BUNDESPATENTGERICHT

8 W (pat) 21/11 Verkiindet am
4. November 2014

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 198 82 558

BPatG 154
05.11



hat der 8. Senat (Technischer Beschwerdesenat) auf die mindliche Verhandlung
vom 4. November 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dipl.-Phys. Dr. phil. nat. Zehendner sowie der Richter Dr. agr. Huber, Katker und
Dipl.-Ing. Rippel

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Auf die am 9. Juli 1998 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte Pa-
tentanmeldung, die die schwedische Prioritdt vom 7. August 1997 in Anspruch
nimmt, ist das Patent 198 82 558 mit der Bezeichnung ,Verfahren zur Herstellung
eines geharteten Blattstahlprodukts® erteilt und die Erteilung am 23 Juli 2009 ver-
offentlicht worden.

Auf den Einspruch der Einsprechenden hat die Patentabteilung 14 des Deutschen
Patent- und Markenamts mit Beschluss vom 20. Juli 2010 das Patent aufrecht-
erhalten. Nach Auffassung der Patentabteilung kénne der druckschriftlich entge-
gengehaltene Stand der Technik weder einzeln fur sich noch in Kombination die
Merkmale des streitpatentgemallen Verfahrens nach Patentanspruch 1 vorweg-

nehmen oder nahelegen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden. Sie hat
in ihrer Beschwerdebegrindung der Auffassung der Patentabteilung widerspro-

chen. Sie halt das angegriffene Patent fir nicht rechtsbestandig, weil es dem an-



gegriffenen Patent an erfinderischer Téatigkeit gegentber einer Kombination der
Druckschriften D2, D3 und der D5 oder der D2 und der D8 mangele.

Zur Stitzung ihres Einspruchs hat die Einsprechende im Laufe des Verfahrens

folgende Dokumente eingereicht:

D1:
D2:
D3:

DA4:

D5:

D6:

D7:
DS :

DE 39 25 733 Al

DE 24 52 486 Al

Lange, Kurt: Handbuch fir Industrie und Wissenschaft Band 3;
Blechbearbeitung, Springer Verlag, 1990, S. 446 und S. 522
bis 524

DE 27 14 648 Al

Konig, Wilfried: Fertigungsverfahren Band 5, Blechumformung,
VDI Verlag, 1990, S. 64 bis 72 sowie 74 bis 77

Romanowski, W.P.: Handbuch der Stanzereitechnik, VEB Verlag
Technik, 1971, S. 264

US 4 360 189 A

DE 27 30432 Al

Die Einsprechende und Beschwerdefihrerin stellt den Antrag,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent zu wi-

derrufen.

Die Patentinhaberin und Beschwerdegegnerin stellt den Antrag,

die Beschwerde zuriickzuweisen;

hilfsweise das Patent mit folgenden Unterlagen beschrankt aufrechtzuer-

halten:



- Patentanspriche 1 bis 6 gemalR Hilfsantrag 3, eingegangen am
28. Oktober 2014,
- Beschreibung Absatze 0001 — 0022 gemal3 der Patentschrift,

- Zeichnungen 1-8 gemalf der Patentschrift

Die Patentinhaberin widerspricht den Ausfihrungen der Einsprechenden und fihrt
aus, dass die Streitpatentgegenstande nach den jeweiligen Patentanspriichen 1
gemal Haupt- bzw. Hilfsantrag gegeniber den Entgegenhaltungen D2, D3
und/oder der D5 oder der D2 und der D8 auf erfinderischer Tatigkeit beruhen, weil
keine der von der Einsprechenden genannten Druckschriften Hinweise darauf
gebe, die Lochrander von Léchern in der zwischen den Presshartwerkzeugen an-

geordneten Position des Produktrohlings unmittelbar vor dem Harten abzubiegen.

Der erteilte Patentanspruch 1 gemafl Hauptantrag lautet (mit erganzter

Merkmalsgliederung):

1. Verfahren zur Herstellung eines geharteten Blattstahlprodukts (11)

in einem Presshéartverfahren,

2. bei dem ein Rohling aus héartbarem Blattstahl zwischen den
Werkzeugen (20, 21) eines Presswerkzeugpaares gepresst wird

und

3. das gepresste Produkt (11) durch Abkihlen zwischen den
gekuhlten Werkzeugen (20, 21) gehartet wird, wahrend es im

Presswerkzeugpaar verbleibt,
dadurch gekennzeichnet, dass

4. das Produkt (11) mit Léchern (12, 13) vorgefertigt wird und



5. die Lochrander der Lécher (12, 13) in der zwischen den
Werkzeugen (20, 21) angeordneten Position des Produkts (11)

abgebogen werden.

Wegen des Wortlauts der Unteranspriche 2 bis 6 sowie der Anspriiche gemaf
Hilfsantrag wird auf die Akten Bezug genommen.

1. Die form- und fristgerecht erhobene Beschwerde ist zulassig, jedoch nicht
erfolgreich, da der Gegenstand des angegriffenen Patentanspruchs 1 gemaf

Hauptantrag patentfahig ist.

2. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines geharteten Blatt-
stahlprodukts in einem Presshartverfahren, bei dem ein Rohling heil3-gepresst und
das gepresste Produkt ausgehartet wird, wahrend es in dem Presswerkzeugpaar
verbleibt.

Ein solches Verfahren ist in der DE 24 52 486 A (D2) beschrieben. Nach Absatz
[0002] der Streitpatentschrift bestehe ein wichtiger Vorteil bei diesem Verfahren
darin, dass gehartete Blattstahlprodukte in einer komplizierten Form hergestellt
werden konnen und sie trotz der komplizierten Form enge Toleranzen beziglich
Form und Grof3e haben kdnnen.

Um eine noch hdhere Genauigkeit bei bestimmten Teilen zu haben, beispiels-
weise bei Fuhrungsléchern und dergleichen, werde Ublicherweise eine Bearbei-
tung wie das Stanzen von Lochern beim gepressten und geharteten Produkt
durchgefuhrt.

Gemal3 Absatz [0005] der Patentschrift besteht die Aufgabe der Erfindung darin,
bei einem derartigen Presshéartverfahren in einer einfachen und kostenwirksamen
Weise Locher vorzusehen, die eine hohe Genauigkeit bezlglich der Gro3e und

der Lage im bearbeiteten Produkt haben.



Die Losung dieser Aufgabe erfolgt gemalR Absatz [0006] der Patentschrift durch
ein Presshartverfahren gemald dem Wortlaut des erteilten Patentanspruchs 1.

Als Fachmann ist vorliegend ein Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Maschinen-
bau mit Fachhochschulausbildung, mit Schwerpunkt Umformtechnik und mehrjah-
riger Berufserfahrung in der Herstellung von geharteten Blattstahlprodukten anzu-

sehen.

Die Merkmale 4 und 5 des Patentanspruchs 1 geméalR Hauptantrag bedirfen einer
Auslegung.

Das Merkmal 4, wonach das Produkt mit Lochern vorgefertigt wird, erscheint zu-
nachst nach seinem Wortlaut widersprichlich, weil das Streitpatent zwischen Pro-
dukt und Rohling unterscheidet und der Begriff ,Vorfertigen eine der Fertigstel-
lung des Produkts vorgelagerte Bearbeitung an einem Rohling und nicht etwa an
dem Produkt verlangt, wie im Merkmal 4 angegeben. Der Fachmann zieht daher
die Beschreibung zur Auslegung des Patentanspruchs 1 heran, die in allen
diesbeziiglichen Beschreibungsstellen, insbesondere in den Abséatzen [0006]
[0011], [0015] i. V. mit den Figuren 3 bis 6 der Patentschrift, in eindeutiger Weise
lehrt, dass beim streitpatentgemafen Verfahren die Locher bereits in den Rohling

eingebracht werden und nicht in das (gepresste) Produkt.

Das Merkmal 5 umfasst nach seinem Wortlaut mangels genauerer Angaben im
Anspruch zwei nebeneinander stehende Madoglichkeiten. Einerseits kénnen die
Lochrander der Locher in der zwischen den Werkzeugen angeordneten Position
des Produkts abgebogen werden, bevor der Hartevorgang nach Merkmal 3 erfolgt
oder sie kdnnen andererseits erst nach dem Hartevorgang abgetragen werden.
Wenngleich auch hier die Ausfiihrungen im Absatz [0006] deutlich fur eine vorran-
gige Auslegung dahingehend sprechen, dass nach dem erfindungsgemafen Ver-
fahren das Abbiegen der am Rohling vorgefertigten Locher ausschlief3lich vor dem
Harten stattfinden soll, ist die Lehre des Streitpatents nach dem Wortlaut des An-

spruchs 1 nicht darauf beschrankt. Die Frage der Auslegung braucht hier jedoch



nicht abschlieRend entschieden zu werden, da die Beschwerde nach beiden

Auslegungsalternativen gleichermal3en unbegriindet ist (s. u., insbes. Ziff. 5).

3. Die Zulassigkeit der erteilten Fassung der Patentanspriiche gemal} Hauptan-
trag ist bereits deshalb nicht zu Uberprifen, weil die Einsprechende weder den
Widerrufsgrund der mangelnden Offenbarung in den urspringlichen Unterlagen
noch den der unzulassigen Erweiterung des Schutzbereichs geltend gemacht hat
und mit der Beschwerde angegriffene Einspruchsentscheidung der Patentabtei-
lung lediglich auf den Widerrufsgrund der mangelnden Patentfahigkeit gestutzt war
(vgl. BGH GRUR 1995, 333 — Alumiunium-Trihydroxid, Schulte, Patentgesetz,
9. Aufl., 8 59, Rdn. 196).

4. Die Neuheit des zweifellos gewerblich anwendbaren Verfahrens zur Herstel-
lung eines geharteten Blattstahlprodukts des Patentanspruchs 1 gemald Hauptan-
trag ist gegeben, wie die nachfolgenden Ausfiihrungen zeigen, und ist von der
Einsprechenden und Beschwerdefuhrerin zuletzt in der mindlichen Verhandlung

auch nicht mehr bestritten worden.

5. Das Verfahren nach dem Patentanspruch 1 beruht auch auf einer erfinderi-
schen Tatigkeit, denn fir die im Patentanspruch 1 gemald Hauptantrag aufgefuhr-

ten Merkmale vermittelt der aufgezeigte Stand der Technik keine Anregungen.

Nachstliegender Stand der Technik mag vorliegend die im Prifungsverfahren ge-
nannte D2 bilden, die ein Verfahren zur Herstellung eines Werkstlickes aus ge-
hartetem Stahl mit geringer Dicke und guter Maf3haltigkeit zeigt, bei dem ein Roh-
ling aus hartbarem Stahl auf Hartetemperatur erhitzt wird und danach zu der ge-
wunschten endgiltigen Form in einer Formungseinrichtung geformt wird. Das
Werkstlck wird dabei einer wesentlichen Formanderung unterzogen und schnell
abgekihlt, wobei das Werkstlick in der Formungseinrichtung verbleibt (Merk-
male 1 bis 3). Nach Seite 2, unten, der D2 ist das Formen dieses bekannten Ver-

fahrens in erster Linie ein Pressvorgang. Es kann jedoch auch bei anderen For-



mungsmethoden angewendet werden, wozu die D2 das Gesenkschmieden,

Strangpressen und Explosionsumformen nennt.

Die D2 gibt keine Hinweise, dass Forméanderungen auch darin bestehen kénnten,
Locher von grof3er Préazision in das Werkstick einzubringen, so dass die Merk-
male 4 und 5 bei diesem Stand der Technik nicht verwirklicht sind.

Im Bestreben, sein Produkt stets weiter zu entwickeln, mag sich der Fachmann
veranlasst sehen, im Produkt auch Lécher vorzusehen, die eine hohe Genauigkeit
bezuglich der GréRe und der Lage im bearbeiteten Produkt haben und die einfach
und kostengunstig einzubringen sind.

Aus seinem Fachwissen oder aus einschlagigen Fachbichern (beispielsweise D3
oder D5) ist dem Fachmann das Verfahren ,Kragenziehen® bekannt. Dies ist ein
Verfahren, das an (dinnen), in der Regel vorgelochten Blechen gut umformbarer
Materialien durchgefiihrt wird, um Versteifungselemente oder Ausstilpungen an-
zuformen, an denen spater Gewinde eingeschnitten, Bolzen eingepresst oder
Rohre angel6tet werden koénnen. Alle diese Druckschriften setzen Materialien
(Metalllegierungen) voraus, die gut umformbar sind, weil hier ein Zugdruckumfor-
men des Blechmaterials stattfindet (beispielsweise D3: Seite 522, Mitte), indem
ein abgerundeter Ziehstempel, dessen Durchmesser grofRer ist als der Loch-
durchmesser, das auf einer abgerundeten Matrize liegende, vorgelochte Blech-
material um die Ziehkante legt.

Besondere Hinweise, wie ein derartiges Verfahren bei harten oder zu hartenden
Stahlprodukten durchzufihren sind, geben diese Druckschriften nicht. Insbeson-
dere gibt es keinerlei Hinweise das Kragenziehen, anders als auf den in der D3
und der D5 dargestellten besonderen Ziehwerkzeugen, auf einem Kombinations-
werkzeug, umfassend ein Presshartewerkzeug mit einem integrierten Ziehwerk-
zeug, durchzufihren.

Ausgehend von dem Verfahren nach Druckschrift D2 erteilt der Fachmann aus D3

und/oder D5 daher allenfalls die Anregung, das Kragenziehen vor dem Einlegen



des Blechmaterials in das Presshartewerkzeug am vorgestanzten Blechrohling

vorzusehen.

Sofern héhere Genauigkeiten erforderlich sind, wirde der Fachmann die Lehre
der D4 in Betracht ziehen. Diese zeigt ein Verfahren zum Formschmieden und
Abschrecken plattenformiger Werkstoffe (hier: vorzugweise Bremsscheiben), bei
dem, ahnlich dem Verfahren nach der D2, der Rohling aus hartbarem Stahl auf
Hartetemperatur erhitzt wird, zu der gewinschten endgultigen Form in einer For-
mungseinrichtung geformt und schlief3lich abgekuhlt wird, wahrend das Werksttick
in der Formungseinrichtung verbleibt. Uber die Lehre der D2 hinausgehend wird
beim Verfahren nach der D4 auch gelehrt, wie Locher hoher Genauigkeit in das
Werkstlck eingebracht werden kénnen. Dies erfolgt gemafl dem Verfahren nach
der D4 mittels (eines oder mehrerer) Stempel, die im Formgesenk angeordnet sind
und betétigt werden, wahrend das Werkstiick zwischen den Pressenhélften ge-
presst wird. Nach den Erkenntnissen der D4, inshesondere auf Seite 8, 3. Absatz,
ist es nachteilig, die Locher vor dem Pressen des Werkstiickes im Formgesenk zu
stanzen oder formzuziehen, weil dies die Lage- und Mal3genauigkeit der Locher
sowie der gesamten Werkstlcks nach dem Harteprozess mindere. Damit lehrt die
D4 dem Fachmann jedoch ein vollig anderes Verfahren als das Streitpatent und
fuhrt den Fachmann somit in eine vollig andere Richtung.

Doch selbst dann, wenn der Fachmann die Locher trotz der geschilderten erhebli-
chen Nachteile von den Pressen in den Rohling stanzen wirde, wirde er nicht
zum Verfahren gemald Patentanspruch 1 gemald Hauptantrag gelangen, da sich
das daraus ergebende Verfahren weiterhin durch das Merkmal 5 vom streitpatent-
gemalien Verfahren unterscheidet, fir das es in dem von der Einsprechenden be-
nannten Stand der Technik keinerlei Anregungen gibt, unabhangig davon ob die
Lochrander der Locher nach Merkmal 5 in der zwischen den Werkzeugen ange-
ordneten Position des Produkts abgebogen werden bevor der Hartevorgang nach

Merkmal 3 erfolgt oder nach dem Hartevorgang.
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Auch die von der Einsprechenden und Beschwerdefiihrerin aufgegriffene Kombi-
nation der Druckschriften D2 und D8 fuhrt nicht zum streitpatentgemafien Verfah-
ren. Denn die D8 zeigt eine Doppelstander-Exzenterpresse zum Préagen und
Krempeln einer Blechscheibe, die nach Seite 4, 1. Absatz ein Mittelloch und meh-
rere auf einem Kreisring angeordnete Locher aufweist. Wéahrend unter Pragen
nach Seite 4, 1. Absatz das Umformen der Blechscheibe zu einem gedrungenen
Trichter zu verstehen ist, bezeichnet Krempeln das Herausdriicken der Rander der
Locher (Seite 3, letzter Absatz). Im vorliegenden Fall geht es bei der Lehre der D8
darum, das Pragen und Krempeln auf einer einzigen Presse nacheinander durch-
zufuhren, wozu die Presse eine mechanische Einrichtung zum Aktivieren der
Krempelstempel aufweist, jedoch auch zwei Hibe durchfiihren muss, um zunachst
bei inaktiven Krempelstempel zu Pragen und anschlieend im 2. Hub bei aktivier-
ten Krempelstempel zu Krempeln. Wenngleich hier das Werkstiick offenbar auch
erwarmt umgeformt wird (Seite 10, Mitte), handelt es sich hier allenfalls um ein
Warmumformen, jedoch eindeutig nicht um ein Harteverfahren und schon gar
nicht um ein Pressharteverfahren. Die D8 gibt keinerlei Hinweise, wie das Verfah-

ren nach der D8 bei harten oder zu hartenden Blechprodukten durchzufiihren ist.

Die ubrigen im Zuge des Verfahrens in Betracht gezogenen Druckschriften liegen
weiter ab vom streitpatentgeméfen Verfahren und sind von der Einsprechenden
und Beschwerdefiihrerin zuletzt in der mindlichen Verhandlung auch nicht mehr
aufgegriffen worden. Wahrend die Druckschriften D1 und D6 nicht Gber das hin-
ausgehen, was aus der D3 bekannt geworden ist, geht die Druckschrift D7 nicht

Uber das hinaus, was aus der D2 bekannt geworden ist.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Fachmann, ausgehend von der D2
auch unter Berucksichtigung seines Fachwissens und Fachkdnnens dokumentiert
durch die Fachbtcher D3 und D5 oder selbst unter Berticksichtigung der D8, nicht
in naheliegender Weise zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemafR Haupt-

antrag des Streitpatents gelangt.
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Der Patentanspruch 1 gemaf Hauptantrag hat daher Bestand.

6. Die geltenden Unteranspriche 2 bis 6 gemalR Hauptantrag betreffen
zweckmalige Ausgestaltungen des streitpatentgemalien Verfahrens nach dem
Patentanspruch 1, die Uber Selbstverstandlichkeiten hinausreichen.

Sie haben daher ebenfalls Bestand.

7. Nachdem das Streitpatent gemald Hauptantrag bestandsfahig ist, kommt es

auf die hilfsweise beantragte Fassung nicht mehr an.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn geriigt wird, dass

1. das beschlieBende Gericht nicht vorschriftsmaRig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
einem Beteiligten das rechtliche Gehdor versagt war,
ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdriicklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mundlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften tuber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder

6. der Beschluss nicht mit Grinden versehen ist.
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Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstral3e 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen

beim einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollméach-

tigten schriftlich einzulegen.

Dr. Zehendner Dr. Huber Katker Rippel

Pr



