BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 304/06 Verkiindet am
17. Marz 2010

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 10 2004 028 378

BPatG 154
08.05



hat der 7. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 17. M&rz 2010 durch den Richter Dipl. Ing. Univ.
Harrer als Vorsitzenden und die Richter Schwarz, Dipl.-Ing. Hilber und Dipl.-Ing.
Schlenk

beschlossen:

Das Patent DE 10 2004 028 378 wird widerrufen.

Grinde

Gegen das Patent 10 2004 028 378 mit der Bezeichnung

Verfahren zum Gesenkschmieden und Schmiedevorrichtung zur

Durchftuihrung des Verfahrens



dessen Erteilung am 15. September 2005 veréffentlicht worden ist, haben die Ein-
sprechende | und die Einsprechende Il jeweils am 15. Dezember 2005 Einspruch

erhoben.

Sie machen u. a. jeweils geltend, dass der Gegenstand des Streitpatents gegen-

Uber dem Stand der Technik nicht patentfahig sei.

Die Einsprechende | und die Einsprechende Il verweisen u. a. auf den Gegen-

stand der Druckschrift

DE 199 58 846 Al (D5),

die bereits im Prufungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt be-

ricksichtigt wurde.

Gegenstand der mindlichen Verhandlung ist des weiteren die ebenfalls bereits im
Prufungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt berlcksichtigte
Druckschrift

Erxleben, Stefan und Bauersachs, Lothar, Automatisches Schmie-
den mit Gesenkschmiedehdmmern, Schmiede-Journal,
September 2003, S. 18 - 21 (D1).
Die Einsprechenden haben jeweils beantragt
das Patent 10 2004 028 378 zu widerrufen,
und mitgeteilt, dass sie an der mundlichen Verhandlung nicht teilnehmen werden

(Schriftsatz der Einsprechenden| vom 9. Februar 2010 und Schriftsatz der
Einsprechenden Il vom 8. Marz 2010).



Die Patentinhaberin widerspricht den Einsprechenden | und Il in allen Punkten und
legt in der mindlichen Verhandlung einen neuen Patentanspruch 1 (Hauptantrag)
sowie in Zusammenhang mit einem Hilfsantrag 2 einen neuen Patentanspruch 8

Vor.

Die Patentinhaberin stellt den Antrag,

das Patent 10 2004 028 378 aufrechtzuerhalten, jedoch mit der
Mal3gabe, dass in Patentanspruch 1 die Worte "nachst vorgesehe-
nen" hinter die Worte "nachfolgend die weiteren” und vor dem

Wort "Gravuren" eingeftigt wird.

Hilfsweise beantragt sie,

1. Hilfsantrag

das Patent 10 2004 028 378 beschrankt mit den folgenden Unter-

lagen aufrechtzuerhalten:

- Patentanspriiche 8 bis 20 in der erteilten Fassung als neue

Patentanspriche 1 bis 13

- entsprechend anzupassende Beschreibung sowie Zeichnun-
gen gemal’ erteiltem Patent.

2. Hilfsantrag

das Patent 10 2004 028 378 beschrankt mit den folgenden Unter-
lagen aufrechtzuerhalten:



- Patentanspruch 8 in der in der mundlichen Verhandlung

vom 17. Mérz 2010 Uberreichten Fassung

- Patentanspriiche 1 bis 7 und 9 bis 20 in der erteilten Fas-
sung, Patentanspruch 1 jedoch mit der Mal3gabe wie im

Hauptantrag

- entsprechend anzupassende Beschreibung sowie Zeichnun-

gen gemal erteiltem Patent.

3. Hilfsantrag

das Patent 10 2004 028 378 beschréankt mit den folgenden Unter-

lagen aufrechtzuerhalten:

- Patentanspruch 8 in der in der mindlichen Verhandlung vom
17. Marz 2010 Uberreichten Fassung als neuer Patentan-

spruch 1

- Patentanspriiche 9 bis 20 in der erteilten Fassung als neue

Patentanspriiche 2 bis 13

- entsprechend anzupassende Beschreibung sowie Zeichnun-
gen gemal’ erteiltem Patent.

Die Patentanspriiche 1 und 8 sind nach Hauptantrag und Hilfsantragen nebenge-
ordnet. Die Patentanspriche 1 und 8 nach Hauptantrag und Hilfsantrdgen 1 bis 3

lauten:



Hauptantrag

1. Verfahren zum Gesenkschmieden, mit einer einen Bar (7) und
ein Gesenk (9, 9) aufweisenden Schmiedevorrichtung (1), wobei
weiter die Schmiedevorrichtung (1) zwei Fuhrungssaulen (2, 3) far
den Bar (7) aufweist, zwischen welchen das Gesenk (9) aufge-
nommen ist, wobei durch einen Hammerschlag ein im Gesenk (9,
9) einliegendes Teil (T) umgeformt wird, wobei weiter in dem Ge-
senk (9, 9") eine Mehrzahl von Gravuren (a, b, c, d, e) ausgebildet
ist und ein Rohling (R) zunachst in eine erste Gravur (a) eingelegt
wird und nachfolgend die weiteren nachst vorgesehenen Gravuren
(b, c, d) bis zu einer Endgravur (e) durchlauft und wobei weiter das
Teil (T) wahrend der Umformung durch einen Schmiedegreifer
(25, 26, 28) gegriffen ist,

dadurch gekennzeichnet, dass bei jedem Hammerschlag in einer
Mehrzahl von Gravuren (a, b, c, d, e) ein Teil (T) aufgenommen
ist, bei im Hinblick auf eine Belastung des Baren (7) symmetri-
schen Verteilung zwischen belegten und nicht belegten Gravuren
(a, b, c, d, e), welche Teile (T) jeweils wahrend der Umformung
durch den Schmiedegreifer (25, 26, 28) gegriffen sind, und nach
jedem Hammerschlag eine sukzessive Versetzung der Teile (T) in
eine weitere Gravur vorgenommen wird unter Herausnahme eines
Teils (T) aus der Endgravur (e) oder der letzten vor der Endgravur
(e) durch ein Teil belegten Gravur, und Einlegung des Rohlings

(R) in die erste zu belegende Gravur (a).

8. Schmiedevorrichtung mit einem Béar (7) und mit einem Gesenk
(9, 9, wobei die Schmiedevorrichtung (1) zwei Fluhrungssaulen
(2, 3) fur den Bar (7) aufweist, zwischen welchen das Gesenk (97)
aufgenommen ist, wobei durch einen Hammerschlag ein in dem

Gesenk (9, 9') einliegendes Teil (T) umgeformt wird, wobei weiter



in einem Gesenk (9, 9) eine Mehrzahl von Gravuren (a, b, c, d, e)
ausgebildet ist und weiter dartber hinaus dem Gesenk (9, 97) eine
Fordervorrichtung (14, 22) zugeordnet ist, mittels der ein Teil (T)
von einer Gravur zur nachsten zu bewegen ist,

dadurch gekennzeichnet, dass die Foérdervorrichtung (14, 22) so
ausgelegt ist, dass nach jedem Hammerschlag in allen Gravuren
(a, b, c, d, e) gleichzeitig einliegende Teile (T), bis auf ein in der
Endgravur (e) einliegendes Teil (T), zugleich in die in Durchset-

zungsrichtung (x) benachbarte Gravur transportiert werden.

Hilfsantrag 1

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 stimmt mit dem Patentanspruch 8 des

Hauptantrags Uberein.

Hilfsantrag 2

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 stimmt mit dem Patentanspruch 1 des
Hauptantrags Uberein. Der nebengeordnete Patentanspruch 8 des Hilfsantrags 2

lautet:

8. Schmiedevorrichtung mit einem Bar (7) und mit einem Gesenk
(9, 9, wobei die Schmiedevorrichtung (1) zwei Flhrungssaulen
(2, 3) fur den Bar (7) aufweist, zwischen welchen das Gesenk (9")
aufgenommen ist, wobei durch einen Hammerschlag ein in dem
Gesenk (9, 9°) einliegendes Teil (T) umgeformt ist, wobei weiter in
einem Gesenk (9, 97) eine Mehrzahl von Gravuren (a, b, c, d, e)
ausgebildet ist und weiter dariber hinaus auch dem Gesenk (9,
9") eine Fordervorrichtung (14, 22) zugeordnet ist, mittels der ein

Teil (T) von einer Gravur zur nachsten zu bewegen ist,



dadurch gekennzeichnet, dass die Foérdervorrichtung (14, 22) so
ausgelegt ist, dass nach jedem Hammerschlag in allen Gravuren
(a, b, c, d, e) gleichzeitig einliegende Teile (T), bis auf ein in der
Endgravur (e) einliegendes Teil (T), zugleich in die in Durchset-
zungsrichtung (x) benachbarte oder nachst vorgesehene Gravur
transportiert werden und dass in dem Gesenk (9, 9”) mindestens
zwei formgleiche Gravuren (b, c) derart nebeneinander oder in
symmetrischer Abfolge ausgebildet sind, dass dasselbe Teil beim
Durchsetzen der Schmiedevorrichtung zwei- oder mehrfach in

formgleichen Gravuren schmiedbar ist.

Hilfsantrag 3

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 stimmt mit dem Patentanspruch 8 des

Hilfsantrags 2 Uberein.

Gemald Hauptantrag und Hilfsantrag 2 sind die erteilten Patentanspriiche 2 bis 7
auf die Ausgestaltung des Verfahrens nach Patentanspruch 1 und die erteilten Pa-
tentanspriiche 9 bis 20 auf die Ausgestaltung des Gegenstandes des Patentan-
spruchs 8 gerichtet. Gemal3 Hilfsantrag 1 und Hilfsantrag 3 sind die erteilten Pa-
tentanspriche 9 bis 20 als jeweils neue Patentanspriiche 2 bis 13 auf die Ausge-
staltung des Gegenstandes des jeweils geltenden Patentanspruchs 1 gerichtet.

Zum Wortlaut dieser Anspriche wird auf die Akte verwiesen.

Nach Abs. [0006] und [0007] der Patentschrift liegen dem Streitpatentgegenstand
die einerseits dem Verfahren und andererseits der Vorrichtung zuordbaren Auf-

gaben zugrunde,

ein Verfahren zum Gesenkschmieden mit einer einen Bar und ein
Gesenk aufweisenden Schmiedevorrichtung anzugeben, das unter

Nutzung der allgemein gunstigeren Anlagekosten und hohen er-



reichbaren Taktzahlen einer solchen Vorrichtung gleichwohl einen
hohen Automatisierungsgrad ermdoglicht, ohne Nachteile bei der
fur solche Vorrichtungen tblichen Schmiedequalitéat hinnehmen zu
mussen,

bzw.

eine Vorrichtung zum Gesenkschmieden, mit einem Bar und
einem Gesenk, anzugeben, die unter Nutzung der ginstigen
Anlagekosten einer solchen Vorrichtung ein Schmieden mit einem
hohen Automatisierungsgrad und hohen erreichbaren Taktzahlen
ermdglicht, ohne dass Nachteile bei der Qualitat in Kauf zu

nehmen sind.

Der Senat ist fur die Entscheidung im vorliegenden Einspruchsverfahren
auch nach der - mit Wirkung vom 1. Juli 2006 erfolgten - Aufhebung der
Ubergangsvorschriften des § 147 Abs. 3 PatG noch auf Grund des Grund-
satzes der "perpetuatio fori" gemald 8 261 Abs. 3 Nr. 2 ZPO analog i. V. m.
8§ 99 Abs. 1 PatG analog zustandig (vgl. BGH, GRUR 2009, 184, 185 - Ven-
tilsteuerung; GRUR 2007, 862 f. - Informationstbermittlungsverfahren I1).

Die frist- und formgerecht erhobenen Einspriiche sind zuldssig. Sie sind je-
weils auch begriindet und fuhren zum Widerruf des Patents.

Der Gegenstand des angefochtenen Patents stellt weder in den Fassungen
der Patentansprtiche 8 nach Hauptantrag und Hilfsantrag 2 noch nach dem
Wortlaut der Patentanspriche 1 nach Hilfsantragen 1 und 3 eine patentfa-
hige Erfindung nach 88 1 bis 5 PatG dar.
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Der zustandige Fachmann ist ein Maschinenbau-Ingenieur mit mindestens
Fachschulabschluss und langjahriger Erfahrung bei der Entwicklung von Um-

formanlagen, insbesondere Gesenkschmieden fir Serienteile.

Zum Hauptantrag

Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 8 (Hauptantrag) mag neu
sein. Er beruht aber nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Es wird auch von der Patentinhaberin nicht in Zweifel gezogen, dass aus der
Druckschrift "Erxleben, Stefan und Bauersachs, Lothar, Automatisches
Schmieden mit  Gesenkschmiedehammern, Schmiede-  Journal,
September 2003, S. 18 - 21" (nachfolgend als D1 gefihrt), eine den Oberbe-
griff des Patentanspruchs 8 darstellende Schmiedevorrichtung mit einem Bar
und mit einem Gesenk bekannt ist, wobei die Schmiedevorrichtung zwei
Fuhrungssaulen fur den Bar aufweist, zwischen welchen das Gesenk aufge-
nommen ist (Gesenkschmiedehammer 1, Bild Layout einer automatischen
Hammerschmiedeanlage, S. 18 der D1). Bei dem Gesenkschmiedehammer
der D1 wird durch einen Hammerschlag ein in dem Gesenk einliegendes Teill
umgeformt. In dem Gesenk der D1 ist auch eine Mehrzahl von Gravuren aus-
gebildet und dartber hinaus ist dem Gesenk durch die Anordnung zweier
Schmiederoboter 3 und 4 eine Fordervorrichtung zugeordnet, mittels der ein
Teil von einer Gravur zur nachsten zu bewegen ist. Die Fordervorrichtung der
D1 ist dabei so ausgelegt, dass nach jedem Hammerschlag in dem Gesenk
mit mehreren Gravuren das zumindest eine einliegende Teil von einer ersten
in die in Durchsetzungsrichtung benachbarte Gravur transportiert wird (vergl.
hierzu auch die Angaben in der Streitpatentschrift [0005]). Dass dabei ein in
der Endgravur einliegendes, also fertig geschmiedetes Teil nicht in eine

weitere Gravur eingelegt wird, versteht sich von selbst.
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Die im Kennzeichenteil des erteilten Patentanspruchs 8 dargelegte aufga-
benhafte Wirkungsangabe besagt, dass die Férdervorrichtung so ausgelegt
sein soll, dass nach jedem Hammerschlag in allen Gravuren gleichzeitig ein-
liegende Teile zugleich in die in Durchsetzungsrichtung benachbarte Gravur
transportiert werden kdnnen. Diese im Kennzeichenteil des erteilten Patent-
anspruchs 8 vorgegebene Anweisung fur die Férdereinrichtung impliziert die
gleichzeitige Belegung mehrerer Gravuren des Gesenks mit mehreren umzu-

formenden Schmiedeteilen.

Sowohl die gleichzeitige Belegung mehrerer Gravuren eines Gesenks mit
mehreren umzuformenden Schmiedeteilen als auch die Auslegung einer For-
dervorrichtung derart, dass nach jedem Hammerschlag in allen Gravuren
gleichzeitig einliegende Teile zugleich in die in Durchsetzungsrichtung be-
nachbarte Gravur transportiert werden kénnen, kennt der Fachmann aus der
Druckschrift DE 199 58 846 Al (D5), die ebenfalls eine Gesenkschmiedevor-
richtung zeigt, jedoch im Unterschied zum Streitpatentgegenstand dies nicht
im Zusammenhang mit einem Gesenkschmiedehammer offenbart, sondern
fur eine Gesenkschmiedepresse (vergl. in der D5, Fig. 1 sowie Sp. 3, Abs. 1
bis 3). Bei der aus der D5 bekannten Vorrichtung sind dazu in jeder Werk-
zeugstufe 1 bis 5 mit den Gravuren 7, 8, 7a, 7b, 8a, 8b jeweils zu schmie-
dende Teile (z. B. Pleuel) eingelegt, die getaktet durch ein Transfersystem
(z. B. Hubbalken) in Durchsetzungsrichtung von einer Werkzeugstufe zur
benachbarten Werkzeugstufe wie beim Streitgegenstand im Sinne einer ho-
hen erreichbaren Taktzahl transportiert werden.

Die Gesenkschmiedevorrichtung mit der darauf abstimmten Férdervorrich-
tung der D5 gibt dem Fachmann den entscheidenden Hinweis darauf, dass,
wenn er die aus der D1 bekannte Gesenkschmiedevorrichtung in Richtung
auf eine hohere Leistungsfahigkeit weiterentwickeln will, dieses Ziel erreicht
werden kann, wenn er die gleichzeitige Belegung mehrerer Gravuren eines

Gesenks mit mehreren umzuformenden Schmiedeteilen nach dem Vorbild



3.2

3.3

-12 -

der D5 vornimmt und gleichzeitig die fur einen hohen Automatisierungsgrad
geeignete Fordervorrichtung ebenfalls nach dem Vorbild der D5 so ausbildet,
dass nach jedem Hammerschlag in allen Gravuren gleichzeitig einliegende
Teile zugleich in die in Durchsetzungsrichtung benachbarte Gravur transpor-
tiert werden. Ausgehend vom Gegenstand der D1 gelangt der Fachmann
durch die aus der D5 hervorgehende und angeregte MalRnahmenibertra-
gung in nahe liegender Weise zum Gegenstand des erteilten Patentan-
spruchs 8

Der Gegenstand des Patentanspruchs 8 gemald Hauptantrag beruht nicht auf
einer erfinderischen Tatigkeit. Da mit dem Hauptantrag ein nicht patentfahi-
ger Gegenstand beansprucht wird und Uber einen Antrag nur ganzheitlich
entschieden werden kann, konnte dem Hauptantrag insgesamt nicht stattge-

geben werden.

Zum Hilfsantrag 1

Da der Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 1 mit dem Patentanspruch 8 des
Hauptantrags tbereinstimmt, wird auf die vorstehenden Ausfiihrung zum An-

spruch 8 des Hauptantrages verwiesen.

Da der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemaf Hilfsantrag 1 nicht auf ei-

ner erfinderischen Tatigkeit beruht, fuhrt dieser Antrag nicht zum Erfolg.

Zum Hilfsantrag 2

Das gegenuber dem Patentanspruch 8 des Hauptantrages beschrankend in
den Patentanspruch 8 nach Hilfsantrag 2 aufgenommene Merkmal, wonach
in dem Gesenk mindestens zwei formgleiche Gravuren derart nebeneinander
oder in symmetrischer Abfolge ausgebildet sind, dass dasselbe Teil beim

Durchsetzen der Schmiedevorrichtung zwei- oder mehrfach in formgleichen
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Gravuren schmiedbar ist, ergibt sich aus dem erteilten Patentanspruch 9 und
Abs. [0011]i. V. m. [0032] der Streitpatentschrift.

Nach dem Wortlaut des Patentanspruch 8 des Hilfsantrags 2 ist gegenuber
dem des Hauptantrags auch noch vorgesehen, dass die Férdervorrichtung
so ausgelegt ist, dass nach jedem Hammerschlag in allen Gravuren gleich-
zeitig einliegende Teile zugleich in die in Durchsetzungsrichtung benachbarte
oder néchst vorgesehene Gravur transportiert werden, wahrend der erteilte

Anspruch 8 nur den Transport in eine benachbarte Gravur vorsieht.

Ob der geltende Wortlaut des Patentanspruchs 8 des Hilfsantrags 2, wonach
die Aufnahme eines gegenuber dem erteilten Patentanspruch 8 neben der
benachbarten Gravur als zusatzlich mogliches Transportziel auch noch die
nachst vorgesehene Gravur fur die Schmiedeteile vorsieht, auf einer unzu-
lassigen Schutzbereichserweiterung beruht, kann dahinstehen, da der Ge-
genstand des Anspruchs 8 nach Hilfsantrag 2 nicht auf einer erfinderischen
Tatigkeit beruht.

Ein zwei- oder mehrfaches Schmieden in der gleichen Gravur ist beim Ge-
senkschmieden bekannt und kommt z. B. bei dem Gesenkschmiedehammer
der D1 dann in Betracht, wenn eine hohe Umformarbeit und/oder eine hohe
Schmiedequalitat erzielt werden soll (vergl. hierzu D1, S. 18. linke Spalte,
vorletzter Satz und S. 20, linke Spalte, 2. Absatz 2. u. 3. Satz).

Umgesetzt auf eine Schmiedevorrichtung, bei der in strikter Befolgung der
Mafl3gabe des Patentanspruchs 8 nach jedem Hammerschlag in allen Gravu-
ren gleichzeitig einliegende Teile zugleich in die in Durchsetzungsrichtung
benachbarte Gravur transportiert werden sollen, erfordert diese Lehre in not-
wendiger Weise die Anordnung von mindestens zwei formgleichen Gravuren
in dem Gesenk, und zwar derart, dass diese nebeneinander oder in symme-

trischer Abfolge ausgebildet werden missen, um dasselbe Teil beim Durch-
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setzen der Schmiedevorrichtung wenigstens zweifach in formgleichen Gra-
vuren schmieden zu kénnen. Der getaktete Ablauf der Schmiedevorgange
mit dem Weitertransport der Teile nach jedem Hammerschlag lasst gar keine
andere Anordnung von gleichen Gravuren zu, wenn ein zwei- (oder mehr-)
faches Schmieden eines Teiles in der gleichen Gravur wie beim Gegenstand
der D1 angestrebt wird. Daflir sind jedoch keinerlei Uber den Gegenstand
des Patentanspruchs 1 des Hauptantrages, der, wie vorstehend dargelegt,
nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit beruht, hinaus- oder weitergehende

erfinderische Uberlegungen erforderlich.

Auch der Gegenstand des Patentanspruchs 8 gemalR Hilfsantrag 2 beruht
deshalb nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit. Da mit dem Hilfsantrag 2 ein
nicht patentfahiger Gegenstand beansprucht wird und tber einen Antrag nur
ganzheitlich entschieden werden kann, konnte dem Hilfsantrag 2 insgesamt

nicht stattgegeben werden.

Zum Hilfsantrag 3

Da der Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 3 mit dem Patentanspruch 8 des
Hilfsantrags 2 Uberein stimmt, wird auf die vorstehenden Ausfihrung zum

Anspruch 8 des Hilfstantrags 2 verwiesen.

Da der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemald Hilfsantrag 3 nicht auf
einer erfinderischen Téatigkeit beruht, fuhrt dieser Antrag nicht zum Erfolg.
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Bei dieser Sachlage war das Patent zu widerrufen.

Harrer Schwarz Hilber Schlenk

Hu



