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hat der 7. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 13. November 2002 unter Mitwirkung des Rich-
ters Dipl.-Ing. Koéhn als Vorsitzendem sowie der Richter Eberhard,
Dr.-Ing. Pésentrup und Dipl.-Ing. Schmitz

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Patentinhaberin wird der Beschlul® der
Patentabteilung 13 des Deutschen Patent- und Markenamts vom
11. Oktober 2001 aufgehoben. Das Patent 42 37 405 wird mit fol-

genden Unterlagen beschrankt aufrechterhalten:

Patentanspriche 1 bis 4 und Beschreibung Seiten 1 bis 7, Uber-
reicht in der mandlichen Verhandlung vom 13. November 2002, 5

Blatt Zeichnungen, Figuren 1 bis 6, gemaf} Patentschrift.

Die Teilanmeldung wird an das Patentamt verwiesen.

Grinde

Die Beschwerde der Patentinhaberin ist gegen den Beschlul der Patentabtei-
lung 13 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. Oktober 2001 gerichtet,
mit dem das Patent 42 37 405 nach Prifung des auf den Einspruchsgrund der
fehlenden Patentfahigkeit gestutzten Einspruchs mit der Begriindung widerrufen
worden ist, dal} der Gegenstand des seinerzeit geltenden Patentanspruchs 2 vom

17. November 1997 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe.



Die Patentinhaberin hat in der mundlichen Verhandlung die Teilung des Patents
erklart. Sie hat fur das Stammpatent neue Anspriche 1 bis 4 mit einer neuen Be-

schreibung und fur die Teilanmeldung neue Anspruche vorgelegt.

Die Patentinhaberin macht geltend, der Gegenstand des angefochtenen Patents in
der nunmehr verteidigten Verfassung stelle eine patentfahige Erfindung dar. Sie

beantragt,

den angefochtenen Beschlu® aufzuheben und das Patent auf-
rechtzuerhalten mit den jeweils am 13. November 2002 Uber-
reichten Patentansprichen 1 bis 4 mit 7 Seiten Beschreibung,

Zeichnungen nach Patentschrift.

Die Einsprechende beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie vertritt die Auffassung, dal® der Patentgegenstand nicht auf einer erfinderi-
schen Tatigkeit beruhe und daher nicht patentfahig sei.

Die Einsprechende hat im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt
und im Beschwerdeverfahren zum Stand der Technik folgende Druckschriften ge-
nannt:

1. deutsche Offenlegungsschrift 24 58 728

2. US-PS 4004 343

3. deutsche Offenlegungsschrift 35 02 287

4. deutsche Offenlegungsschrift 2 166 608

5. Grunwald, Fertigungsverfahren in der Geratetechnik, VEB-Verlag Technik,

2. Aufl, Berlin 1985, S 410 bis 425



6. Kleine Enzyklopadie Technik, Pfalz Verlag, Basel 1965, S 268 bis 271,
7. Nichtrostende Stahle - Eigenschaften Verarbeitung Anwendungsnormen,
Verlag Stahl Eisen, 2. Aufl, Disseldorf 1989, S 16 bis 39 und 184 bis 189,

8. Rost- und saurebestandige Stahle, Druckschrift der Stahlwerke
Sudwestfalen AG, Ausgabe April 1970, S 66 bis 79,

9. Kuppers, Schmidt, Einflu® der Austenitstabilitat auf das Verhalten von
Stahlen, in: Bander Bleche Rohre, Ausgabe 10 — 1986, S 209 bis 215

10. Rieker, Morris, Steffen, Formation of hard microcrystalline layers on
stainless steel by laser alloying, in: Materials Science and Technology,
June 1989, Vol. 5,

11. Auerbach, Randschichtumgeschmolzene und randschichtumschmelzle-
gierte Schichten, in: Galvanotechnik, 79 (1988) Nr. 7, S 2162 bis 2168.

Der geltende Patentanspruch 1 lautet:

"Verfahren zur Herstellung eines Kerns einer Kraftstoffeinspritz-
vorrichtung, wobei die Kraftstoffeinspritzvorrichtung eine Ventil-
stange und einen elektromagnetischen Aktuator umfalit, der aus
einer in einem Gehause angeordneten elektromagnetischen Spule
und einem aus einem einzigen Werkstuck hergestellten festen
Kern gebildet ist, wobei der Kern aus zwei magnetischen Ab-
schnitten und einem dazwischen befindlichen nicht-magnetischen
Abschnitt besteht, und der Brennkraftmaschine Kraftstoff durch
Hin- und Herbewegen der Ventilstange mittels des elektromagne-

tischen Aktuators zugefuhrt wird, mit den Schritten:

a) Formen eines nicht-magnetischen Werksticks aus einem nicht-
magnetischen, austenitischen rostfreiem Stahl in die Gestalt des

festen Kerns,



b) erste Warmebehandlung des Werkstticks,

c) Umwandeln des warmebehandelten, nicht-magnetischen, au-
stenitischen, rostfreien Werkstucks in ein magnetisches, martensi-
tisches Werkstuck,

d) ortliche zweite Warmebehandlung in einem mittleren Abschnitt
des magnetischen, martensitischen Werkstucks zur Umwandlung
des magnetischen, martensitischen mittleren Abschnitts in einen
nicht-magnetischen, austenitischen mittleren Abschnitt,

dadurch gekennzeichnet, dal}

e) das Formen des nicht-magnetischen Werkstucks und die erste
Warmebehandlung des Werksticks durch HeilRschmieden in ei-
nem Temperaturbereich metastabilen Austenits stattfinden, wobei
dieser Temperaturbereich nicht niedriger als die matensitische
Umwandlungstemperatur ist,

f) das Umwandeln des heildigeschmiedeten, nicht-magnetischen,
austenitischen, rostfreiem Werkstilick in ein magnetisches, mar-
tensitisches Werkstuck durch Abkuhlen des Werkstucks nach dem

HeilRschmieden vorgenommen wird."

Die Anspruche 2 bis 4 sind auf Merkmale gerichtet, mit denen das Verfahren nach

Anspruch 1 weiter ausgebildet werden soll.

Laut Beschreibung (S 2, Z7 bis 10, iVm S 1, Z3 bis 7) soll die Aufgabe gelost
werden, ein verbessertes Verfahren zum Herstellen eines festen Kerns flr einen
elektromagnetischen Aktuator einer Kraftstoffeinspritzvorrichtung nach dem Ober-

begriff des Patentanspruchs 1 zu schaffen.

Fur weitere Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akte verwiesen.



Die frist- und formgerechte Beschwerde ist zulassig und hat in dem aus dem Be-

schluftenor ersichtlichen Umfang teilweise Erfolg.

1. Die Teilungserklarung ist zulassig. Im Stammpatent verbleiben der Gegenstand
des erteilten Patentanspruchs 2 und Malinhahmen zu dessen weiterer vorteilhafter
Ausgestaltung. Der Rest des angefochtenen Patents wird Gegenstand der Tei-
lungsanmeldung.

Die Patentinhaberin hat auf einen eventuellen Ruckfall der Teilanmeldung in das
Stammpatent gemal} PatG § 39 Abs 2 verzichtet.

2. Die geltenden Patentansprutche 1 bis 4 sind zulassig. Der Anspruch 1 geht zu-
ruck auf den erteilten Anspruch 2 iVm dem erteilten Anspruch 1 sowie auf die Be-
schreibung, Spalte 3, Zeilen 35 bis 45. Der Anspruch 2 entspricht dem erteilten
Anspruch 11. Die in den Ansprichen 3 und 4 angegebenen Merkmale sind in den
Zeilen 32 und 38 der Spalte 3 der Beschreibung offenbart. Die vorgenannten Be-
schreibungsteile waren auch in den urspranglich eingereichten Anmeldungsunter-

lagen enthalten.

3. Der Gegenstand des Patents in der nunmehr geltenden Fassung stellt eine pa-
tentfahige Erfindung im Sinne des PatG § 1 bis § 5 dar.

Das Verfahren gemafl® Patentanspruch 1 ist gegenuber dem aufgezeigten Stand

der Technik neu.

In der deutschen Offenlegungsschrift 2 166 608 ist beschrieben, dal3 der rohrfor-
mige Kern eines elektromagnetisch betatigten Ventils, zB fur eine elektronisch ge-
steuerte Kraftstoffeinspritzung (S 22, maschinengeschriebene Numerierung,
Abs 3), ausgehend von einem nicht-magnetischen austenitischen Werkstiick

durch Erwarmen und anschlieBendes Abkuhlen in einen magnetischen martensiti-



schen Zustand umgewandelt wird und dafld anschlieRend ein mittlerer Abschnitt
durch selektives Gluhen wieder in seinen nicht-magnetischen austenitischen Zu-
stand umgewandelt wird. Von diesem bekannten Verfahren unterscheidet sich das
Verfahren nach Anspruch 1 des vorliegenden Patents im wesentlichen dadurch,
dafd bei der dem Abkuhlen zum Umwandeln in den martensitischen Zustand vor-
angehenden Warmebehandlung ein Heillschmieden des Werkstlicks bei einer
Temperatur vorgenommen wird, die oberhalb der Temperatur liegt, bei der ein
Umwandeln vom metastabilen austenitischen Zustand in den martensitischen Zu-

stand stattfindet.

Ein solcher Verfahrensschritt ist auch in keiner der ubrigen im Verfahren befindli-

chen Druckschriften offenbart.

Das Verfahren nach Anspruch 1, dessen gewerbliche Anwendbarkeit nicht in

Zweifel steht, ist auch das Ergebnis einer erfinderischen Tatigkeit.

Bei den in der deutschen Offenlegungsschrift 2 166 608 beschriebenen Verfahren
wird von einem rostfreien austenitischen Rohr ausgegangen. Der Fachmann, als
welcher hier ein Maschinenbauingenieur mit Erfahrungen auf dem Gebiet der
stahlernen Werkstoffe und deren Verarbeitung anzusehen ist, weil3, dal} solche
Rohre in vielerlei Abmessungen und Stahlqualitaten gehandelt werden. Von daher
ergibt sich keine Notwendigkeit zu einer Umformung des Rohres, insbesondere

nicht durch Schmieden.

In der Druckschrift ist als Alternative zur Warmebehandlung und anschlielenden
Abklhlung eine Kaltbearbeitung zur Transformation von Austenit in Martensit an-
gegeben (Ubergang S 9 zu S 10). Auch hieraus ergibt sich keine Anregung dafiir,
ein HeilRschmieden des rohrformigen Kerns oberhalb der martensitischen Um-
wandlungstemperatur vorzusehen, dh den Kern zu schmieden, ohne dabei die ge-

nannte Gefugeumwandlung anzustreben.



Auch die Berlcksichtigung der Ubrigen im Verfahren befindlichen Druckschriften
kann dem Fachmann die Lehre des Anspruchs 1 nicht nahelegen. Zwar ist in der
Veroffentlichung "Einflu der Austenitstabilitat auf das Verhalten von Stahlen" (D9)
ein Zusammenhang zwischen der Temperatur, bei der eine Verformung eines au-
stenitischen Werkstoffs stattfindet, und der dabei eintretenden Umwandlung von
Austenit in Martensit beschrieben. Da bei dem patentgemafen Verfahren aber die
Umwandlung von Austenit in Martensit beabsichtigt ist (bevor in einem Teilbereich
eine Ruckumwandlung in Austenit vorgenommen wird), gibt auch die vorgenannte
Literaturstelle dem Fachmann keine Veranlassung, ein HeilRschmieden oberhalb

der martensitischen Umwandlungstemperatur vorzusehen.

Die ubrigen Druckschriften liegen vom Gegenstand des angefochtenen Patents in
der nunmehr geltenden Fassung weiter ab und haben auch in der mundlichen

Verhandlung keine Rolle mehr gespielt.

Dr. Pésentrup Eberhard Dr. Pésentrup Schmitz

Richter Kéhn ist
wegen Erkrankung
an der Leistung der
Unterschrift gehin-
dert

Na



