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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 195 40 572

BPatG 154
08.05



hat der 11. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 9. Dezember 2010 unter Mitwirkung des Richters
Dipl.-Ing. Dr. Fritze als Vorsitzendem sowie der Richter Schell, Dipl.-Ing.

Univ. Rothe und Dipl.-Ing. Univ. Fetterroll

beschlossen:
Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der Beschluss der
Patentabteilung 14 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom

7. Dezember 2004 aufgehoben.

Das Patent 195 40 572 wird widerrufen.

Grinde

Das am 31. Oktober 1995 angemeldete und am 15. Oktober 1998 vertffentlichte
Patent 195 40 572 betrifft ein ,Verfahren zum Herstellen einer im Betrieb eine
hydrodynamische Schmierung gewahrleistenden Gleitflache auf einem metalli-
schen Werkstiick, sowie eine Hubkolbenmaschine mit danach hergestellten Zylin-

derlaufbahnen®.

Gegen das Patent ist Einspruch erhoben worden. Die Einsprechende hatte ihr

Vorbringen u. a. auf die Entgegenhaltung

D1 WO 95/02023 Al

gestutzt.



Durch Beschluss vom 7. Dezember 2004 hat die Patentabteilung 14 des Deut-

schen Patent- und Markenamtes das Patent aufrechterhalten.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden. Sie macht mangelnde

Patentfahigkeit geltend und beantragt,

den angefochtenen Beschluss der Patentabteilung 14 des Deut-
schen Patent- und Markenamts vom 7. Dezember 2004 aufzuhe-

ben und das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen,

hilfsweise,

das angegriffene Patent mit folgenden Unterlagen beschrankt auf-
recht zu erhalten:

Patentanspriche 1 bis 9, Uberreicht in der mundlichen Verhand-
lung, sowie Beschreibung und Zeichnungen Figuren 1 bis 3, je-

weils gemald Patentschrift.

Die Beschwerdefihrerin halt das Patent auch in der gemaR Hilfsantrag verteidig-
ten Fassung nicht fir bestandsfahig. Auf3er der mangelnden Patentfahigkeit liege
eine unzulassige Erweiterung des Schutzbereichs vor. Zudem offenbare das Pa-
tent die Erfindung nicht so deutlich und vollstandig, dass ein Fachmann sie aus-

fuhren konne.



Der erteilte und im angefochtenen Beschluss unverandert aufrechterhaltene An-
spruch 1 lautet nach Richtigstellung von offensichtlichen Fehlern (die korrigierten

Stellen sind durch Schragdruck kenntlich gemacht):

.1.  Verfahren zum Herstellen einer im Betrieb eine
hydrodynamische Schmierung gewahrleistenden Gleitflache (2)
auf einem metallischen Werkstiick (1),

gekennzeichnet durch die Schritte:

1. Aufbringen einer Verschleil3schicht (3) auf den betreffenden
Flachen des aus einer Aluminiumlegierung gefertigten Werk-
stiickes (1) durch thermisches Spritzen, wobei

1.1 die Verschlei3schicht (3) mikropords ausgebildet ist bzw.
herausbrechbares Material enthalt, danach

2. teilweises Abtragen der Verschleil3schicht (3) durch
mechanisches Bearbeiten zur Bildung der die hydrodynamische
Schmierung gewahrleistenden Gleitflache (2) durch

2.1 Freilegen der Mikroporositdat bzw. Erzeugen von
Materialausbriichen durch die mechanische Bearbeitung, wobei
2.1.1 die freigelegten Mikroporen bzw. die Materialausbriiche ver-
einzelte Schmiertaschen (7) bilden, die in ihrer Gesamtheit ein

Mikrodruckkammersystem bilden.”

Der wie erteilt aufrechterhaltene nebengeordnete Anspruch 7 lautet nach Richtig-

stellung eines offensichtlichen Fehlers:

.. Hubkolbenmaschine, insbesondere Verbrennungskraftma-
schine, mit einem Zylinderlaufbahnen aufweisenden Kurbelge-
hause, gekennzeichnet durch nach einem oder mehreren der An-

spruche 1-6 hergestellte Flachen auf den Zylinderlaufbahnen.”



Wegen des Wortlauts der Unteranspriiche 2 bis 6 sowie 8 und 9 wird auf die Pa-

tentschrift verwiesen.

Der Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag lautet:

.1.  Verfahren zum Herstellen einer im Betrieb eine
hydrodynamischen Schmierung gewahrleistenden Gleitflache (2)
auf einem metallischen Werkstiick (1),

gekennzeichnet durch die Schritte:

1. Aufbringen einer Verschleil3schicht (3) auf den betreffenden
Flachen des aus einer Aluminiumlegierung gefertigten Werk-
stiickes (1) durch thermisches Spritzen, wobei

1.1 die VerschleiRschicht (3) herausbrechbares Material ent-
halt, danach

2. teilweises Abtragen der Verschlei3schicht (3) durch
mechanisches Bearbeiten zur Bildung der die hydrodynamische
Schmierung gewéabhrleistenden Gleitflache (2) durch

2.1  Erzeugen von Materialausbrichen durch die mechanische
Bearbeitung, wobei

2.1.1 die Materialausbriiche vereinzelte Schmiertaschen (7) bil-

den, die in ihrer Gesamtheit ein Mikrodruckkammersystem bilden.*

Der nebengeordnete Anspruch 7 gemald Hilfsantrag lautet wie der oben zitierte
wie erteilt aufrechterhaltene Anspruch 7 nach Richtigstellung.

Wegen des Wortlauts der Unteranspriche 2 bis 6 sowie 8 und 9 nach dem Hilfs-

antrag und wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Akten verwiesen.



Die Beschwerde ist zuldssig und hat auch in der Sache Erfolg. Der zulassige Ein-
spruch ist begriindet, da das angegriffene Patent weder in seiner erteilten noch in

seiner nach dem Hilfsantrag geltenden Fassung patentfahig ist.

Die wie erteilt aufrechterhaltenen Patentanspriiche sind zulassig. Die Zulassigkeit
der Patentanspriche gemal} Hilfsantrag sowie die Ausfuhrbarkeit des beschrankt
verteidigten Patentgegenstandes kénnen zugunsten der Patentinhaberin als ge-

geben unterstellt werden.

A. Der Patentgegenstand bezieht sich zunéchst auf ein Verfahren zum
Herstellen einer im Betrieb eine hydrodynamische Schmierung gewahrleistenden
Gleitflache auf einem metallischen Werkstiick. Er betrifft weiter eine Hubkolben-
maschine, insbesondere eine Verbrennungskraftmaschine, deren Zylinderlaufbah-
nen mit einem derartigen Verfahren bearbeitet wurden (vgl. Sp. 1, Z. 3 bis 9 in der
Patentschrift).

In der Beschreibung des Patents wird ausgefuhrt, ein gattungsgemafes Verfahren
zum Herstellen von Gleitflachen auf Gusseisenteilen sei bekannt, welches in meh-
reren Verfahrensschritten Schmiertaschen in der Gleitflache offen lege, die ein
Mikrodruckkammersystem bildeten, welche im Betrieb eine hydrodynamische
Schmierung gewahrleisteten (Sp. 1, Z. 10 bis 14). Es sei auch bekannt, auf aus
Aluminiumlegierung bestehenden Werkstiicken durch Hochgeschwindigkeits-
Flammspritzen eine Aluminium-Bronze-Legierung aufzubringen, deren Schicht-
dicke anschlie3end durch Honen auf ein Endmald bearbeitet werde (Sp. 1, Z. 30
bis 34). Das Hochgeschwindigkeitsflammspritzen kénne bei einer Vielzahl von
Werkstiicken infolge der vergleichsweise hohen eingebrachten Energie nicht an-
gewendet werden (Sp. 2, Z. 25 bis 30). Bei einem kommunizierenden System, das
durch eine Honbearbeitung erzielt werde, sei nachteilig, dass kein hydrodynami-
scher Oldruck aufgebaut werden konne (Sp. 1, Z. 35 bis 45). Bei Werkstiicken, die

aus Gewichtsgrinden aus einer Aluminiumlegierung bestehen sollen, sei dieses



Schmierungssystem nicht anwendbar (Sp. 1, Z. 48 bis 51). Dem Patent liege des-
halb die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zum Herstellen einer im Betrieb eine
hydrodynamische Schmierung gewahrleistenden Gleitflache auf einem metalli-
schen Werkstiick zu schaffen, welches in kosten- und fertigungsgunstiger Art und
Weise mit wenigen Verfahrensschritten ein Mikrodruckkammersystem auf der
Gleitflache erzeugt, sowie eine entsprechende Hubkolbenmaschine bereitzustel-
len, deren Zylinderlaufbahnen ein Mikrodruckkammersystem aufweist (Sp. 1, Z. 53
bis 60).

Die Losung dieser Aufgabe gelinge mit den Merkmalen der Patentanspri-
che 1 und 7. Vorteilhafte Ausgestaltungen des Verfahrens seien in den abhangi-
gen Anspriichen angegeben (Sp. 1, Z. 61 bis 64).

Zusammenfassend ist das Verfahren gemald Anspruch 1 gekennzeichnet durch
das Aufbringen einer Verschlei3schicht, die mikropordés ausgebildet ist bzw.
herausbrechbares Material enthalt, und durch das teilweise Abtragen der Schicht
mittels mechanischer Bearbeitung, um durch Freilegen der Mikroporositaten bzw.
Erzeugen von Materialausbrichen ein Mikrodruckkammersystem aus der Ge-
samtheit der freigelegten Mikroporen bzw. erzeugten Materialausbriiche zu bilden.
Der unbestimmte Ausdruck bzw. ist gemaR der von der Patentinhaberin in der
mindlichen Verhandlung vorgetragenen Erlauterung im Sinne einer und/oder Ver-
knupfung auszulegen. Der Anspruch 1 umfasst demnach drei nebengeordnete
Varianten des patentgemal3en Verfahrens, bei dem zum Herstellen einer Gleitfla-
che

entweder eine Verschlei3schicht, die sowohl mikropords ausgebil-
det ist als auch herausbrechbares Material enthalt, mechanisch
bearbeitet wird, um die Mikroporositat freizulegen und zudem
Materialausbrechungen zu erzeugen, so dass sowohl die freige-
legten Mikroporen als auch die erzeugten Materialausbrechungen

zusammen das Mikrodruckkammersystem bilden,



oder eine VerschleiR3schicht, die mikroporés ausgebildet ist, me-
chanisch bearbeitet wird, um die Mikroporositat freizulegen, so
dass die freigelegten Mikroporen ein Mikrodruckkammersystem
bilden,

oder eine Verschleil3schicht, die herausbrechbares Material ent-
halt, mechanisch bearbeitet wird, um die Materialausbrechungen
Zu erzeugen, so dass die erzeugten Materialausbrechungen ein

Mikrodruckkammersystem bilden.

Als zustandigen Fachmann, dessen Verstandnis Malistab fir die Auslegung des
Streitpatents ist, sieht der Senat einen Maschinenbau-Ingenieur an, der Uber
langjahrige Erfahrungen auf dem Gebiet des VerschleiRschutzes von metallischen
Oberflachen verfugt, insbesondere von Oberflachen in Brennkraftmaschinen. Die-
ser Fachmann legt den Ausdruck herausbrechbares Material dahin gehend aus,
dass bei dem Verfahren die Mdglichkeit gegeben sein soll, im Zuge der mechani-
schen Bearbeitung Material aus der Verschleil3schicht heraus zu brechen. Den
Begriff Mikro... fasst er dahin gehend auf, dass die Poren oder Materialaus-

brechungen im Mikrometerbereich dimensioniert sein sollen.

B. Die Gegenstande der wie erteilt aufrechterhaltenen Anspriiche 1 und 7 sind

nicht neu.

Die bereits im Einspruchsverfahren herangezogene Druckschrift D1 betrifft ein
Beschichtungssystem aus einem metallummantelten Festkdrperschmierstoff. Sie
offenbart u. a. ein Verfahren zum Herstellen einer Gleitflache auf einer Metallober-
flache (vgl. S. 4, Z. 14 bis 16), wobei die Gleitflache — wie sich aus dem Folgenden

ergibt — im Betrieb eine hydrodynamische Schmierung gewahrleistet.



Darlber hinaus offenbart Druckschrift D1 alle Verfahrensmerkmale, die die erste
der oben genannten Varianten, welche vom Anspruch 1 umfasst werden, kenn-

zeichnen.

Dort erfolgt zunachst das Aufbringen einer Verschleil3schicht auf den betreffenden
Flachen des aus Aluminiumlegierung gefertigten Werkstiicks durch thermisches
Spritzen. Die bekannte Methode sieht vor, die Schicht mittels Plasmapul-
verspritzens auf der einem Gleitreibungsverschleild ausgesetzten Werksttckflache
zu erzeugen. Die Werkstiickflache besteht u. a. aus Aluminium oder einer Legie-
rung dieses Metalls (vgl. Anspruch 21, Oberbegriff und Schritt b) i. V. m.
Anspr. 29).

Die Plasmaspritzschicht weist eine bestimmte - ausdriicklich erwiinschte - Anzahl
Poren 14 auf (vgl. insb. Fig. 4 i. V. m. S. 8, Z. 29 bis 35), die offensichtlich kleiner
sind als die im Bereich von 40 bis 250 Mikrometer liegende Dicke der aufzutra-
genden Spritzschicht (vgl. Fig. 3i.V.m. S. 4, Z. 11 bis 13 und S. 6., Z. 31 bis 36).

Die bekannte Verschlei3schicht ist demnach auch mikropords ausgebildet.

Die Spritzschicht wird aus einem Pulver generiert, das zum einen aus Koérnern 20
mit darin eingeschlossenen Partikeln 15, 21 aus harten, verschleil3resistenten
Stoffen besteht (vgl. Fig. 2 i.V.m. S. 7, Z. 10 bis 17 bzw. S. 8, Z. 1 bis 5), und
zum anderen aus Koérnern 16, die einen Kern 17 aus Festschmierstoff aufweisen.
Sowohl die Hartstoff- als auch die Festschmierstoffkdrner 15 bzw. 17 sind um-
schlossen von Metallschalen 22 bzw. 18 (vgl. Fig. 1 i.V.m. S. 6, Z. 36 bis S. 7,
Z.10 und S. 7, Z. 24 bis 31). Diese Materialien sind, wie im Folgenden noch er-

lAutert wird, im Sinne des Anspruchswortlautes, herausbrechbar.

Im nachfolgenden Schritt sieht auch das aus D1 bekannte Verfahren ein teilweises
Abtragen der Verschleil3schicht durch mechanisches Bearbeiten vor, namlich ein
abschlieBendes Glatten der Beschichtung auf eine einheitliche Dicke von

25 bis 175 um mittels Honen (vgl. Anspruch 21, Merkmal (¢) und Anspruch 31,
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letztes Merkmal). Dadurch wird eine Mikroporositat in der Gleitflache freigelegt,
denn Mikroporen sollen mit einem Anteil zwischen 2 und 10 Vol% in der Schicht
vorhanden sein (Anspr. 10, Merkmal (b)), was bei der gemal3 der Druckschrift D1
vorgesehenen Abtragrate von fast der Halfte der Dicke der im ersten Schritt auf-
gebrachten Schicht zwangslaufig zum Anschneiden und Freilegen der Poren in

der Gleitflache fihren muss.

Zudem werden dadurch Materialausbriche in diskreten Bereichen der Gleitschicht
erzeugt, denn Hartstoff- und Festschmierstoffteilchen sowie der diese Partikel je-
weils umschlieRende Werkstoff sind per se herausbrechbar. Wie bei jedem me-
chanischen abtragenden Bearbeiten, bei dem patentgeméafen Verfahren wie auch
dem gemald Druckschrift D1 zum Einsatz kommenden Honen, wird der Material-
abtrag durch das Herausbrechen von Spanen bewirkt. Ganz offensichtlich kommt
es lediglich auf die Parameterauswahl fur das abtragende Fertigungsverfahren
und die Beschaffenheit der die zu bearbeitenden Oberflache bildenden Kompo-
nenten an, in welchem MalR3e welche Bereiche abgetragen werden. Mit dem be-
kannten Verfahren ist es offenbar nicht beabsichtigt, ebenso wie es das gemaR
dem Patentanspruch 1 ausgestaltete Verfahren nicht vorsieht, ganze Hartstoff-
oder Festschmierstoffteilchen herauszubrechen. Vielmehr sollen sich unter geeig-
neten Bedingungen aus dem Werkstoff der Metallschalen 22, 18 an die
verschleiRresistenten Partikel 15 angrenzende, tiefer liegende, abgekantete Berei-
che 36 herausbilden (vgl. S. 7, Z. 17 bis 23 und Fig. 4i. V. m. S. 14, Z. 12 bis 16).
Da die Metallschalen 22, 18 eine Dicke 23, 19 zwischen 5 und 40 Mikron aufwei-
sen (vgl. S. 7, Z. 28 und 29 bzw. S. 8, Z. 9 und 10), liegt die Grol3e der entstande-
nen Materialausbriiche ebenfalls im Mikrometerbereich. Gemal dem aus Druck-
schrift D1 bekannten Verfahren bilden - letztlich ebenfalls in Ubereinstimmung mit
dem angegriffenen Patent - die freigelegten Mikroporen und die Materialausbriiche
jeweils in ihrer Gesamtheit ein Mikrodruckkammersystem, denn zum einen soll
dort Ol als Impragniermittel in der Porositat zuriickgehalten werden, um es zur
hydrodynamischen Schmierung wéhrend des Gleitkontakts bereitstellen zu kén-
nen (vgl. S. 8, Z. 33 bis 35, S. 9, Z. 1 bis 4 sowie S. 11, Z. 16 bis 18), und zum
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anderen wird zum gleichen Zweck in den durch das Honen entstandenen vertief-
ten Gleitflachenbereichen 36 neben Festschmierstoff auch das Ol festgehalten
(vgl. Fig. 4i.V.m. S. 7, Z. 21 bis 23), was im Betrieb ebenfalls zur hydrodynami-
schen Schmierung beitragt.

Druckschrift D1 offenbart somit ein Verfahren zum Herstellen einer Gleitflache,
wonach eine Verschleil3schicht, die sowohl mikroporés ausgebildet ist als auch
herausbrechbares Material enthalt, mechanisch bearbeitet wird, um einerseits die
Mikroporositat freizulegen und zudem andererseits Materialausbrechungen zu er-
zeugen, so dass sowohl die freigelegten Mikroporen als auch die erzeugten Ma-

terialausbrechungen zusammen das Mikrodruckkammersystem bilden.

Der wie erteilt aufrechterhaltene Anspruch 1 gemafld Hauptantrag hat daher keinen

Bestand.

Auch die Hubkolbenmaschine, insbesondere Verbrennungskraftmaschine, mit ei-
nem Zylinderlaufbahnen aufweisenden Kurbelgehause, gemal dem nebengeord-
neten Anspruch 7 ist nicht mehr neu, denn Druckschrift D1 offenbart aul3er dem
Beschichtungssystem und dem Verfahren zu dessen Herstellung bereits einen
Motorblock 60 mit einer Gleitbeschichtung 62 auf den Wéanden 61 der Zylinder-
bohrungen. Deren Flachen auf den Zylinderlaufbahnen werden, wie oben bereits
dargelegt, mit einem Verfahren aufgebracht, das mit einer der patentgemal’ vor-
gesehenen Varianten vollstandig Ubereinstimmt (Fig. 16 i. V. m. S. 16, Z. 20 bis
24).

C. Das Verfahren gemald dem Anspruch 1 und die Hubkolbenmaschine ge-

malk dem Anspruch 7 nach dem Hilfsantrag sind nicht erfinderisch.

Der Anspruch 1 nach dem Hilfsantrag umfasst lediglich die eine der Varianten des
patentgeméaflRen Verfahrens, wonach zum Herstellen einer Gleitflache eine Ver-



-12 -

schleil3schicht, die herausbrechbares Material enthalt, mechanisch bearbeitet wird,
um Materialausbrechungen zu erzeugen, so dass diese ein Mikrodruckkammer-

system bilden.

Der einzige Unterschied gegenuber der Lehre der Druckschrift D1 besteht darin,
dass die Verschleil3schicht nicht zusatzlich mikropords ausgebildet sein soll, mit
der Folge, dass die Gleitflache nach dem Abtragen durch mechanische Bearbei-
tung keine freigelegten Mikroporen enthélt.

Druckschrift D1 lehrt, dass eine bestimmte Mikroporositat von wenigstens
2 bis 10 Vol% zwar zur Aufrechterhaltung einer hydrodynamischen Schmierung
beitragt (vgl. Anspruch 10, Merkmal b)). Dem Fachmann ist aber aus seinem pré-
senten Fachwissen heraus ebenso bekannt, dass eine Porositdt nachteilig ist,
wenn es auf eine hohe Tragfahigkeit der Gleitschicht ankommt. Er ist daher ver-
anlasst, Uberlegungen anzustellen, inwieweit eine hydrodynamische Schmierung
auch ohne die Anwesenheit von Mikroporen in der Gleitschicht gewahrleistet wer-
den kann. Dass dieses, sofern dabei herausbrechbares Material in der Gleitflache
zu Tage treten kann, schon durch das Freilegen von Schmiertaschen in der Gleit-
flache im Zuge einer mechanischen Bearbeitung gelingt, gehorte geméafR den
Ausfihrungen in der Patentschrift zum Stand der Technik (vgl. Sp. 1, Z. 10 bis 29).
Ausgehend von der Druckschrift D1 bedarf es somit lediglich der Auswahl eines
thermischen Spritzverfahrens, das porenfreie Schichten erzeugt, sowie selbstver-
standlich geeigneter Parametereinstellungen, um zum Verfahren gemald An-
spruch 1 nach Hilfsantrag zu gelangen. Beides liegt aber im Bereich des einschla-
gigen Fachwissens des zustandigen Fachmanns und beruht somit nicht auf einer

erfinderischen Tatigkeit.

Dies gilt ebenso im Hinblick auf den nebengeordneten Anspruch 7 gemaf Hilfs-

antrag.
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Zusammen mit den wie erteilt aufrechterhaltenen Ansprichen 1 und 7 und den
nach dem Hilfsantrag geltenden Anspriichen 1 und 7 sind auch die riickbezoge-
nen Anspriche 2 bis 6 bzw. 8 und 9 nicht bestandsfahig. Eigenstéandig ein Patent
begrindende Merkmale haben sie nicht zum Inhalt; diese wurden auch nicht gel-
tend gemacht.

Der angefochtene Beschluss ist daher aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

Dr. Fritze Schell Rothe Fetterroll

Bb



