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BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 199 01 425
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08.05



hat der 8. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf

die mundliche Verhandlung vom 20. April 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Das Patent 199 01 425 wird aufrechterhalten.

Grinde

Die Patentinhaberin hat das Patent 199 01 425 mit der Bezeichnung:

.verfahren zur Herstellung eines rohrférmigen Zahnstangenwerk-
stiickes, insbesondere flr Zahnstangenlenkungen von Kraftfahr-

zeugen®

am 18. Januar 1999 beim Patentamt angemeldet. Die Patenterteilung wurde am
5. Dezember 2002 verdffentlicht.

Gegen das Patent hat die Firma

A... GmbH
inB...



am 3. Méarz 2003 Einspruch erhoben.

Die Einsprechende hat ihren Einspruch auf eine offenkundige Vorbenutzung ge-
stutzt und hierzu zwei Zeichnungsblatter mit der Bezeichnung ,Hohle Zahnstange
TRW n. Z. 230-01700-2 v. 14. November 95" - Versuchsstadienplan (Blatt 1 und 2)
sowie die Kopie eines Lieferscheins V7143 vom 9. Oktober 1997 eingereicht und

Zeugenbeweis angeboten.

Die Einsprechende fihrt in der mindlichen Verhandlung vom 20. April 2006 aus-
gefuhrt, dass das patentgemal3e Verfahren nicht patentfahig sei, da dieses bereits
vor dem Anmeldetag des Patents der Offentlichkeit zuganglich gemacht worden
sei, indem es einem Mitarbeiter der Fa. C... & Co. in D..., an

Hand der zwei Zeichnungsblatter ausfuhrlich vorgestellt sei. Dabei seien auch
mehrere Muster von nach diesem Verfahren gefertigten Zahnstangen tbergeben
worden.

Die Einsprechende fihrt aus, dass die in den Zeichnungsblattern ersichtlichen
Verfahrensschritte a, ¢ und d das Verfahren des Streitpatents (nach Patentan-
spruch 1) vorwegnehmen und hat betont, dass die weiteren, in der Zeichnung
erlauterten Schritte b sowie e bis i lediglich optional aufgefiihrt seien und keines-
falls zwingend notwendige Verfahrensschritte darstellen wirden.

Die Einsprechende beantragt, das Patent 199 01 425 zu widerrufen.

Die Patentinhaberin hat den Ausfliihrungen der Einsprechenden widersprochen
und hat die Offenkundigkeit der behaupteten Benutzungshandlung bezweifelt, da
nach ihrer Ansicht bei der Vorstellung des Verfahrens in der oben geschilderten
Weise von einem Vertrauensverhaltnis zwischen der Fa. C... und der
Einsprechenden auszugehen sei und somit keine unbegrenzte Anzahl von
Personen von der geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung héatte Kenntnis
nehmen konnen. Ferner erschliee sich dem Fachmann aus dem Verfahren der

geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung ohnehin ein vollig anderes



Verfahren als das des Streitpatents, so dass eine Vorbenutzung nicht gegeben
sei.

Die Patentinhaberin beantragt, das Patent 199 01 425 aufrecht zu erhalten.

Im Prifungsverfahren sind zum Stand der Technik noch die

DE 43 31 792 Al
DE 195 08 798 Al
EP 99 311 Al

EP 110 918 B1
EP 445 470 B1
EP 572105 Al
DE 40 06 038 Al
DE 100 12 961 Al
DE 100 56 405 Al

in Betracht gezogen worden.

Hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

1. Uber den Einspruch ist gemaR § 147 Abs. 3 Satz 1 Ziff. 1 PatG durch den Be-

schwerdesenat des Bundespatentgerichts zu entscheiden.

2. Der Einspruch ist frist- und formgerecht erhoben und auch im Ubrigen zulas-
sig. In der Sache hat er jedoch keinen Erfolg, denn der Gegenstand des Pa-

tentanspruchs 1 ist patentfahig.



3. Der Patentgegenstand betrifft nach dem erteilten Patentanspruch 1 ein

.verfahren zur Herstellung eines rohrférmigen Zahnstangenwerk-
stiickes, insbesondere flr Zahnstangenlenkungen von Kraftfahr-
zeugen, welches im Bereich der anzubringenden Verzahnung ei-
nen rohrférmigen, runden Querschnitt aufweist und ein verander-
tes Festigkeits- und Formverhaltnis zwischen dem Ausgangswerk-
stick und dem fertigen Zahnstangenwerksttick vor der Anbringung
der Verzahnung erhalt, wobei ein rohrférmiges Ausgangswerk-
stick aus einem unvergiteten, geschélten, gerichteten und vollen
Rundmaterial auf ein Maf3, welches wesentlich geringer als die
Lange des fertigen Zahnstangenwerkstiickes ist, durch planes
Ablangen und anschlieRendes axiales Tieflochbohren hergestellt
wird und danach eine spanlose, kalte Umformung mittels eines
Dornes erfolgt, dadurch gekennzeichnet, dass

a) das Ausgangswerkstick (1) freiflieBend geldngt, geformt und
dabei der AuRendurchmesser verringert wird, wobei die Bohrung
(3) nur in einem Langenabschnitt (3.2) von dem Dorn aufgenom-
men wird und somit eine Bohrung (3.4), die der Bohrung (3) ent-
spricht, erhalten bleibt,

b) wahrend dieser langenden Formung in einem dornfreien Lan-
genabschnitt (3.1) die Ausgangsbohrung (3) freiflieRend zu einer
Bohrung (3.3) mit einem geringeren Durchmesser geformt wird,

c) somit Langenabschnitte (3.1, 3.2) mit unterschiedlichen Boh-
rungsdurchmessern (3.3, 3.4) gebildet sind, zwischen denen ein
ebenfalls freigeflossener Bereich (4) als Ubergang liegt, und

d) das Zahnstangenwerkstiick (2) sowohl in seinem dornfrei ge-
formten Langenabschnitt (3.1) als auch in seinem wahrend der
Formung vom Dorn aufgenommenen Langenabschnitt (3.2) einen

nicht zerschnittenen Faserverlauf aufweist und infolge dieser Kalt-



umformung gegeniber dem Ausgangswerkstiick (1) die Festigkeit
von z. B. 600 N/mm? auf z. B. 930 N/mm? erhéht wird.*
Hinsichtlich des Patentanspruchs 2 wird auf die Akte verwiesen.

Die Aufgabe der Erfindung ist gemald der Beschreibung darin zu sehen, ein
technologisch und kostenmé&Rig gunstiges Verfahren zur Herstellung eines
rohrférmigen Zahnstangenwerkstuckes, insbesondere fur Zahnstangenlenkun-
gen von Kraftfahrzeugen, zu schaffen, wobei stets ein rohrférmiger, runder
Querschnitt erhalten bleiben soll, wobei der durch das Umformen bedingte
Faserverlauf des Materials nicht zerschnitten wird und wobei ein verandertes
Festigkeits- und Formverhaltnis zwischen dem Ausgangswerkstiick vor dem
Umformen und dem fertigen Zahnstangenwerkstiick nach dem Umformen vor

der Anbringung der Verzahnung erzielt wird.

Der aufgrund seiner Zweckbestimmung ohne Zweifel gewerblich anwendbare
Gegenstand nach dem erteilten Patentanspruch 1 ist gegeniber den im Ver-
fahren befindlichen Druckschriften sowie gegeniber der geltend gemachten

offenkundigen Vorbenutzung neu.

Keine der im Prufungsverfahren bericksichtigten Druckschriften offenbart das
Merkmal, wonach das Ausgangswerkstiick aus einem unverguteten, geschal-
ten, gerichteten und vollen Rundmaterial durch axiales Tieflochbohren herge-

stellt wird.

Bei dem Verfahren nach Patentanspruch 1 der Streitpatentschrift erfolgt die
Herstellung des rohrférmigen Zahnstangenwerkstiickes mittels eines (einzi-
gen) Dornes, wahrenddessen bei der geltend gemachten offenkundigen Vor-
benutzung, unter Bertcksichtigung der Verfahrensschritte a, ¢ und d ersicht-

lich zwei Dorne mit unterschiedlichen Durchmessern verwendet werden.



Es kann dahingestellt bleiben, ob die geltend gemachte offenkundige Vorbe-
nutzung tatsachlich stattgefunden hat und dadurch zum Stand der Technik
gehdrt, da selbst dann das Verfahren nach dem Patentanspruch 1 auf einer

erfinderischen Tatigkeit beruht.

Die von der Einsprechenden geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung
zeigt ein Verfahren zur Herstellung eines rohrférmigen Zahnstangenwerk-
stiickes, welches im Bereich der anzubringenden Verzahnung einen rohrférmi-
gen, runden Querschnitt aufweist und ein verandertes Festigkeits- und
Formverhéltnis zwischen dem Ausgangswerkstick und dem fertigen Zahn-
stangenwerkstick vor der Anbringung der Verzahnung erhalt. Hierbei wird ent-
sprechend dem Vortrag der Einsprechenden davon ausgegangen, dass ein
rohrformiges Ausgangswerkstiick aus einem unverguteten, geschalten, gerich-
teten und vollen Rundmaterial auf ein Mal3, welches wesentlich geringer als
die Lange des fertigen Zahnstangenwerkstickes ist, durch planes Ablangen
und anschlieRendes axiales Tieflochbohren hergestellt wird. Danach erfolgt
gemal Verfahrensschritt ¢ mittels eines ersten Dornes eine erste spanlose,
kalte Umformung und anschlielend gemaf Verfahrensschritt d mittels eines
zweiten Dornes eine zweite spanlose, kalte Umformung wobei jeweils

- das Ausgangswerksttck offensichtlich frei flieRend gelangt, geformt und da-
bei zumindest in einem Teilbereich der Aul3endurchmesser verringert wird,

- wahrend dieser langenden Formung in einem dornfreien Langenabschnitt die
Ausgangsbohrung frei flie3end zu einer Bohrung mit einem geringeren Durch-
messer geformt wird,

- somit Langenabschnitte mit unterschiedlichen Bohrungsdurchmessern gebil-
det sind, zwischen denen ein ebenfalls frei geflossener Bereich als Ubergang
liegt, und

- das Zahnstangenwerksttick sowohl in seinem dornfrei geformten Langenab-
schnitt als auch in seinem wahrend der Formung vom Dorn aufgenommenen

Langenabschnitt einen offensichtlich nicht zerschnittenen Faserverlauf auf-



weist und infolge dieser Kaltumformung gegeniber dem Ausgangswerkstiick

zwangslaufig auch die Festigkeit erhdht wird.

Hierbei weist im Verfahrensschritt ¢ des Verfahrens der behaupteten Vorbe-
nutzung der erste Dorn einen gemald Zeichnung vermassten Durchmesser
von ,18,65" und im Verfahrensschritt d der zweite Dorn einen gemal3 Zeich-
nung vermassten Durchmesser von ,17,8“ auf. Somit erschliel3t sich dem
Fachmann, einem Dipl. Ing. Maschinenbau mit guten Kenntnissen in der span-
losen Umformung, unter Berlcksichtigung des Vortrags der Einsprechenden,
dass bei dem Verfahren nach der geltend gemachten Benutzungshandlung
zumindest zwei spanlose Umformungen vorgesehen sind. Bei jeder Umfor-
mung wird der Innendurchmesser des Zahnstangenwerkstiicks im Bereich des
Dornes reduziert. Namlich von dem Verfahrensschritt a nach ¢ von 18,9 mm
auf 18,65 mm und von Verfahrensschritt ¢ nach d von 18,65 mm auf 17,8 mm.
Unterschiedlich zu diesem Verfahren nach der geltend gemachten offenkundi-
gen Vorbenutzung, bei dem, wie vorstehend erlautert, zwei Dorne verwendet
werden, durch die der Bohrungsdurchmesser jeweils verringert wird, ist bei
dem patentgemafRen Verfahren nach dem Patentanspruch 1, dass hier eine
(einzige) spanlose Umformung mit einem (einzigen) Dorn in einem Zug erfolgt,
wobei nach dem Merkmal a des Patentanspruchs 1 eine Bohrung erhalten

bleibt, die der Bohrung des tieflochgebohrten Rohlings entspricht.

Ferner wird bei dem Verfahren nach der behaupteten Vorbenutzung der
AulRendurchmesser auch nicht vollstandig verringert, wie es bei der Lehre des
Streitpatents der Fall ist, sondern es verbleiben sowohl im Verfahrensschritt ¢
als auch im Verfahrensschritt d (mit der Lange 52 vermasst) jeweils Langen-
abschnitte am Zahnstangenwerkstiick, die beide jeweils den (zwar nicht ver-
massten, jedoch deutlich erkennbaren) urspriinglichen Durchmesser 37 des
Rohteils aufweisen. Somit ist zwangslaufig eine weitere Bearbeitung des
Zahnstangenwerkstiicks erforderlich, um diesen Restbereich mit dem ur-

sprunglichen Durchmesser 7 des Rohteils zu entfernen.



Schlief3lich unterscheidet sich das patentgemalle Verfahrens von dem Verfah-
ren der geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung auch noch dadurch,
dass nach dem Wortlaut der patentgemé&fen Lehre, ,... die Bohrung (3) nur in
einem Langenabschnitt (3.2) von dem Dorn aufgenommen wird, und somit
eine Bohrung (3.4), die der Bohrung (3) entspricht, erhalten bleibt...“. Hieraus
erkennt der Fachmann, dass der Dorn nach der Lehre des patentgemal3en
Verfahrens den Ubergangsbereich zwischen den unterschiedlichen Bohrungs-
durchmessern (Bereich (4)) gerade nicht abstutzt, wahrenddessen die Dorne
bei der angegebenen Vorbenutzung jeweils auch den Ubergangsbereich zwi-
schen den unterschiedlichen Bohrungsdurchmessern abstitzen (entspricht
dem Bereich (4) beim Streitpatent).

Aufgrund der vorstehend genannten Unterschiede zwischen der patentgemal3en
Lehre nach Anspruch 1 und dem als bekannt angenommenen Verfahren nach der
geltend gemachten Vorbenutzung hat der Senat dem patentgemal3en Verfahren
das Vorliegen einer erfinderischen Tatigkeit nicht absprechen kénnen. Denn der
Fachmann erhalt keinerlei Anregung, das als bekannt angenommene Verfahren
nach der behaupteten Vorbenutzung derart abzudndern, dass das rohrférmige
Zahnstangenwerkstiick durch eine (einzige) spanlose Umformung mit einem (ein-
zigen) Dorn in einem Zug hergestellt wird, wobei der Auf3endurchmesser (voll-
standig) verringert wird und eine Bohrung erhalten bleibt, die der Bohrung des tief-

lochgebohrten Rohlings entspricht.

Die ubrigen im Verfahren befindlichen Druckschriften sind in der mindlichen Ver-
handlung von der Einsprechenden nicht mehr aufgegriffen worden. Die Uberpri-
fung durch den Senat hat ergeben, dass sie weiter ab liegen und dem Streitpatent
- auch in einer Zusammenschau mit dem Inhalt der angenommenen offenkundi-

gen Vorbenutzung - nicht patenthindernd entgegenstehen.
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Der entgegengehaltene Stand der Technik konnte somit weder fir sich genommen
noch in einer Zusammenschau betrachtet einem Fachmann den Gegenstand nach

Patentanspruch 1 nahe legen.

Der erteilte Patentanspruch 1 ist daher bestandsfahig.
Der Unteranspruch 2 betrifft zweckmalR3ige Ausgestaltungen des Verfahrens nach
dem Patentanspruch 1, die Gber Selbstverstandlichkeiten hinausreichen. Der Un-

teranspruch 2 ist daher ebenfalls bestandsfahig.

gez.

Unterschriften



