fuhrt, eribrigen sich nahere Ausfuhrungen hierzu.

3. Das beanspruchte Verfahren beruht auch auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Wie ausgefuhrt, wird in (1) der Siliziumkarbidanteil im Schlicker (aus dem nach
Trocknen und thermischer Zerstorung des Bindemittels die fur flissiges Silizium
aufnahmefahige Schicht gebildet wird) als wesentlich herausgestellt. Damit liegt
fur den Fachmann keine Veranlassung vor, das Siliziumkarbid bei der Ausbildung
der porosen Schicht wegzulassen. Auch der Umstand, dal} die Bildung von silizi-
uminfiltrierten Silizium-Karbidschichten durch Infiltrieren von flissigem Silizium in
pordse Kohlenstoffstrukturen (zB aus (E5) "Faserkeramik durch FlUssigsilizierung
von C/C", P. Schanz, Lehrgang der Carl-Cranz-Gesellschaft (CCG), Faserkera-
mikwerkstoffe - Eigenschaften und Anwendungen, Stuttgart, 24.-25. Novem-



ber 1992, Manuskript Nr 6, Seite 8; vgl auch (E7) "Eine belastbare Keramik aus
Holz", Die Welt 20. Mai 1997, bekannt ist, fuhrt den Fachmann nicht dazu, bei der
Lehre nach (1) ein Weglassen von Siliziumkarbid im Schlicker in Betracht zu zie-
hen. Noch weniger vermag dies der Inhalt von (2), denn dort ist SiC als (pordser)
Grundkérper fur die Infiltration von flissigem Silizium angegeben (S 19 miSp
Abs 4).

Der Senat hat sich auch davon uUberzeugt, dal} das Vorbringen der Einsprechen-
den im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt, gegenuber einer
Zusammenschau von (E2) JP 4-325 481 A1 (nebst englischer Ubersetzung) mit
(E5) liege keine erfinderische Tatigkeit vor, nicht durchgreift und somit keine

Grundlage zur Zurtickweisung der Beschwerde bilden kann.

(E2) betrifft die Erzeugung einer Siliziumkarbidschicht auf einem C/C-Grundkorper
durch Umwickeln des Grundkorpers mit einem pordsen Kohlenstoffmaterial wie
Graphitfaserfilz, Einbringen in ein Pulverbeschichtungsmaterial aus einer Silizium-
quelle und Kohlenstoffmaterial und Erhitzen auf 1800 bis 2000°C unter nichtoxidie-
render Atmosphare (engl Ubersetzung S 1 Z 23 bis 33, S 2 [Claim 1] und S 8/9
[0015]). Nach Auffassung der Einsprechenden soll es sich fur den Fachmann ge-
radezu aufgedrangt haben, das in (E2) beschriebene Pulvermaterial aus Silizium-
dioxid und Kohlenstoff gemaf der Lehre von (E5) durch Silizium zu ersetzen, zu-

mal in (E5) die Vorteile des Flussigsilizierens ausdrticklich hervorgehoben seien.

Mit dieser Argumentation kann aber das Naheliegen des patentgemafRen Verfah-
rens bei Kombination der Lehren von (E2) und (E5) nicht begrindet werden. Zum
einen wird nach (E2) SiO-Gas, das sich unter den angegebenen Reaktionsbedin-
gungen aus Siliziumdioxid und Kohlenstoff bildet (vgl hierzu zB Rompps Chemie-
Lexikon 7. Aufl, Stichwort Siliciummonoxid), als wesentlich fur die gewunschte Sili-
ziumkarbidbildung dargestellt ([0012] u [0013]; "SiO,-Gas" gemal S7 Z 33 der
englischen Ubersetzung kann sich nach Uberzeugung des Senates unter den ge-

wahlten Reaktionsbedingungen nicht bilden, diese Angabe durfte daher auf einem



Ubersetzungsfehler beruhen, vgl hierzu die JP 4-325 481 Sp 3 Z 32, 40/41 u 47).
Schon aus diesem Grund ist fraglich, ob der Fachmann eine Silizierung mit flussi-
gem Silizium nach (E5), bei der sich (bei fachgerechter Durchfihrung, namlich
unter Vakuum oder inerter Atmosphare) kein Siliziummonoxid bilden kann, als ge-
eignete Alternative zu der in (E2) gewahlten Silizierung mit pulverférmigem Aus-
gangsmaterial in Betracht zieht. Zum anderen wird nach der Lehre von (E2) aus-
drucklich eine (einheitliche) Siliziumkarbidschicht erzeugt (S 1 Z 19 bis 29, S 1
Z34bisS27Z1,S2[Claim1],S4Z221bisS52Z3,S6Z13 bis 15, S6 Z 35 bis
S727Z12,S8Z3 bis 6, S9 Z8 bis 14 der englischen Ubersetzung); ein direkter
oder - zB aus den Reaktionsbedingungen - indirekter Hinweis auf eine silizierte Si-
liziumkarbidschicht findet sich an keiner Stelle der Entgegenhaltung. Wurde somit
der Fachmann ausgehend von (E2) Uberhaupt eine Silizierung mit flissigem Sili-
zium als Alternative in Erwagung ziehen, dann mufite er dies zur Erzeugung einer
einheitlichen Siliziumkarbidschicht tun und daher gemaf (E5) Seite 8 Zeile 17 die
stochiometrische Siliziummenge fur eine Siliziumkarbidbildung einstellen. Die Ent-
gegenhaltung (E2) fuhrt daher von der Forderung des Anspruchs 1 weg, dal} das
Verhaltnis der Masse des aufgebrachten Siliziums zu der des Kohlenstoffs in der

porosen Kohlenstoffschicht mehr als 2,34 betragt.

Die weiteren Entgegenhaltungen (E3) JP 7-223 884 A1, (E4) EP 0 558 991 A1
und (E6) DE 296 10 498 U1 sind im Einspruchsschriftsatz lediglich im Hinblick auf
(die) Unteranspriche (10, 4 und 12) angezogen (aaO S 10 Abs 1 u 3; S 9 Abs 2)

und geben zu keiner anderen Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit AnlaR.

4. Das Verfahren nach dem erteilten Anspruch 1, dessen gewerbliche Anwendbar-
keit auBer Zweifel steht, weist somit alle Kriterien der Patentfahigkeit auf; An-

spruch 1 ist daher rechtsbestandig.



Die Anspriche 2 bis 24 beziehen sich auf besondere Ausflihrungsarten des Ver-

fahrens nach dem geltenden Anspruch 1 und haben mit diesem Bestand.

Dr. Schroder Dr. Wagner Harrer Dr. Proksch-Ledig

Pu/Be
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