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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 195 38 828

hat der 7. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 12. Juli 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dr.-Ing Schnegg sowie der Richter Eberhard, Dr.-Ing. Posentrup und
Dipl.-Ing. Hochmuth
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6.70



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der Beschlul® der
Patentabteilung 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom

3. August 1999 aufgehoben und das Patent widerrufen.

Grinde

Die Beschwerde der Einsprechenden ist gegen den Beschluld der Patentabtei-
lung 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. August 1999 gerichtet,
mit dem das Patent 195 38 828 nach Prufung des auf den Einspruchsgrund der
fehlenden Patentfahigkeit gestutzten Einspruchs in vollem Umfang aufrechter-

halten worden ist.

Die Einsprechende hat im Beschwerdeverfahren weitere Druckschriften zum
Stand der Technik genannt, ua die britische Patentschrift 1 335 266.

Die Patentinhaberin hat mit Schriftsatz vom 10. Juli 2000 Patentanspruche 1 bis 9
gemal Hilfsantrag vorgelegt. Sie hat in der mindlichen Verhandlung Auszlige aus
dem Warmeaustauscher-Handbuch, Vulkan-Verlag, 1. und 2. Auflage, und aus

Heat Exchangers, Verlag Longman Scientific & Technical, Uberreicht.

Die Einsprechende macht geltend, dal® der Gegenstand des angefochtenen Pa-
tents gegentber dem Stand der Technik gemaly der britischen Patentschrift
1 335 266 nicht neu sei, zumindest aber nicht auf eine erfinderische Tatigkeit be-

ruhe. Sie beantragt,

den angefochtenen Beschlul} aufzuheben und das Patent zu wi-

derrufen.



Die Patentinhaberin beantragt,

die Beschwerde zurlickzuweisen (Hauptantrag),
hilfsweise das Patent beschrankt aufrechtzuerhalten mit den Pa-

tentanspruchen 1 bis 9 vom 10. Juli 2000.

Sie vertritt die Auffassung, dal® der Gegenstand des angefochtenen Patents zu-
mindest in der hilfsweise geltend gemachten Fassung eine patentfahige Erfindung

darstelle.

Der Patentanspruch 1 des angefochtenen Patents lautet:

"Warmetauscher fur einen Einsatz bei hohen Temperaturen, der
zum Austausch der Warme zwischen zwei Medien wenigstens
eine Austauschwand umfaldt, die eine Legierung auf Chrombasis

mit wenigstens 50 Gew.-% Chrom enthalt."

Laut Beschreibung des Streitpatents sind wichtige an Warmetauscher zum Einsatz
in GuD-Kraftwerken mit kohlebefeuerter Gasturbine zu stellende Anforderungen,
dall sie gegen Korrosion und sehr hohen Temperaturen bestandig seien. Die
Warmetauscher muflten Schwingungen und Druckdifferenzen sowie Tempera-
turgradienten beim Anfahren und Abschalten des Kombikraftwerks standhalten.
Keramische Werkstoffe seien aufgrund ihrer Sprodigkeit als Material fur die Aus-
tauschwand nicht geeignet. Superlegierungen auf Ni-, Fe-, und Co-Basis seien

aufgrund der zu niedrigen Schmelzpunkte nicht geeignet (Sp 1 Z 17 bis 40).

Vor diesem Hintergrund soll die Aufgabe gelost werden, einen Warmetauscher
anzugeben, der fir einen Betrieb bei hohen Temperaturen geeignet ist (Sp 1 Z 47
bis 49).



Zur Lésung dieser Aufgabe soll die Austauschwand des Warmetauschers gemaf
Patentanspruch 1 (Hauptantrag) aus einer Legierung auf Chrombasis, wie sie bei-
spielsweise aus der deutschen Offenlegungsschrift 2 105 750 bekannt sei, beste-
hen, wobei die Legierung auf Chrombasis einen Chromgehalt zwischen 50 und
99,99 Gew.-% hat (Sp 2 Z 41 bis 46).

Die Anspruche 2 bis 8 des angefochtenen Patents sind auf Merkmale zur Weiter-

bildung des Gegenstandes des Patentanspruchs 1 gerichtet.

Die einander nebengeordneten Patentanspriche 1 und 2 gemal Hilfsantrag lau-

ten:

"1. Warmetauscher fir einen Einsatz bei hohen Temperaturen, der
zum Austausch der Warme zwischen zwei Medien wenigstens
eine Austauschwand umfalit, die eine Legierung auf Chrombasis
mit wenigstens 50 Gew.-% Chrom und als Hauptlegierungsbe-

standteil Eisen oder Kobalt enthalt."

"2. Warmetauscher fur einen Einsatz bei hohen Temperaturen, der
zum Austausch der Warme zwischen zwei Medien wenigstens
eine Austauschwand umfaldt, die eine Legierung auf Chrombasis
mit wenigstens 50 Gew.-% Chrom und 0,2 bis 30 Gew.-% eines
Metalls aus der Gruppe Aluminium, Titan, Zirkonium und Hafnium

enthalt."

Die Anspriche 3 bis 9 sind auf Merkmale zur Weiterbildung der Gegenstande der

Anspruche 1 und 2 gerichtet.

Fir weitere Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.



Die frist- und formgerecht eingelegte Beschwerde ist zuldssig und in der Sache
auch gerechtfertigt. Der Gegenstand des angefochtenen Patents stellt keine pa-
tentfahige Erfindung im Sinne des § 1 bis § 5 PatentG dar.

Als Fachmann ist hier ein in der Entwicklung und Konstruktion von Warmetau-
schern fur den Einsatz bei hohen Temperaturen, insbesondere in der Kraftwerks-
technik, tatiger Maschinenbauingenieur zu sehen, der entweder selbst Uber ver-
tiefte Kenntnisse Uber metallische Werkstoffe verfugt oder einen Ingenieur der
Werkstofftechnik zu Rate zieht.

1. Der Warmetauscher nach Patentanspruch 1 des angefochtenen Patents
(Hauptantrag) ist gegenuber dem Stand der Technik nach der britischen Patent-
schrift 1 335 266 nicht neu.

Ein Warmetauscher ist ein Apparat, in dem Warme von einem Medium auf ein
anderes Medium durch eine die beiden Medien trennende Austauschwand uber-
tragen wird (vgl Streitpatent Sp1 Z6 bis 16). Somit sind auch Rohre fur die
Athylen-Pyrolyse und fiir Reformeranlagen, die in der britischen Patentschrift
1 335 266 als Anwendungsbeispiele fur die dort vorgeschlagene Legierung ge-
nannt sind (S 2 Z 6 bis 9, Anspruch 2), Austauschwande von Warmetauschern,
denn durch die Rohrwande hindurch wird Warme zwischen dem Medium auler-
halb der Rohre, zB Rauchgas, und dem in den Rohren stromenden Medium
ubertragen. In der Entgegenhaltung werden fur solche Austauschwande Legie-
rungen mit 40 bis 55 Gew.-% Chrom vorgeschlagen, um eine erhdhte Festigkeit
bei hohen Temperaturen (S 2 Z 10 bis 16 iVm Z 71 bis 78), eine hohe Korrosi-
onsbestandigkeit und eine angemessene Verformbarkeit nach langerem Einsatz
bei hohen Temperaturen (S3 Z 16 bis 24) zu erzielen. Warmetauscher mit

Austauschwanden aus einer Legierung auf Chrombasis mit wenigstens 50 Gew.-



% Chrom gehdrten somit am Anmeldetag des angefochtenen Patents zum Stand
der Technik.

Bei dieser Sachlage geht das Argument der Einsprechenden, gegen die Verwen-
dung einer Legierung auf Chrombasis mit wenigstens 50 Gew.-% Chrom fir die
Austauschwand eines Warmetauschers habe in der Fachwelt ein Vorurteil be-
standen, ins Leere. Im Ubrigen waren die von der Patentinhaberin in der mundli-
chen Verhandlung vorgelegten Unterlagen auch nicht geeignet, ein etwaiges Vor-
urteil zu belegen. Die Tatsache, dal} in Handblichern solche Legierungen nicht
genannt sind und dal® auch gewisse Nachteile von Chrom bzw chrombasierten
Legierungen genannt werden, kann kein eine solche Verwendung ausschliel3en-
des Vorurteil belegen. Ideale Werkstoffe, die alle Anforderungen erflllen und keine
Nachteile haben, sind nur selten verfugbar, und die Auswahl geeigneter
Werkstoffe unter Abwagung der Vor- und Nachteile gehort zu den Standardauf-

gaben des Fachmanns.

2. Der Patentanspruch 1 gemalR Hilfsantrag ist zulassig, denn das zusatzlich auf-
genommene Merkmal der Hauptlegierungsbestandteile Eisen oder Kobalt ist in der
Beschreibung (Sp 2 Z 46 bis 48) offenbart. Sein Gegenstand ist jedoch nicht

patentfahig, da er nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht.

In der deutschen Offenlegungsschrift 2 105 750, die in der Beschreibung des an-
gefochtenen Patents zum Stand der Technik genannt ist (Sp 2 Z 44), sind Vorzuge
von Legierungen auf Chrombasis mit mehr als 50 Gew.-% Chrom angesprochen,
namlich Hochwarmfestigkeit, Korrosionsbestandigkeit und Wirtschaftlichkeit, die
auch bei der Lehre des angefochtenen Patents eine Rolle spielen. Zur Behebung
bzw Milderung eines bekannten Nachteils von Legierungen auf Chrombasis,
namlich der hohen Ubergangstemperatur duktil - sprode, werden in der
Druckschrift mehrere Mallnahmen vorgeschlagen. So kann die Legierung vor-
zugsweise als Hauptlegierungsbestandteil Eisen oder Kobalt enthalten (An-

spruch 3). Die Lehre der Entgegenhaltung beschrankt sich nicht auf ein spezielles



Anwendungsgebiet. Der Fachmann wird daher solche Legierungsbestandteile
auch fur Warmetauscher gemal} der britischen Patentschrift 1 335 266 in Betracht
ziehen. Im Ubrigen ist in der deutschen Offenlegungsschrift 2 105 750 als
Einsatzgebiet der Gasturbinenbau genannt, wo Werkstoffe mit hdherer
Kriechfestigkeit, Zahigkeit und Temperaturwechsel- und Korrosionsbestandigkeit
das Arbeiten mit hOheren Gastemperaturen ermoglichten (S 2 Abs 1). Im Bereich
der Kraftwerke mit Gasturbinen liegt aber auch ein bevorzugtes Einsatzgebiet des
Warmetauschers nach dem angefochtenen Patent (Sp 3 Z 7 bis 22), so daf auch
insofern der Ruckgriff auf den bekannten Werkstoff fir den Fachmann nahegelegt

ist.

Der Senat kann sich nicht die Auffassung der Patentinhaberin zu eigen machen,
dall der Fachmann Legierungen auf Chrombasis entsprechend der deutschen
Offenlegungsschrift 2 105 750 deshalb nicht fur Austauschwande von Warmetau-
schern in Betracht gezogen hatte, weil Teile aus solchen Werkstoffen schwer mit
anderen Teilen zu verbinden seien, was bei in der Druckschrift als Anwendung
behandelten Schaufeln von Gasturbinen keine Rolle spiele. Allein in dem Vor-
schlag, trotz evtl Schwierigkeiten bestimmte Legierungen zu verwenden, ohne
gleichzeitig MaRnahmen zur Uberwindung der Schwierigkeiten anzugeben, kann
nichts Erfinderisches gesehen werden. Angesichts der konkreten Vorschlage in
der britischen Patentschrift 1 335266 und der deutschen Offenlegungsschrift
2 105 750, Legierungen auf Chrombasis mit wenigstens 50 Gew.-% Chrom einzu-
setzen, um eine besondere Temperatur- und Korrosionsbestandigkeit sowie Fe-
stigkeit bei hohen Temperaturen zu erzielen, kann nicht mehr von einem Vorurteil

gegen die Verwendung von derartigen Werkstoffen ausgegangen werden.

Wie die Patentinhaberin in der mundlichen Verhandlung auf Befragen ausgefuhrt
hat, soll der Patentanspruch 2 gemal} Hilfsantrag auch Legierungen auf Chrom-
basis mit wenigstens 50 Gew.-% Chrom mit beliebigen Hauptlegierungsbestand-
teilen umfassen. Ein solcher Anspruchsgegenstand ist aber im angefochtenen
Patent nicht offenbart. Gemal Beschreibung (Sp 2 Z 46 bis 51) ist namlich das im



Anspruch 2 genannte Metall aus der Gruppe Aluminium, Titan, Zirkonium und
Hafnium nur zusatzlich zu den Hauptlegierungsbestandteilen Eisen, Nickel oder

Kobalt vorhanden. Der Anspruch 2 ist daher nicht zulassig.

Ein Warmetauscher gemal Anspruch 2, bei dem zusatzlich Eisen, Nickel oder
Kobalt als Hauptlegierungsbestandteil spezifiziert ist - einen darauf gerichteten
Patentanspruch erforderlichenfalls als weiteren Hilfsantrag vorzulegen, hatte die
Patentinhaberin in der mandlichen Verhandlung erwogen - , ist zwar in der Pa-
tentschrift offenbart, beruht aber nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit. In der
deutschen Offenlegungsschrift 2 105 750 ist namlich bereits beschrieben, daf in
einer Legierung auf Chrombasis mit Eisen, Nickel oder Kobalt als Hauptlegie-

rungsbestandteil aullerdem Aluminium enthalten ist (Anspruch 3, S 4 le Abs).

Mit den jeweiligen Hauptansprichen fallen auch die auf sie rickbezogenen Un-
teranspruche 2 bis 8 (Hauptantrag) bzw. 3 - 9 (Hilfsantrag), da uber die Aufrecht-



erhaltung bzw den Widerruf nur im Rahmen der Antrage der Beteiligten
entschieden werden kann. Im Ubrigen hat der Senat in den Vorschlagen gemaf}

den Unteransprichen auch nichts Patentfahiges gesehen.

Dr. Schnegg Eberhard Dr. Posentrup Hochmuth

Na/Ju



