8 W (pat) 310/11 Verkindet am
27. September 2011

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 100 32 467

BPatG 154
05.11



hat der 8. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die muindliche Verhandlung vom 27. September 2011 durch den Vorsitzenden
Richter Dr. Zehendner sowie die Richter Dipl.-Ing. agr. Dr. Huber, Kéatker und
Dipl.-Ing. Rippel

beschlossen:

Das Patent wird widerrufen.

Grinde

Die Patentinhaberin hat das Patent 100 32 467 am 4. Juli 2000 beim Deutschen

Patent- und Markenamt angemeldet.

Die Erteilung des Patents mit der Bezeichnung

"Verfahren zum Herstellen von kammerprofilartigen Werksticken"

ist am 30. Marz 2006 veroffentlicht worden.

Dagegen hat die Einsprechende am 30. Juni 2006 Einspruch erhoben, weil der

Streitpatentgegenstand nicht patentféahig sei bzw. die Erfindung nicht so offenbart

sei, dass ein Fachmann sie ausfilhren kdnne.



Sie hat zur Stitzung ihres Vorbringens unter anderem auf die EP 872 291 Al (D3)
verwiesen und ausgefihrt, dass der Gegenstand des Patents gegeniber der D3
nach § 21 Abs. 1, Ziff. 1 PatG nicht patentfahig sei.

Die Einsprechende stellt den Antrag, das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin ist dem Vorbringen der Einsprechenden entgegengetreten
und stellt den Antrag das Patent im erteilten Umfang aufrechtzuerhalten,

hilfsweise das Patent mit den in der mundlichen Verhandlung eingereichten An-
spruchen 1 - 4 gemaf den Hilfsantragen 1 bis 3, einer noch anzupassenden Be-

schreibung, im Ubrigen gemaR der Patentschrift beschrankt aufrechtzuerhalten.

Der erteilte Patentanspruch 1 gemald Hauptantrag lautet:

"Verfahren zum Herstellen von kammerprofilartigen Werksticken
aus Metallen oder Metall-Legierungen, wonach ein Rohling unter
Bildung eines Kammerprofilstranges stranggepresst wird, an-
schlieBend von dem Kammerprofilstrang das herzustellende
Werkstlck als Vorform abgetrennt wird und dann die Vorform in
die Endform des gewiinschten Werkstiicks tberfuhrt wird, dadurch
gekennzeichnet, dass die Vorform im Wege einer Kaltumformung
unter Kaltverfestigung in die Endform des gewlnschten Werk-
stuckes Uberfihrt wird, wobei bei dem Strangpressen auftretende
kritische Schweil3stellen durch die Kaltumformung an der Endform

des fertigen Werkstlckes sichtbar werden."

Der Patentanspruch 1 gemafR Hilfsantrag 1 lautet (Anderungen gegeniiber dem

Patentanspruch 1 gemal} Hauptantrag fett gedruckt):

"Verfahren zum Herstellen von kammerprofilartigen Werksticken

aus Aluminium oder Aluminium-Legierungen, wonach ein



Rohling mit einer Bilgel- oder Kammermatrize unter Bildung
eines Kammerprofilstranges stranggepresst wird, anschlieRend
von dem Kammerprofilstrang das herzustellende Werkstiick als
Vorform abgetrennt wird und dann die Vorform in die Endform des
gewilnschten Werkstticks Uberfuhrt wird, dadurch gekennzeichnet,
dass die Vorform im Wege einer Kaltumformung unter Kaltverfes-
tigung in die Endform des gewunschten Werkstiickes uberfuhrt
wird, wobei bei dem Strangpressen durch Verwendung der
Bugel- oder Kammermatrize auftretende kritische
Schweil3stellen durch die Kaltumformung an der Endform des

fertigen Werkstlckes sichtbar werden."

Der Patentanspruch 1 gemafR Hilfsantrag 2 lautet (Anderungen gegeniiber dem

Patentanspruch 1 gemaR Hauptantrag fett gedruckt):

"Verfahren zum Herstellen von kammerprofilartigen Werksticken
aus Aluminium oder Aluminium-Legierungen, wonach ein
Rohling unter Bildung eines Kammerprofilstranges stranggepresst
wird, anschlieBend von dem Kammerprofilstrang das
herzustellende Werkstlick als Vorform abgetrennt wird und dann
die Vorform in die Endform des gewilnschten Werksticks
Uberfihrt wird, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorform im
Wege einer Kaltumformung unter Kaltverfestigung in die Endform
des gewlnschten Werkstluckes Uuberfuhrt wird, welches als
Verbindungslenker fur die Automobilindustrie ausgebildet ist,
wobei bei dem Strangpressen auftretende kritische Schweil3stellen
durch die Kaltumformung an der Endform des fertigen

Werkstlckes sichtbar werden."



Der Patentanspruch 1 gemafR Hilfsantrag 3 lautet (Anderungen gegeniiber dem

Patentanspruch 1 gemaR Hauptantrag fett gedruckt):

"Verfahren zum Herstellen von kammerprofilartigen Werkstlicken
aus Aluminium oder Aluminium-Legierungen, wonach ein
Rohling mit einer Kammermatrize unter Bildung eines
Kammerprofilstranges stranggepresst wird, anschliel3end von dem
Kammerprofilstrang das herzustellende Werkstick als Vorform
abgetrennt wird und dann die Vorform in die Endform des
gewinschten Werkstticks Uberfuhrt wird, dadurch gekennzeichnet,
dass die Vorform im Wege einer Kaltumformung unter
Kaltverfestigung in die Endform des gewlnschten Werkstuckes
Uberfuhrt wird, welches als einstiickiger Verbindungslenker far
die Automobilindustrie ausgebildet ist, wobei bei dem
Strangpressen durch Verwendung der Kammermatrize
auftretende kritische Schweil3stellen durch die Kaltumformung an
der Endform des fertigen einstickigen Verbindungslenkers

sichtbar werden."

Die Einsprechende halt ihren Angriff auf das Streitpatent auch im Hinblick auf die
beschrankten Fassungen nach dem jeweiligen Patentanspruch 1 gemaR den
Hilfsantragen 1 bis 3 aufrecht. Sie fuhrt aus, dass die in den Hilfsantrdgen er-
ganzten Merkmale lediglich platte Selbstverstandlichkeiten, beispielsweise bereits
in DIN-Normen (D6) festgelegte Einzelheiten oder einfache Anwendungsbeispiele
enthielten, die im Griffbereich eines Fachmann lagen, so dass auch die Patentan-
spruche der Hilfsantrage 1 bis 3 gegenuber der Druckschrift D3 sowie des Fach-

wissen des Fachmanns, belegt durch die D6, nicht patentfahig seien.

Die Patentinhaberin bestreitet die von der Einsprechenden geltend gemachte
mangelnde Ausfuhrbarkeit des geltenden Patentanspruchs 1 nach Haupt- bzw.

Hilfsantrdgen und tragt hinsichtlich des geltenden Patentanspruchs 1 gemaf



Hauptantrag vor, dass dieser schon deshalb neu und erfinderisch gegentber der
D3 sei, weil dort weder Kammermatrizen noch kritische Schweil3stellen angespro-
chen seien. Daruber hinaus gehe die Lehre der D3 schon deshalb in eine vollig
andere Richtung als das streitpatentgemé&fle Verfahren, weil dort Materialrisse
verhindert werden, wahrend durch die Lehre des Streitpatents kritische Schweil3-

stellen sichtbar gemacht werden sollen.

Die im Patentanspruch 1 gemald den Hilfsantragen 1 bis 3 ergédnzten Merkmale
bildeten dieses aus dem Stand der Technik nicht bekannte Verfahren weiter aus,
so dass sich ein noch groRRerer Abstand zum bekannten Stand der Technik er-

gebe.

Hinsichtlich des Wortlauts der jeweiligen Unteranspriiche geméafR Hauptantrag und
Hilfsantragen 1 bis 3 sowie weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten

bzw. die Patentschrift verwiesen.

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

- Informationsiibermittlungsverfahren II).

2. Der Einspruch ist frist- und formgerecht erhoben und auch im Ubrigen zulés-

sig. Er ist auch begrtindet, denn er fuhrt zum Widerruf des angegriffenen Patents.



3. Der Patentgegenstand betrifft nach dem jeweiligen Patentanspruch 1 des
Hauptantrags bzw. der Hilfsantrage 1 bis 3 ein Verfahren zum Herstellen von
kammerprofilartigen Werkstticken aus plastisch verformbaren Metallen oder Me-
tall-Legierungen bzw. nach den Hilfsantrdgen 1 bis 3 aus Aluminium bzw. Alumini-
umslegierungen.

Nach den Ausfihrungen in Absatz [0001] der Streitpatentschrift sei es bekannt,
kammerprofilartige Werksticke neben anderen Verfahren auch aus Strangpress-
profilen herzustellen. Dabei werde ein Rohling unter Bildung eines Kammerprofil-
stranges stranggepresst, anschliel3end - nach dessen hinreichender Abkuhlung -
das herzustellende Werkstiick als Vorform abgetrennt und schlie3lich die Vorform
in die Endform des gewiinschten Werkstlickes tberfuhrt. Dazu fanden nach den
Ausfihrungen in Absatz [0002] der Streitpatentschrift meist Blgel- oder Kammer-
matrizen Verwendung, bei denen der Werkstoff durch die Bligel oder durch die
Verbindungsstellen der Kammern geteilt und anschlieRend noch vor dem Austritt
aus den Matrizen wieder zusammengefihrt, verschweil3t und verpresst werde.
Daraus konnten kritische Schweil3stellen entstehen, die nicht sichtbar sind und
naturgemalf stéren, wenn aus dem stranggepressten Kammerprofilstrang hoch-
belastungsfahige kammerprofilartige Werkstticke hergestellt werden sollen.

Es sei zwar daran gedacht worden, chemische Verfahren einzusetzen und bei-
spielsweise die stranggepressten Kammerprofilstrange zu beizen, um die Kkriti-
schen Schweil3stellen sichtbar zu machen, jedoch lieRen sich derartige MalRnah-

men nur mit einem ganz erheblichen Aufwand verwirklichen.

Daher liegt nach Absatz [0006] der Streitpatentschrift dem Streitpatent die Auf-
gabe zu Grunde, ein Verfahren anzugeben, wonach sich kritische Schweil3stellen
an kammerprofilartigen Werkstiicken, die unter Anwendung eines Strangpress-
verfahrens hergestellt worden sind, unschwer im Zuge des Herstellungsprozesses
erkennen lassen, so dass eine einfache und sichere Fehlstellenkontrolle gewahr-

leistet ist.



Die Losung dieser Aufgabe soll durch die Merkmale des Patentanspruchs 1 ge-

maf Hauptantrag bzw. Hilfsantragen 1 bis 3 erfolgen, deren Merkmale sich wie

folgt gliedern lassen (Erganzungen im Rahmen der Hilfsantrage fett gedruckt):

3.1.

Verfahren zum Herstellen von kammerprofilartigen Werkstiicken

aus Metallen oder Metall-Legierungen;

2.1 das Metall oder die Metalllegierung ist Aluminium oder eine Alu-
miniumlegierung;

ein Rohling wird unter Bildung eines Kammerprofilstranges stranggepresst;

3.1 das Strangpressen erfolgt mit einer Blgel- oder Kammer-
matrize;

3.2 das Strangpressen erfolgt mit einer Kammermatrize;

von dem Kammerprofilstrang wird das herzustellende Werkstiick als Vor-

form abgetrennt;

die Vorform wird in die Endform des gewtinschten Werkstiicks tberfuhrt;

dies erfolgt im Wege einer Kaltumformung unter Kaltverfestigung;

wobei bei dem Strangpressen auftretende kritische Schweil3stellen durch

die Kaltumformung an der Endform des fertigen Werkstlickes sichtbar wer-

den;

7.1 wobei die kritischen Schweil3stellen durch die Verwendung der
Bugel- oder Kammermatrize auftreten;

7.2 wobei die kritischen Schweil3stellen durch die Verwendung der
Kammermatrize auftreten,;

das Werkstuck ist als Verbindungslenker fur die Automobilindustrie

ausgebildet;

8.1 der Verbindungslenker ist einstlickig ausgebildet.

Nach dem Patentanspruch 1 des Hauptantrags betrifft das streitpatentge-

mafe Verfahren gemald den Merkmalen 1, 2, 3, 4 und 5 ein Verfahren zum Her-

stellen von kammerprofilartigen Werkstiicken aus Metall oder Metalllegierungen

bei dem ein Rohling unter Bildung eines Kammerprofilstranges stranggepresst,



eine Vorform abgetrennt und schlie3lich die Vorform in die Endform des ge-
winschten Werksticks Uberfuihrt wird. Nach dem Merkmal 6 erfolgt dies beim
streitpatentgemal3en Verfahren im Wege einer Kaltumformung, also einer Umfor-
mung unterhalb der Rekristallisationstemperatur des Werkstoffs, unter Kaltverfes-
tigung des Materials. Dabei werden nach Merkmal 7 bei dem Strangpressen auf-
tretende kritische Schweil3stellen durch die Kaltumformung an der Endform des

fertigen Werkstiickes sichtbar.

3.2. Der Patentanspruch 1 gemaf3 Hilfsantrag 1 weist neben den Merkmalen des
Patentanspruchs 1 gemalRl Hauptantrag zuséatzlich die Merkmale 2.1, 3.1 und 7.1
auf. Dabei préazisieren die Merkmale 3.1 und 7.1, dass das Strangpressen mit ei-
ner Bigel- oder Kammermatrize erfolgen soll, wobei die kritischen Schweil3stellen

durch die Verwendung der Blgel- oder Kammermatrize auftreten.

3.3. Der Patentanspruch 1 gemaf3 Hilfsantrag 2 weist neben den Merkmalen des
Patentanspruchs 1 gemald Hauptantrag zusatzlich die Merkmale 2.1 und 8 auf.

3.4. Der Patentanspruch 1 gemaf3 Hilfsantrag 3 weist neben den Merkmalen des
Patentanspruchs 1 gemalRl Hauptantrag zusatzlich die Merkmale 2.1, 3.2, 7.2, 8
und 8.1 auf.

4. Die Patentanspriche 1 nach Hauptantrag sowie nach den Hilfsantrdgen 1
bis 3 sind nicht bestandsfahig.

4.1. Es kann dahingestellt bleiben, ob die ohne Zweifel gewerblich anwendbaren
streitpatentgemal3en Verfahren zum Herstellen von kammerprofilartigen Werk-
sticken nach dem Patentanspruch 1 nach Hauptantrag sowie nach den Hilfsan-
tragen 1 bis 3 tatsachlich nicht ausfiihrbar sind, denn sie beruhen gegeniber dem
entgegengehaltenen Stand der Technik nach der EP 872 291 Al (D3) und dem

Fachwissen des Fachmanns, eines Diplomingenieurs mit Fachhochschulausbil-
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dung der Fachrichtung Maschinenbau mit vertieften Kenntnissen in der Umform-

technik, nicht auf erfinderischer Tatigkeit.

Die Druckschrift D3 betrifft ein Verfahren zum Kaltumformen von Strangpresspro-
filen aus einer kaltaushartenden Aluminiumlegierung. Nach den Ausfiihrungen in
Spalte 1, Zeilen 29 bis 42 der D3 beruht dieses bekannte Verfahren auf der Er-
kenntnis, dass der maximal zulassige Umformungsgrad bei einer Kaltumformung
umso hoher sein kann, je grof3er die Duktilitat der Legierungen ist. Es solle daher
insbesondere bei sehr starken Umformungen darauf geachtet werden, dass die
Kaltumformung innerhalb weniger Minuten nach dem Austreten des abge-
schreckten Profils aus der Strangpresse durchgefihrt wird. Der Fachmann ent-
nimmt folglich der D3 ein Verfahren zum Herstellen eines Aufpralltragers, der ge-
maf3 Figur 4 ein hohles Querschnittsprofil aufweist und daher zweifellos ein kam-
merprofilartiges Werkstlick aus einem Metall, ndmlich nach Anspruch 3 der D3
aus einer AIMgSi-Aluminiumlegierung ist (Merkmale 1 - 2.1). Der Rohling des Auf-
pralltrdgers mit seinem in Figur 4 gezeigten hohlen, kammerférmigen Quer-
schnittsprofil, wird nach Spalte 1, Zeile 2 der D3 durch Strangpressen hergestellt
und somit entsprechend dem Wortlaut des Merkmals 3 des Patentanspruchs 1
des Streitpatents unter Bildung eines Kammerprofilstranges stranggepresst. Dabei
ist - wie auch die Patentinhaberin in der Beschreibungseinleitung des Streitpatents
zugesteht - dem Fachmann bekannt, dass hohle Strangpressprofile in der Regel
unter Verwendung von Kammerwerkzeugen als Matrizen, also Kammermatrizen
hergestellt werden, wozu beispielsweise auch auf die einschlagige DIN-Norm nach
der D6, Ziffer 3.5 verwiesen wird (Merkmale 3.1 und 3.2). Nach den Ausfihrungen
in Spalte 3, Zeilen 5 - 10 der D3 wird von dem Kammerprofilstrang das herzustel-
lende Werkstiick als Vorform durch einen schrdg gelegten Schnitt abgetrennt
(Merkmal 4). AnschlieBend wird die Vorform in die in Figur 3 gezeigte Endform
des gewtinschten Werkstticks tberfihrt, bei der insbesondere die Querwande (16)
im Bereich der Einbaustellen (34) unter Ausbildung eines nach aul3en gerichteten
Falzes (36) stark verformt werden (Merkmal 5). Dies erfolgt nach Anspruch 1 der

D3 im Wege einer Kaltumformung. Da bei einer Kaltumformung von Aluminiumle-
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gierungen zwangslaufig eine Kaltverfestigung auftritt, erschlie3t sich dem Fach-
mann auch das Merkmal 6 des Patentanspruchs 1 des Streitpatents.

Zwar weist die D3 das Merkmal 7 des Patentanspruchs 1 des Streitpatents nicht
auf, weil die D3 keine Hinweise auf mdglicherweise beim Strangpressen auftre-
tende kritische Schweil3stellen gibt. Die D3 vermittelt jedoch gemald den Ausfih-
rungen in Spalte 1, Zeilen 10 - 15 dem Fachmann, dass bei dem bekannten Ver-
fahren durch eine starke Kaltumformung an der Endform des fertigen Werksttickes
derart bemerkbare Materialrisse entstehen kdnnen, dass sie sogar zum Bruch fih-
ren kbnnen, so dass es sich dabei zweifellos um kritische Stellen in Form von
sichtbaren Materialrissen handelt. Die D3 lehrt somit dem Fachmann regelmafig,
beispielsweise zur Ermittlung der Aushartkurve des jeweiligen Materials, Sicht-
prufungen oder andere Prifverfahren an der Endform des fertigen Werkstiickes
durchzufiihren, um durch die Kaltumformung sichtbar gewordene kritischen Stel-
len, beispielsweise Materialrisse, zu entdecken.

Dem widerspricht nicht, dass, wie die Patentinhaberin durchaus zutreffend vor-
tragt, bei dem bekannten Verfahren nach der D3 kritische Schweil3stellen, verur-
sacht durch die Verwendung von Bigel- oder Kammermatrizen, nicht erwahnt
sind, sondern in erster Linie Materialrisse aufgrund von Gewaltbruch, also zu ho-
hem Umformgrad, entdeckt werden sollen. Denn der Fachmann wird bei der von
der Lehre der D3 angeregten notwendigen Sichtprtfung an der Endform des ferti-
gen Werkstiicks jegliche durch die Kaltumformung sichtbar gewordenen kritischen
Stellen in Form von Rissen finden, also nicht nur solche, die durch einen Gewalt-
bruch bei intaktem Materialgeflige entstehen, sondern noch viel einfacher, weil
deutlicher ausgepréagt, auch solche, die aufgrund von (vor-)geschadigtem Mate-
rialgeflige, beispielsweise kritischen Schweil3stellen, verursacht durch Verwen-
dung von Kammermatrizen, auftreten.

Auch das Vorbringen der Patentinhaberin mit Verweis auf die Ausfihrungen in
Spalte 1, Zeilen 43 bis 50 der D3 , wonach die beim bekannten Verfahren auftre-
tenden Materialrisse moglichst vollstandig vermieden werden sollen und eine
durchgefiihrte Sichtprifung deshalb allenfalls nur anfangs zur experimentellen

Ermittlung der Aushéartkurve durchgefiihrt werde, kann schon deshalb nicht tber-
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zeugen, weil auch beim streitpatentgemalf3en Verfahren nur von sichtbar gewor-
denen kritischen Schweil3stellen die Rede ist und Uber Art und Umfang von
(Sicht-)Prafungen nichts festgelegt ist.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich dem Fachmann bei Anwendung
des aus der D3 bekannten Verfahrens unter fachméannischer Verwendung von
ublichen Kammermatrizen neben samtlichen Merkmalen 1 bis 6 auch das Merk-
mal 7 des Patentanspruchs 1 des Hauptantrags, sowie die Merkmale 7.1 und 7.2
des Patentanspruchs 1 der Hilfsantrage 1 bzw. 3 auf Grund seines Fachwissens
von selbst ergeben.

Die Verfahren nach den Patentanspriichen 1 gemald Hauptantrag und Hilfsan-
trag 1 in der vorstehend aufgefiihrten Merkmalskombination beruhen daher nicht
auf erfinderischer Tatigkeit.

Doch auch die in den Patentansprichen 1 gemal den Hilfsantragen 2 bzw. 3 zu-
satzlich aufgenommenen Merkmale 8 bzw. 8.1 fihren zu keiner anderen Beurtei-
lung. Denn auch das aus der D3 bekannte Verfahren, das bei allen strangge-
pressten Profilen anwendbar ist, bei denen nach dem Strangpressen eine Umfor-
mung, insbesondere eine Kaltumformung stattfindet, ist gemaf den Ausfihrungen
in Spalte 2, Zeilen 17 bis 21 der D3 besonders fur die Herstellung eines Seiten-
aufpralltragers einer Fahrzeugtir geeignet, so dass es sich auch um ein kammer-
profilartiges Werkstiick fur die Automobilindustrie handelt, das einstiickig ausge-
bildet ist.

Der Fachmann wird daher bei der Herstellung von anderen kammerprofilartigen
Werkstlcken fur die Automobilindustrie, beispielsweise bei an sich bekannten
Verbindungslenkern, die haufig einstiickig ausgebildet sind, in selbstverstandlicher
Weise auch das aus der D3 bekannte Verfahren in Betracht ziehen und anwen-

den.

Die Verfahren nach den Patentanspriichen 1 gemafR den Hilfsantragen 2 und 3
beruhen daher auch nicht auf erfinderischer Téatigkeit.
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5. Gemeinsam mit dem Patentanspruch 1 gemafld Haupt- oder Hilfsantragen 1
bis 3 haben auch die auf diese jeweils riickbezogenen Anspriiche keinen Bestand
(vgl. BGH GRUR 1997, 120 - elektrisches Speicherheizgerat).

Das Patent hat somit insgesamt keinen Bestand.

Dr. Zehendner Dr. Huber Katker Rippel

Cl



