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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2019:140219B11Wpat36.14.0



betreffend das Patent 10 2009 010 726

hat der 11. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die muindliche Verhandlung vom 14. Februar 2019 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Hochst sowie der Richter Eisenrauch,
Dr.-Ing. Fritze und Dr.-Ing. Schwenke
beschlossen:
Auf die Beschwerde der Patentinhaberin wird der Beschluss der
Patentabteilung 56 des Deutschen Patent- und Markenamts vom

7. Oktober 2014 aufgehoben, und das Patent wird in vollem Um-
fang aufrechterhalten.

Grinde

Auf die am 26. Februar 2009 beim Deutschen Patent- und Markenamt einge-

reichte Patentanmeldung ist die Erteilung des Patents mit der Bezeichnung

.Kolbenringe und Zylinderlaufbuchsen”

am 9. Dezember 2010 verdffentlicht worden.

Gegen das Patent ist Einspruch erhoben worden.

Die Patentabteilung 56 des Deutschen Patent- und Markenamts hat das Patent
durch Beschluss vom 7. Oktober 2014 widerrufen.



Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin.
Die Beschwerdefihrerin hat den Antrag gestellt,
den Beschluss der Patentabteilung 56 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 7. Oktober 2014 aufzuheben und das Patent in
vollem Umfang aufrechtzuerhalten. Hilfsweise hat sie beantragt,
unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses das Patent in
der angegebenen Reihenfolge ihrer Hilfsantrdge 1 bis 3 aus dem
Schriftsatz vom 2. Januar 2019 beschrénkt aufrechtzuerhalten.
Die Beschwerdegegnerin hat den Antrag gestellt,
die Beschwerde zuriickzuweisen.
Sie ist der Auffassung, das Patent sei aus den Grinden des § 21 Abs. 1 PatG zu
widerrufen, weil dessen Gegenstand keine Erfindung im Sinne der 88 1 bis 5 PatG
darstelle. Zu den Hilfsantrdgen macht die Einsprechende aul3erdem geltend, dass
die entsprechenden Anspruchsfassungen unzulassig seien.
Sie stitzt ihr Vorbingen im Wesentlichen auf die Druckschrift
D1 EP 0278 208 Al.

Des Weiteren verweist sie u. a. auf das folgende Dokument

D2  Veroffentlichung ,Druckguss” auf der Internetseite der freien Enzyklopadie

Wikipedia in der Fassung vom 4.7.2014.



Im Prafungsverfahren bertcksichtigt wurden die Druckschriften

(1) DE 2456137 Al,
(2) DE-OS 24 12 350,
(3) DE-OS 22 03 905,
(4) DE-OS 21 38 844,
(5) DE-AS 18 13 533,
(6) EP 1997 921 A2,
(7) EP 1975269 Al,
(8)  JP 2003-055734 AA,
(9)  JP 62-238353 AA,
(10) JP 61-060853 AA,
(11) JP 04-198455 AA,
(12) JP 03-281754 AA und
(13) JP 03-219050 AA.

Der erteilte Patentanspruch 1 mit hinzugefugter Gliederungsnummerierung lautet:

.Kolbenring oder Zylinderlaufbuchse, der bzw. die als Grundkdrper
eine Stahlgusswerkstoffzusammensetzung umfasst,
M1

dadurch gekennzeichnet, dass sie die folgenden Elemente im an-
gegebenen Anteil, bezogen auf 100 Gew.-% der Stahlgusswerk-
stoffzusammensetzung, enthalt:

C:0,5-1,2 Gew.-%

Cr: 0-2,5 Gew.-%

Fe: 72,0-94,5 Gew.-%
Mn: >3-6,0 Gew.-%
Si: 2,5-10,0 Gew.-%
Al: max.<0,01 Gew.-%
B: max. 0,1Gew.-%
Cu: max. 2,0 Gew.-%
Mo: max. 3,0 Gew.-%
Nb: max. 0,05 Gew.-%
Ni: max. 4,0 Gew.-%



P: max. 0,1 Gew.-%
S: <0,02 Gew.-%
Sn: max. 0,05 Gew.-%
Ti: max. 1,5 Gew.-%
V: max. 1,5 Gew.-%
W: max. 1,5 Gew.-%,
M2

wobei die Summe der Anteile von Nb, Ti, V und W maximal
1,5 Gew.-% betragt
M3

und wobei die Stahlzusammensetzung ausschlief3lich Elemente,
ausgewahlt aus der Gruppe, bestehend aus Al, B, C, Cr, Cu, Fe,
Mn, Mo, Nb, Ni, P, S, Si, Sn, Ti, V und W enthalt, wobei die
Summe dieser Elemente 100 Gew.-% ergibt.”

M4

Der erteilte Patentanspruch 2 mit hinzugeftigter Gliederungsnummerierung lautet:

Lverfahren zur Herstellung eines Kolbenrings oder einer Zylinder-
laufbuchse gemal} Anspruch 1, umfassend die folgenden Schritte:
V1
a. Herstellen einer Schmelze der Ausgangsmaterialien, und
b. Abgiel3en der Schmelze in eine vorgefertigte Form,
V2
sowie gegebenenfalls die folgenden Schritte:

c. Austenitisieren der Stahlwerkstoffzusammensetzung oberhalb
ihrer Ac3-Temperatur,
d. Abschrecken der Stahlwerkstoffzusammensetzung in einem
geeigneten Abschreckmedium, und
e. Anlassen der Stahlwerkstoffzusammensetzung bei einer Tem-
peratur im Bereich von 400 bis 700°C in einem Schutzgasofen.”
V3

An den Anspruch 2 schlief3t sich der Unteranspruch 3 an.

Die Anspriche 1 und 2 nach dem Hilfsantrag 1 unterscheiden sich von den erteil-
ten Ansprichen 1 und 2 dadurch, dass sie nur mehr auf einen Kolbenring bzw. ein

Verfahren zur Herstellung des Kolbenrings gerichtet sind.



Die Anspriche 1 und 2 nach dem Hilfsantrag 2 unterscheiden sich von den erteil-
ten Ansprichen 1 und 2 ebenfalls dadurch, dass sie auf einen Kolbenring bzw. ein
Verfahren zur Herstellung des Kolbenrings gerichtet sind; zusatzlich wurden im
Anspruch 1 die Gehaltsbereiche flur Silizium und Phosphor geandert in 4,0 bis
10,0 Gew.-% bzw. 0,01 bis max. 0,1 Gew.-%.

Die Anspriche 1 und 2 nach dem Hilfsantrag 3 unterscheiden sich von den erteil-
ten Ansprichen 1 und 2 wiederum dadurch, dass sie auf einen Kolbenring bzw.
ein Verfahren zur Herstellung des Kolbenrings gerichtet sind; zusatzlich wurden im
Anspruch 1 die Gehaltsbereiche fur Silizium und Phosphor geandert in 6,0 bis
10,0 Gew.-% bzw. 0,03 bis max. 0,1 Gew.-%.

Der Anspruch 3 wurde jeweils angepasst.

Zu den weiteren Einzelheiten wird auf die Akte verwiesen.

Die zulassige Beschwerde ist begrindet.

1. Das angegriffene Patent betrifft Kolbenringe und Zylinderlaufbuchsen, die
als Grundkdrper eine Stahlgusswerkstoffzusammensetzung umfassen; aul3erdem
betrifft es ein Verfahren zur Herstellung dieser Kolbenringe und Zylinderlaufbuch-

sen.

In der Patentschrift ist zum Stand der Technik dargelegt, dass zur Herstellung
hoch beanspruchter Teile von Verbrennungskraftmotoren, wie beispielsweise von
Kolbenringen und Zylinderlaufbuchsen, meist Gusseisenwerkstoffe bzw. Guss-

eisenlegierungen verwendet wirden. Aufgrund der hdéheren mechanischen und



dynamischen Beanspruchungen von Kolbenringen und Zylinderlaufbuchsen for-
derten immer mehr Motorenhersteller Kolbenringe und Zylinderlaufbuchsen aus
hochwertigem Stahl. Stahlwerkstoffe besallen gegeniber Gusseisen bessere
Festigkeits- und Zahigkeitseigenschaften. Meist wirden hochchromlegierte mar-
tensitische Stahle fur die Herstellung von Stahlkolbenringen oder Stahlzylinder-
laufbuchsen eingesetzt. Stahlkolbenringe aus Profildraht hatten den Nachteil, dass
ab einem gewissen Durchmesser die Ringherstellung mittels Wickeln nicht mehr
maoglich sei. Kolbenringe und Zylinderlaufbuchsen aus hochsiliziumhaltigem Stahl-
gusswerkstoff seien bekannt. Allerdings beeinflusse das in héheren Mengen vor-
handene Silizium die Hartbarkeit des Werkstoffs negativ.

Hiervon ausgehend besteht die Aufgabe, Kolbenringe und Zylinderlaufbuchsen
bereitzustellen, die als Grundkdrper eine hochsiliziumhaltige Stahlgusswerkstoff-
zusammensetzung umfassen, welche eine verbesserte Hartbarkeit aufweist. Die
Stahlgusswerkstoffzusammensetzung soll durch die Herstellung im Schwerkraft-
guss die Eigenschaften von vergitetem Gusseisen mit Kugelgraphit in mindestens

einem der folgenden Punkte Ubertreffen:

Mechanische Eigenschaften wie E-Modul, Biegefestigkeit

Widerstandsfahigkeit gegeniber Briichen

Gestaltfestigkeit

Flankenverschleild

Laufflachenverschleil3.

Als Fachmann ist ein Hochschulabsolvent des Maschinenbaus anzusehen, der
aufgrund mehrjahriger Erfahrung auf einem entsprechenden einschlagigen Gebiet
die technischen Anforderungen an Kolbenringe oder Zylinderlaufbahnen sowie die
gangigen Werkstoffe und Fertigungsmethoden dafur kennt; erforderlichenfalls

zieht er einen Fachmann fir metallische Werkstoffe zu Rate.



2. Das angegriffene Patent erweist sich in der Fassung mit den unbestritten
zulassigen erteilten Ansprichen auch insgesamt als rechtsbestandig.

a) Die vom Patentanspruch 1 umfassten Gegenstande sind neu.

Unstreitig offenbart Druckschrift D1 keinen Kolbenring, aber ebenso wenig ist ihr

unmittelbar und eindeutig eine Zylinderlaufbuchse zu entnehmen.

Die Einsprechende erachtet die Druckschrift D1 als neuheitsschédlich, weil diese
eine Metallbuchse offenbare. Dabei handele es sich um eine Zylinderlaufbuchse
im Sinne von Anspruch 1, da sie zylinderférmig sei und in ihr ein Kolben hin und
her laufe. Deren Grundkorper umfasse dieselbe Stahlgusswerkstoffzusammen-
setzung wie die Zylinderlaufbuchse gemald dem erteilten Anspruch 1. Dessen
Wortlaut schréanke nicht auf eine Verwendung in einem Verbrennungsmotor ein.
Dahingehende weitere Merkmale seien ihm ebenfalls nicht zu entnehmen, und da
die aus Druckschrift D1 hervorgehende Werkstoffzusammensetzung mit der
patentgemalen ubereinstimme, sei die dort als hochverschleil3fest beschriebene
Zylinderlaufbuchse offensichtlich in demselben MalR3e fur die Verwendung in einem
Verbrennungsmotor geeignet wie die Zylinderlaufbuchse gemafR dem erteilten

Anspruch 1.

Diese Argumente Uberzeugen nicht.

Zur Auslegung des erteilten Patentanspruchs ist festzustellen, dass dieser tat-
sachlich keine Verwendungsangabe enthalt, aber auch, dass es dessen hier nicht
bedarf: Die Begriffe Zylinderlaufbuchse und Kolbenring versteht der Maschinen-
baufachmann bereits aus sich heraus in erster Linie als auf dem technischen
Gebiet der Verbrennungsmotoren liegend, die mit Hubkolben betrieben werden.
Daneben kennt er derartige Gegenstande allenfalls noch aus der Kompressor-

technik. Erst recht unter Heranziehung der Patentbeschreibung, wie es der



§ 14 Satz 2 PatG zur Ermittlung der Bedeutung der verwendeten technischen
Begriffe und zur Klarung der Tragweite einer Erfindung zwingend verlangt, werden
hier technische Notwendigkeiten und Zusammenhange erkennbar, die ein gegen-
Uber der Auffassung der Beschwerdegegnerin eingeschranktes Verstandnis des

Fachmanns der im Patentanspruch 1 definierten Lehre gebieten.

Auch wenn, worauf die Beschwerdegegnerin korrekt hinweist, in den Abs. [0003]
und [0004] die Patentschrift zum Stand der Technik zunachst ,beispielsweise” auf
Zylinderlaufbuchsen bzw. ,beispielsweise* auf Kolbenringe und Zylinderlaufbuch-
sen Bezug nimmt, relativiert sich aufgrund der weiteren Ausfiihrungen zum Patent-
gegenstand in der Beschreibung die Anwendungsbreite der Lehre des angegriffe-
nen Patents ausschliel3lich auf in Hubkolben-Verbrennungskraftmaschinen bzw.
Verbrennungskraftmotoren eingesetzte technische Komponenten. Somit liegt hier
ausnahmsweise der Fall vor, dass der Beschreibung eine konkrete Begrenzung
auf diese Gegenstande zu entnehmen ist (vgl. BGH GRUR 2007, 309 ff.
— Schussfadentransport). Andere technische Gebiete finden im Streitpatent keine
Erwdhnung und werden auch sonst in keiner Weise in das Blickfeld des Lesers
geruckt — erst recht nicht solche, wie sie die Druckschrift D1 offenbart.

Die Druckschrift D1 betrifft eine metallische Buchse oder Hilse (sleeve), welche
nach der Lesart der Beschwerdegegnerin eine patentgeméafRe Zylinderlaufbuchse
sein soll. Diese Sicht ist bereits deswegen nicht gerechtfertigt, weil sie auf einer
rickschauenden Betrachtung des Standes der Technik in Kenntnis der Erfindung
beruht. Zudem ist nirgends in der Druckschrift D1 der korrekte englische terminus
technicus fur eine Zylinderlaufbuchse erwahnt, ndmlich entweder cylinder sleeve
oder cylinder liner. Es fehlt auch jeglicher Hinweis darauf, dass eine patentge-
malde Zylinderlaufbuchse mit dem Wort ,sleeve* gemeint sein kdnnte; vielmehr ist
es dort immer mit dem Wort plunger, Kolben, verbunden. Und im Kontext der
Druckschrift D1 bedeutet plunger sleeve Giel3kolbenbuchse, denn dort geht es
konkret ausschliel3lich um eine verschleil3feste Buchse in einer Druckgielima-

schine (vgl. Bezeichnung) fir die Produktion von identischen metallischen Guss-
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teilen aus Aluminium, Magnesium, Zink und Kupfer oder verschiedenen Legierun-
gen dieser Metalle (vgl. S. 2, Z. 4 und 5).

Die Druckschrift D1 offenbart somit unmittelbar und eindeutig keine Zylinderlauf-

buchse, wie sie das Merkmal M1 im erteilten Patentanspruch 1 umfasst.

b) Kolbenringe oder Zylinderlaufbuchsen mit den im Patentanspruch 1 ange-

gebenen Merkmalen beruhen auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Druckschrift D1 hat, wie der Neuheitsvergleich ergibt, ersichtlich keinen Bezug zu
Verbrennungsmotoren, die eigentlich das technologische Umfeld bilden, in dem
die von dem angegriffenen Patent beanspruchten Kolbenringe oder Zylinderlauf-
buchsen zu sehen sind. Jegliche Anregung, die darin offenbarten Werkstoffe fir
andere technische Anwendungen als dem konkret dargelegten Ausfiihrungsbei-

spiel vorzusehen, fehlt.

Bei den in Druckschrift D1 angesprochenen Druckgussmaschinen fihren zyklisch
wechselnde Temperaturen und Dricke zu Erosion, Rissbildung und Verschleild
und letztlich zum Versagen des Giel3kolbens (plunger) und/oder des Einspritzka-
nals (sprue). Zur Losung der damit verbundenen Probleme wird vorgeschlagen,
anstelle von den bisher gebrauchlichen monolithischen Druckgiel3werkzeugen aus
Werkzeugstahl, diese mit einer inneren Buchse aus einem sowohl thermisch,
mechanisch und gegen Verschleil3 bestandigeren Stahl zu versehen. Die Buchse
soll in das GielRwerkzeug (die Giel3kammer und den Einspritzkanal) einge-
schrumpft werden, um eine Verbundkonstruktion zu schaffen, bei der die innere
verschleiRbestandige und thermisch resistente Buchse von einer auf3eren Buchse
umgeben ist, die den plastischen Verformungen aufgrund von Schrumpfspannun-
gen und der beim Druckgie3en auftretenden Spannungen widersteht. Welchen
Beanspruchungen sie tatsachlich unterliegt, offenbart D1 nicht.
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Selbst wenn der Fachmann Druckgielmaschinen wie die in der Druckschrift D1
angesprochenen als solche kennen sollte, ist davon auszugehen, dass ihm deren
konstruktive Einzelheiten aus seinem Fachwissen jedenfalls nicht soweit prasent
sind, dass er — wie die Beschwerdegegnerin es hier tut — unmittelbar Vergleiche
zieht zwischen den zyklischen mechanischen und thermischen Belastungen in
dem Presszylinder einer DruckgieBmaschine und denen, die im Brennraum des

Zylinders eines Verbrennungsmotors herrschen.

In Anbetracht beispielsweise der Anzahl der Belastungszyklen pro Zeit in einer
Druckgussmaschine (etwa 1000 Schisse pro Stunde entsprechend etwa 16 pro
Minute; vgl. den Wikipedia-Beitrag D2, S. 2) gegeniber 60 bis 1000 Lastwechseln
pro Minute, je nachdem, ob man einen Schiffsdiesel- oder einen Kfz-Motor
betrachtet, und in Anbetracht der unterschiedlichen thermischen Belastung, Dyna-
mik und Komplexitat der Beanspruchungen (dort Pressen einer anndhernd inkom-
pressiblen Metallschmelze durch einen verengten aber offenen Kanal hindurch in
eine Gussform, dagegen hier schlagartiges Komprimieren und Zinden eines in
gro3em Malde verdichtbaren Gas-Brennstoffgemisches gefolgt von dessen schlag-
artiger Expansion in einem geschlossenen Brennraum und Ausstol3en der Ver-
brennungsprodukte), wird der Fachmann auch objektiv auf nicht vergleichbare
Verhéltnisse schlieRen mussen. Er berticksichtigt daher in erster Linie nicht die
Druckschrift D1, wenn es darum geht, héher belastbare als bisher verwendete Kol-
benringe oder Zylinderlaufbuchsen bereitzustellen, sondern sucht zun&chst im hier
fokussierten technischen Umfeld der Zylinderkomponenten von Verbrennungs-

kraftmotoren nach Losungsansatzen.

Der Senat unterstellt hier zugunsten der Beschwerdegegnerin, dass sich der
Fachmann auf der Suche nach hoch belastbaren Stahlgusslegierungen auch in
benachbarten technischen Fachgebieten informiert. Druckschrift D1 kommt hier in
Betracht, da sie u. a. verschlei3feste Eisenlegierungen fur eine Innenhilse mit
einer ahnlichen spezifischen Form wie die aufgabengemald bereitzustellende

Zylinderlaufbuchse offenbart.
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Dennoch gelangt ein Fachmann ausgehend von Druckschrift D1 nicht ohne erfin-
derisches Zutun zu den patentgemalien Kolbenringen oder Zylinderlaufbuchsen
aus Stahlgusswerkstoffen. So geht aus den u. a. im Anspruch 3 in der Druck-
schrift D1 offenbarten breiten Mengenbereichsangaben nicht einmal hervor, dass
der Werkstoff fur die vorgesehene Anwendung das Element Eisen unbedingt ent-
halten muss. Dessen Anwesenheit vorausgesetzt kommen dort zum einen sowohl
einfache, nicht legierte, als auch komplex chemisch zusammengesetzte, hoch-
legierte Guss- oder Schmiedestahle fur eine verschleil3feste Innenhilse in Frage —
zum anderen aber ebenso Gusseisensorten, die ihrerseits legiert oder nicht legiert
sein kénnen, jedoch nach der Aufgabe des Streitpatents ausdrticklich substituiert
werden sollen. Die einzige mit den Ubrigen Elementen unbedingt vorzusehende
chemische Komponente ist dort der Kohlenstoff, alle anderen kdnnen sowohl
lediglich optional — also gar nicht — aber gegebenenfalls auch in erheblichen Ge-
wichtsanteilen vorhanden sein. Druckschrift D1 gibt dem Fachmann somit eine
unuberschaubare Anzahl von metallischen Werkstoffen unterschiedlichster cha-
rakteristischer Eigenschaften an die Hand und liefert keine Hinweise, die zu den
patentgemafl mit den Merkmalen M2, M3 und M4 viel enger definierten Zusam-

mensetzungen fuhren.

In Anbetracht der dem angegriffenen Patent zugrunde gelegten Aufgabe, Kolben-
ringe und Zylinderlaufbuchsen bereitzustellen, die als Grundkorper eine hoch-
siliziumhaltige Stahlgusswerkstoffzusammensetzung umfassen, welche eine ver-
besserte Hartbarkeit aufweist, kann Druckschrift D1 die patentgemafle L&sung
jedenfalls nicht nahelegen. Die Hartbarkeit der offenbarten Legierungen ist — wie
bereits die Verwendung fir Kolbenringe oder Zylinderlaufbuchsen in Verbren-
nungsmotoren — dort kein Thema, und die einzige konkret in den Ausfiihrungsbei-
spielen fur eine verschleil3feste Innenhilse benannte Werkstoffzusammensetzung
fuhrt den Fachmann von den patentgemald vorgesehenen fort. Der dort fir eine
verschleil3feste Metallhiilse in einer Druckgussmaschine vorgesehene Gussstahl
enthalt mit 3 Gew.-% etwa 2,5 Mal so viel Kohlenstoff wie der erteilte Patentan-

spruch 1 maximal zulasst, mehr als das Zehnfache an Chrom, nur 1/3 des min-
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destens vorgesehenen Mangananteils und lediglich 1/5 des Siliziums (vgl. S. 3,
Z. 14). Es handelt sich somit dort um einen hochchromlegierten Eisenwerkstoff

und nicht um eine hochsiliziumhaltige Stahlgusszusammensetzung.

C) Die in dem Prufungsverfahren bertcksichtigten Druckschriften (1) bis (13)
wurden von der Einsprechenden zu Recht nicht herangezogen; keine davon
befasst sich mit Kolbenringen oder einer Zylinderlaufbuchse, und keine davon
enthalt Hinweise darauf, dass eine der darin offenbarten Legierungen dafir geeig-

net sein konnte.

d) Der gesamte Stand der Technik legt somit weder einen Kolbenring noch
eine Zylinderlaufbuchse nahe, der bzw. die als Grundkoérper eine Stahlgusswerk-
stoffzusammensetzung mit den im Patentanspruch 1 angegebenen kennzeichnen-

den Merkmalen aufweist.

e) Der erteilte nebengeordnete Anspruch 2 und der diesem nachgeordnete

Anspruch 3 haben zusammen mit dem Patentanspruch 1 ebenfalls Bestand.

f) Somit erlbrigt sich ein Eingehen auf die Hilfsantrdge der Beschwerdefihre-

rin und die von ihrer Gegnerin dagegen vorgebrachten Einwande.
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1.
Rechtsmittelbelehrung

Dieser Beschluss kann mit der Rechtsbeschwerde nur dann angefochten werden,
wenn einer der in 8 100 Absatz 3 PatG aufgefihrten Méngel des Verfahrens
gerugt wird. Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung
dieses Beschlusses beim Bundesgerichtshof, HerrenstralRe 45 a,
76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsan-

walt als Bevollméachtigten schriftlich einzulegen.

Dr. HOchst Eisenrauch Dr. Fritze Dr. Schwenke

Fa



