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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2005 046 459.9

hat der 11. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in
der Sitzung vom 22. August 2013 durch den Vorsitzenden Richter Dr.-Ing. Hochst
sowie die Richter v. Zglinitzki, Dr.-Ing. Fritze und Dipl.-Ing. Univ. Fetterroll



beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Prufungsstelle fur
Klasse C21 D des Deutschen Patent- und Markenamts vom
19. September 2006 aufgehoben und das Patent 10 2005 046 459

mit den Anmeldungsunterlagen vom 21. September 2005 erteilt.

Grinde

Mit Beschluss vom 19. September 2006 hat die Prifungsstelle fur Klasse C 21 D
des Deutschen Patent- und Markenamtes die Patentanmeldung vom

21. September 2005 mit der Bezeichnung

"Verfahren zur Herstellung von kaltgefertigten Prézisionsstahlrohren”

mit der Begrindung zurickgewiesen, der Gegenstand des Anspruchs 1 beruhe
nicht auf erfinderischer Tatigkeit.

Die Prifungsstelle hat die Druckschriften

(1) JP 62263924 A, Zusammenfassung, vertffentlicht in Patent Abstracts of
Japan vom 16. November 1987,

(2) WO 02/103070A1 und

(3) JP 61213344 A, Zusammenfassung, veroffentlicht in Patent Abstracts of
Japan vom 22. September 1986

herangezogen.



Gegen diesen Beschluss wendet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie vertritt
die Ansicht, dass der Fachmann keineswegs zu einer Zusammenschau der Ent-
gegenhaltungen (1) und (2) komme, weil in beiden Schriften vollig unterschiedliche

Verfahren angesprochen wirden.

Die Beschwerdeflhrerin beantragt,

den Beschluss aufzuheben und das Patent zu erteilen.

Der Anspruch 1 der Anmeldung lautet:

.verfahren zur Herstellung von kaltgefertigten insbesondere kalt-
gezogenen Prazisionsstahlrohren zur Anwendung insbesondere
als druckbeaufschlagte Zylinderrohre mit folgender chemischer

Zusammensetzung (Gew.-%):

C=0,05-0,25
Si=0,15-1,0
Mn=10-35

Al = 0,020 — 0,060
V max. 0,20

N max. 0,15

S max. 0,03

mit optionaler Zugabe eines oder mehrerer Legierungselemente
von Cr, Mo, Ni, W, Ti oder Nb sowie erschmelzungsbedingten
Verunreinigungen, wobei ein nahtlos warmgefertigtes oder aus
einem Warmband hergestelltes geschweil3tes Vorrohr mit defi-
niertem Ausgangszustand in einem Zug oder in mehreren Zigen
zu einem Fertigrohr gezogen und das Rohr vor dem Fertigzug ei-

ner Vergutungsbehandlung unterzogen wird.”

Diesem Anspruch schlief3en sich die riickbezogenen Anspriiche 2 bis 10 an.



Zu deren Wortlaut und weiteren Einzelheiten wird auf die Akten verwiesen.

Die zulassige Beschwerde ist begrindet.

Der Zurtickweisungsgrund der mangelnden Patentfahigkeit ist nicht gegeben.

1. Die Anmeldung betrifft nach den Angaben in der Beschreibung - hier
zusammenfassend wiedergegeben - ein Verfahren zur Herstellung von kaltgefer-
tigten, insbesondere kaltgezogenen, Prazisionsstahlrohren (vgl. S. 1, erster Ab-
satz). Unter Temperaturbedingungen von bis zu -20°C koénne aufgrund von
Sprodbruchneigung bei unter Druck stehenden Zylindern oder Rohren bisheriger
Werkstoffe die Gefahr von Personen- und oder Sachschéden nicht sicher ausge-
schlossen werden (S. 2, funfter Absatz). Die im Kerbschlagbiegeversuch fiir das
fertige Rohr ermittelte Kerbschlagarbeit konne mit dem bislang angewandten Her-
stellungsverfahren jedoch nicht auf das erforderliche Niveau angehoben werden
(S. 2, letzter Abs.).

Die Aufgabe soll sein, ein Verfahren zur Herstellung kaltgefertigter, insbesondere
kaltgezogener Prazisionsstahlrohre zur Anwendung insbesondere als druckluftbe-
aufschlagte Zylinderrohre anzugeben, mit dem auf einfache und kostengunstige
Weise ein weitgehend duktiles Versagen des Rohres auch bei Einsatztemperatu-

ren von bis zu -20°C sicher erreicht werden kann (S. 3, erster Abs.).

Der mit der Lésung dieser Aufgabe betraute Fachmann hat einen Hochschulab-
schluss in der Fachrichtung Werkstofftechnik erlangt und verfigt tber mehrjahrige

Erfahrung auf dem Gebiet der Warmebehandlung von Stahlrohren.



Nach dem Patentanspruch 1 16st die Anmelderin das Problem mit einem Verfah-
ren zur Herstellung von kaltgefertigten insbesondere kaltgezogenen Prazisions-
stahlrohren, wobei vor dem Fertigziehen das Rohr einer Vergitungsbehandlung
unterzogen wird. Der Ausdruck kaltgefertigt gibt dem Fachmann die Anweisung,
das Rohr dem Werkzeug fir den Fertigzug oder die Fertigziige zuzufiihren, nach-
dem es auf Raumtemperatur abgekuhlt ist. Aus dem Begriff Prazisionsstahlrohr
folgt, dass mit dem anmeldungsgemafen Verfahren ein Rohr aus einem Werkstoff
auf Eisenbasis hergestellt werden soll, der weniger als 2 Gew.-% Kohlenstoff und
zudem weitere Elemente enthélt, wobei der Massenanteil an Eisen grof3er sein
muss als der jedes anderen Elements. Der Anspruch 1 enthalt genaue Bereichs-
angaben zwar lediglich zu den Massenanteilen an Kohlenstoff, Silizium, Mangan,
Aluminium, Vanadium, Stickstoff und Schwefel, wogegen die jeweilige Menge ei-
nes oder mehrerer optional zuzufigender Elemente Chrom, Molybdéan, Nickel,
Wolfram, Titan oder Niob nicht angegeben ist. Deren Bemessung kann der Fach-
mann hier dennoch nicht als beliebig annehmen, denn fir die anspruchsgemaien
kaltgefertigten Prazisionsstahlrohre sollen unlegierte Stahle zum Einsatz kommen.
Dies stellt die Beschreibung klar, die heranzuziehen wére, wenn in dieser Hinsicht
Zweifel Uber den Schutzbereich des Anspruchs bestanden, (S. 2, dritter Abs. und
S. 4, letzter Abs. i.V. m. den Figuren 1 und 2). Darin und auch im Unteran-
spruch 2 werden die bevorzugten Obergrenzen fur die Zugabe der optionalen
Elemente konkret benannt (S. 3, letzter Abs.). Der Begriff Vergutungsbehandlung
definiert das beanspruchte Verfahren insoweit, als er bereits aus sich heraus dem
Fachmann vermittelt, dass das Werkstick einem klassischen Harten mit an-
schlieBendem Anlassen unterworfen werden soll. Die Beschreibung enthalt zur

Klarstellung zuséatzlich einen entsprechenden Hinweis (S. 4, erster Abs.).

2. Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist patentfahig.

Die Prifungsstelle hat in ihrer Begrindung zu dem angegriffenen Beschluss rich-
tigerweise ausgefuhrt, dass die gewerbliche Anwendbarkeit des Verfahrens ge-



mafl dem Anspruch 1 der Anmeldung ohne weiteres anzuerkennen ist und auch

zu Recht festgestellt, dass es neu ist.

Zu der ihrer Meinung nach fehlenden Patentfahigkeit hat die Prufungsstelle auf
den Seiten 4 und 5 der Beschlussbegriindung sinngemal3 dargelegt, aus Druck-
schrift (1), sei ein Verfahren zur Herstellung von zdhen Stahlrohren aus anmel-
dungsgemall zusammengesetzten Stadhlen bekannt, wobei die Rohre warmge-
walzt wirden, wogegen die Rohre nach dem Patentanspruch 1 kalt gezogen wiir-
den. Dies liege fur den Fachmann jedoch nahe, da aus Druckschrift (2) hervor-
gehe, dass die Zahigkeit oder Duktilitdt von Stahlrohren auch durch Ziehen bei
einer Temperatur von 800°C oder darunter erhoht werden kénne. Das schliel3e
auch das Kaltziehen, also das Ziehen bei Raumtemperatur, mit ein. Unter diesen
Umstanden konne nicht anerkannt werden, dass der Gegenstand auf einer erfin-
derischen Tatigkeit beruhe (S. 4, letzter Abs. und S. 5, erster Abs. des Zurtickwei-

sungsbeschlusses).

Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden, weil der Fachmann bereits keinen
Anlass hat, zur Losung der gestellten Aufgabe die Druckschrift (1) heranzuziehen.
Diese befasst sich nicht mit der Herstellung eines kaltgefertigten Prazisionsstahl-
rohrs, sondern betrifft — allgemein - ein Verfahren zur Herstellung eines zahen
Stahlrohrs. Sollte der Fachmann die Druckschrift (1) dennoch bertcksichtigen, ist
daraus das anmeldungsgemale Verfahren jedenfalls nicht nahe gelegt. Die
Rohrluppe (the rolled steel) wird dort wiedererwdrmt auf einen Temperaturbereich
zwischen dem Acl-Umwandlungspunkt (das entspricht gemald dem Zustands-
schaubild Eisen-Kohlenstoff etwa 723°C, Anmerkung des Senats) und dem Acl-
Umwandlungspunkt minus 200°C. Dann wird der Stahl einer diametralen Reduzie-
rung um 5% in der Flache unterworfen (diametral reducing at 5% reduction in
area) und an Luft abgekihlt, um das gewalzte Stahlrohr zu erhalten, das im We-
sentlichen aus Martensit besteht (the steel ...is air-cooled to obtain the rolled steel
pipe essentially consisting of martensite). Demnach wird dort der Endzustand des
Rohres letztlich durch eine Warmumformung und ein Harten erreicht, wogegen bei



dem Verfahren der Anmeldung die Rohreigenschaften durch eine Kombination
aus einer Vergutungsbehandlung und einer anschlieBenden Kaltverfestigung ein-

gestellt werden.

Auch die weitere Druckschrift (2) legt das Verfahren gemafld Anspruch 1 nicht
nahe. Sie betrifft wie Druckschrift (1) eine Methode zur Herstellung eines Stahl-
rohrs mit hoher Duktilitdt. Ein Verfahren zur Herstellung kaltgefertigter Stahlrohre
offenbart sie nicht. Der Fachmann hat somit auch hier schon keinen Anlass, diese
Druckschrift zur Losung der gestellten Aufgabe heranzuziehen. Eine Umformung
erfolgt dort unter Bedingungen, bei denen zur Zeit des Endes eines Streckreduzie-
rens die Temperatur 800°C oder weniger betragt (...subjecting a steel pipe...to a
stretch reducing ...wherein ...the temperature at the time of the finish of the
stretch reducing is 800°C or lower...). Die Bereichsangabe ,,800°C oder weniger*
ist zwar nach unten offen, das lasst jedoch - jedenfalls ohne Kenntnis des anmel-
dungsgemal3en Verfahrens und ohne dieses Merkmal in unzulassiger Weise iso-
liert von den anderen in dieser Druckschrift angegebenen Verfahrensmerkmalen
zu betrachten - nicht zwingend die Folgerung zu, dass dort ein Streckreduzieren
erst nach der Abkuhlung des Rohres auf Raumtemperatur erfolgt. Das stande
auch nicht im Einklang damit, dass nach dem Streckreduzieren das Rohr auf 600
bis 850°C gehalten oder auf 600 bis 850°C wieder aufgeheizt werden soll (...then
holding at or heating again to a temperature of 600 to 850°C...).

Die anmeldungsgemal vorgesehene Kombination einer Vergutungsbehandlung
mit einer abschlieRenden Kaltverfestigung kann fur den Fachmann somit auch aus
einer Zusammenschau von Merkmalen aus den Druckschriften (1) und (2) nicht
nahe gelegt sein. Vielmehr ist anzuerkennen, dass das Verfahren gemald An-
spruch 1 der Anmeldung gegentber dem sich aus den Druckschriften (1) und (2)

ergebenden Stand der Technik auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht.

Die Berucksichtigung der au3erdem noch im Prufungsverfahren ermittelten Druck-

schrift (3) fuhrt zu keiner anderen Bewertung der Patentfahigkeit gegeniber dem



Stand der Technik. Sie betrifft zwar ebenfalls ein nahtloses Stahlrohr hoher Zahig-
keit, wobei diese Eigenschaft jedoch allein Uber die chemische Zusammensetzung
und eine Vergutungsbehandlung reguliert wird. Umformungsschritte sind darin
nicht offenbart. Die Prifungsstelle hat die Druckschrift (3) zu Recht lediglich in

Zusammenhang mit den Unteranspriichen herangezogen.

3. Der Anspruch 1 stitzt die Anspriche 2 bis 10, welche keine selbstverstandli-
chen Ausgestaltungen des Verfahrens nach Anspruch 1 betreffen. Sie sind zu-
sammen mit dem Anspruch 1 gewahrbar.

Da die Patentanmeldung auch die tGbrigen formalen Erfordernisse erfillt, ist dem
Antrag der Beschwerdeflihrerin somit stattzugeben und das Patent wie beantragt
Zu erteilen.

Dr. Hochst v. Zglinitzki Dr. Fritze Fetterroll
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