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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITT.

Iv.

Die Entscheidung iber den Widerruf des Europaischen
Patents Nr. EP 1 434 955 wurde am 28. November 2011 zur
Post gegeben.

Die Einspruchsabteilung war zu dem Schluss gekommen,
dass das Patent die Erfindung nicht so deutlich und
vollstandig offenbart, dass ein Fachmann sie ausfihren

kann.

Der Beschwerdefiihrer (Patentinhaber) hat gegen diese
Entscheidung unter gleichzeitiger Entrichtung der
Beschwerdegebtihr am 14. Januar 2012 Beschwerde
eingelegt. Die Beschwerdebegrindung wurde am 2. April

2012 eingereicht.

Am 24. April 2014 fand eine miindliche Verhandlung vor

der Beschwerdekammer statt.

Der Beschwerdefiihrer beantragte die Aufhebung der an-
gefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des
Patents in der erteilten Fassung oder - hilfsweise -
die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage des
Hilfsantrags, eingereicht mit Schreiben vom 24. Marz
2014. AuBerdem beantragte er die Hinzuziehung eines

Sachverstandigen.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte, die

Zurickweisung der Beschwerde.

Der erteilte Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

"Verfahren zum Verbinden von Bauteilen mit Hohlwellen,

vorzugsweise zur Herstellung von Nockenwellen, indem in

einem ersten Verfahrensschritt die Bauteile, ins-
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besondere Nockenringe, mit ihrer funktionsbedingten

Kontur hergestellt werden,

dass dazu ein hartbarer Werkstoff verwendet wird, der
nach dem Harten neben seiner elastischen Verformbarkeit
noch eine geringe zulassige plastische Verformbarkeit
besitzt,

dass diese Bauteile gemeinsam mit der zu verformenden
Hohlwelle funktionsgerecht in ein IHU-Werkzeug

eingelegt werden und dass in einem zweiten Verfahrens-
schritt durch ein IHU-Verfahren durch die Wirkung des
Innendruckes die Bauteile mit der Hohlwelle kraft und

formschliissig verbunden werden,

dadurch gekennzeichnet, daB der hartbare Werkstoff nach
dem Harten eine zuladssige Restdehnung von >= 0.5%
besitzt."

Der erteilte unabhangige Anspruch 2 hat folgenden
Wortlaut:

"Verfahren zum Verbinden von Bauteilen mit Hohlwellen,
vorzugsweise zur Herstellung von Nockenwellen, indem in
einem ersten Verfahrensschritt die Bauteile, ins-
besondere Nockenringe, mit ihrer funktionsbedingten

Kontur hergestellt werden,

dass danach die Oberfldche der Bauteile, insbesondere
die Laufflache der Nocken, randschichtgehdrtet wird,
dass diese Bauteile gemeinsam mit der zu verformenden
Hohlwelle funktionsgerecht in ein IHU-Werkzeug

eingelegt werden, und

dass in einem zweiten Verfahrensschritt durch ein IHU-

Verfahren durch die Wirkung des Innendruckes die
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Bauteile mit der Hohlwelle kraft- und formschlissig

verbunden werden,

dadurch gekennzeichnet, dal nach der Randschichthartung
die Oberfldche der Bauteile eine zulassige Restdehnung

von >= 0.5% aufweist."

Der erteilte unabhangige Anspruch 3 hat folgenden
Wortlaut:

"Verfahren zum Verbinden von Bauteilen mit Hohlwellen,
vorzugsweise zur Herstellung von Nockenwellen, indem in
einem ersten Verfahrensschritt die Bauteile, ins-
besondere Nockenringe, aus zwel einzelnen miteinander
kraft- und formschliissig verbundenen Ringen unter-
schiedlichen Materials, wobei das des auBeren Ringes
hart und elastisch, und das des inneren Ringes weich
und plastisch verformbar ist, und mit ihrer funktions-

bedingten Kontur hergestellt werden,

dass diese Bauteile gemeinsam mit der zu verformenden
Hohlwelle funktionsgerecht in ein IHU-Werkzeug

eingelegt werden, und

dass in einem zweiten Verfahrensschritt durch ein IHU-
Verfahren durch die Wirkung des Innendruckes die
Bauteile mit der Hohlwelle kraft- und formschlissig

verbunden werden,

dadurch gekennzeichnet, daB das Material des aduBeren
Ringes eine zuléadssige Restdehnung von >= 0.5%

aufweist."

Die Vorrichtungsanspriiche sind fir die vorliegende Ent-

scheidung nicht relevant.
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Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom
erteilten Anspruch 1, dadurch dass der kennzeichnende

Teil folgendermaBen lautet:

"der hartbare Werkstoff nach dem Harten eine zuldssige
Restdehnung von >= 0,5 % besitzt, das heilt, der
Werkstoff darf in gehdrtetem Zustand auf der Innen- und
AuBenseite neben seiner elastischen Verformbarkeit noch
eine geringe zuladssige plastische Verformbarkeit
aufweisen, um die Dehnung des Nockenringes und die
Fertigungstoleranzen im Nockenring und/oder Werkzeug

infolge des Innendruckes zu uberbricken."

Anspruch 2 gemal Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom
erteilten Anspruch 2, dadurch dass der kennzeichnende

Teil folgendermaBen lautet:

"nach der Randschichthartung die Oberflidche der
Bauteile eine zuldssige Restdehnung von >= 0,5 %
besitzt, wobei die &duReren verschleiRbeanspruchten
Zonen hart und elastisch verformbar und die sich
infolge des Innendruckes aufweitende Innenkontur auf
der der Welle zugewandten Seite des Nockenringes in
gewissem Grade weich, das heiBt, plastisch verformbar
bleibt, um die Dehnung des Nockenringes und die
Fertigungstoleranzen im Nockenring und/oder Werkzeuge

infolge des Innendrucks zu Uberbriicken"

Anspruch 3 gemal Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom
erteilten Anspruch 3, dadurch dass der kennzeichnende

Teil folgendermaBen lautet:

"das Material des duBeren Ringes eine zuldssige Rest-
dehnung von >= 0,5 % besitzt, das heilt, der auBere
Ring darf neben seiner elastischen nur eine geringe

plastische Verformbarkeit aufweisen, um die Dehnung des
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Nockenringes und die Fertigungstoleranzen im Nockenring
und/oder Werkzeug infolge des Innendruckes zu utber-

bricken".

Folgende Druckschriften sind fiir die vorliegende

Entscheidung relevant:

B7: DE-A-32 23 346
BS8: DE-C-32 50 083
BO9: "Relaxationsverhalten warmfester Stahle fir

Schrauben", technische forschung stahl, VDEh -
Disseldorf, Forschungsvertrag Nr. 6210-KF/1/101,
Abschlussbericht 1980, Seiten 21 bis 28, Bild 15a Dbis
Bild 26

Zur Stitzung ihres Antrags hat der Beschwerdefithrer im

Wesentlichen folgendes vorgetragen:

a) Antrag auf Hinzuziehung eines Sachverstandigen

Ein Sachverstandiger kénne zur Erlduterung des Begriffs
"Restdehnung" beitragen und somit Zweifel an dessen
Verstandnis durch den Fachmann ausrdumen. Folglich sei

seine Zuziehung sinnvoll.

Da der Antrag innerhalb der von der Kammer gesetzten
Frist gestellt wurde und keinen neuen Sachverhalt
einfithre, sondern nur eine Erlauterung von bereits
vorgebrachten Argumenten darstelle, sei dem Antrag

stattzugeben.

b) Zulédssigkeit des verspatetet vorgebrachten Standes

der Technik

Das Dokument D9 wurde innerhalb der von der Kammer

gesetzten Frist eingereicht. Da es sich mit der
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Thematik der Restdehnung eines Stahls befasse, sei es
prima facie fir das Verfahren relevant und solle

deswegen in das Verfahren zugelassen werden.

c) Zuladssigkeit des verspatet eingereichten

Hilfsantrags

Der Hilfsantrag wurde innerhalb der von der Kammer
gesetzten Frist und als Reaktion auf den Bescheid der
Kammer eingereicht. Da die hinzugefigten Merkmale
keinen neuen Sachverhalt aufwirfen, sondern lediglich
der Erlauterung des Ausdrucks Restdehnung beitragen
sollen, sei der Hilfsantrag in das Verfahren

zuzulassen.

d) Offenbarung der Erfindung

Der Ausdruck "zuldssige Restdehnung" sei als der "zu-
gelassene Bereich der Restdehnung" zu verstehen. Die
Restdehnung sei eine Materialeigenschaft und stelle
denjenigen Anteil der plastischen Dehnung dar, die
verbleibe, wenn keine Spannung mehr auf ein Bauteil

wirke.

Der Begriff der Restdehnung sei dem Fachmann, einem
Ingenieur im Bereich der Umformtechnik mit umfassenden
Kenntnissen der Materialtechnik, aus den Spannungs-
Dehnungsdiagrammen bekannt. Dies werde z. Bsp. in Figur
3 der B7 und B8 gezeigt.

Da es sich bei der Restdehnung um eine Material-
eigenschaft handle, seien die Dokumente D7, D8 und D9
flir das vorliegende Verfahren relevant, obwohl sie,
anders als das Streitpatent, Schrauben bzw. Eisenbahn-

schienen betreffen. Aus dem gleichen Grund sei die Form
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eines Gegenstands flir die Bestimmung der Restdehnung

irrelevant.

Im Absatz [0007] des Streitpatents seien Werkstoffe
namlich niedriglegierte Stahle, insbesondere 58CrMoV4
genannt, die eine zuldssige Restdehnung von 2 0.5%
aufweisen. Folglich brauchte der Fachmann lediglich die
der B9 entsprechende Diagramme fiir niedriglegierte
Stahle zu benutzen, um den Hartungsprozess

einzustellen, der zur gewlnschten Restdehnung fihrt.

Somit sei es dem Fachmann ohne unzumutbaren Aufwand
moglich die Restdehnung einzustellen. Die Erfindung sei
daher so deutlich und ausfihrlich beschrieben, dass sie

der Fachmann ausfiihren konne.

Die in den Hilfsantrdgen aufgenommenen Merkmale
spezifizierten zusatzlich die Bedeutung der Rest-
dehnung, so dass dadurch die beanspruchte Erfindung
noch genauer definiert und eindeutig nachbearbeitbar

sei.

Zur Stitzung ihres Antrags hat die Beschwerdegegnerin

im Wesentlichen folgendes vorgetragen:

a) Antrag auf Hinzuziehung eines Sachverstandigen

Es solle kein Sachverstadndiger hinzugezogen werden, da
es bei einer mit technischen Richtern besetzten Kammer
zum einen nicht erforderlich sei. Zum anderen sei der
Antrag so spat gestellt worden, dass dies zu einer

Verfahrensverzdgerung fihren wirde.
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b) Zulédssigkeit des verspatetet vorgebrachten Standes

der Technik

Das verspatet vorgebrachte Dokument B9 solle nicht in
das Verfahren zugelassen werden, da es sich mit einem
anderen technischen Gebiet als das Streitpatent befasse

und somit prima facie nicht relevant sei.

c) Zuladssigkeit des verspatet eingereichten

Hilfsantrags

Der Hilfsantrag sei erst mit Schreiben vom 24. Marz
2014 eingereicht worden, ohne dass dies durch den
Verlauf des Verfahrens gerechtfertigt gewesen sei.

Folglich sei er nicht in das Verfahren zuzulassen.

d) Offenbarung der Erfindung

Der Ausdruck "zuladssige Restdehnung" sei weder
allgemein gelaufig noch kénne sein Bedeutung durch das
Streitpatent, das Vorbringen der Beschwerdefiihrerin
oder die vorgelegten Dokumente gekladrt werden. Auberdem
gebe es keinen Grund, weswegen dieser Ausdruck, wie vom
Beschwerdefihrer vorgeschlagen, als der "zugelassene

Bereich der Restdehnung" interpretiert werden solle.

Selbst wenn die Auslegung des Beschwerdefiihrers
akzeptiert werde, sei es dem Fachmann zum einen nicht
ohne weiteres moglich die Restdehnung an einem Gegen-
stand beliebiger Form festzustellen. Zum anderen sei es
fiir den Fachmann auch nicht ohne umfangreiche Versuche
moglich, die Hartungsparameter bei einem gegebenen
Material so einzustellen, dass eine vorgegebene Rest-
dehnung erzielt wird. Dabei koénne auch B9 nicht hilf-
reich sein, weil sich dieses Dokument nicht mit der

Einstellung der plastischen Restdehnung durch Warme-
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behandlungen von Werkstoffen befasse, sondern mit dem
Einfluss hoher Temperaturen auf die Tragfahigkeit von

Schraubverbindungen.

Folglich beschreibe das Patent sowohl in der Fassung
des Hauptantrags als auch in der Fassung des
Hilfsantrags die Erfindung nicht so deutlich und

vollstandig, dass ein Fachmann sie ausfiihren k&nne.

Entscheidungsgrinde

1. Die Beschwerde ist zulassig.

2. Antrag auf Zuziehung eines Sachverstandigen

Der Antrag einen Sachverstandigen hinzuzuziehen wurde
von dem Beschwerdefihrer erst mit Schreiben vom 24.
Marz 2014 gestellt. Nach Auffassung des Beschwerde-
fiihrers ist es erlauterungsbedirftig, wie der Fachmann

den Begriff "Restdehnung" versteht.

Nach Artikel 117 (1) (e) EPU kommt die Begutachtung
durch einen Sachverstandigen zwar auch in den Verfahren
vor den Einspruchsabteilungen und den Beschwerdekammern
des Europaischen Patentamts in Betracht. Allerdings
obliegt die patentrechtliche Wirdigung eines
verstandlichen technischen Sachverhalts regelmalig den
mit technisch vorgebildeten Mitgliedern besetzten
Beschwerdekammern. Nach Regel 117 EPU hat das EPA ein
Sachverstandigengutachten deshalb nur einzuholen, wenn
es dies fir erforderlich halt (vgl. z.B. T 375/00 vom
7. Mai 2002, Nr. 1.2.2 der Entscheidungsgriinde) . Dies
ist hier nicht der Fall. Die technisch vorgebildeten
Mitglieder der Kammer sind auf dem Gebiet der

Materialkunde selbst hinreichend sachkundig. Zudem hat
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die Beschwerdefiihrerin durch Vorlage der Dokumente B7,
B8 und B8 zu der Verwendung dieses Begriffes in einer
anderen Patentschrift und in einer wissenschaftlichen
Untersuchung vorgetragen. Damit ist eine ausreichende
Grundlage flir die Interpretation des Begriffes durch

die fachkundig besetzte Kammer gegeben.

Da der Antrag zudem zu einem solchen spaten Zeitpunkt
des Verfahrens gestellt wurde, dass eine Verlegung der
mindlichen Verhandlung notwendig gewesen ware, um den
Sachverstandigen zu laden, wird der Antrag auch aus
diesem Grunde unter Bericksichtigung des Artikels 13
(3) VOBK abgelehnt.

Zulassigkeit des verspatetet vorgebrachten Standes der
Technik

Das Dokument D9 ist mit Schreiben vom 25. Marz 2014 und
somit verspatet eingereicht worden. Da es innerhalb der
von der Kammer gestellten Frist einging, nicht
besonders komplex ist und seine Beriicksichtigung die
(gebotene) Verfahrensodkonomie nicht verletzt, wird es
in das Verfahren zugelassen (Artikel 13 (1) VOBK).

Zulassigkeit des verspatet eingereichten Hilfsantrags

Der Hilfsantrag wurde ein Monat vor der miindlichen
Verhandlung eingereicht. Die Anspriiche beinhalten
zusatzliche Merkmale, die versuchen den Begriff der
Restdehnung zu definieren und kdénnen somit als Reaktion
auf den Bescheid der Kammer gewertet werden. Da die
hinzugefligten Merkmale auBerdem schon zuvor wahrend des
Verfahrens mehrmals angesprochen worden sind, kann ihre
Einfligungen in die Anspriiche weder die Beschwerde-

gegnerin noch die Kammer unvorbereitet treffen.
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Folglich wird der Hilfsantrag in das Verfahren

zugelassen.

Offenbarung der Erfindung

Der Gegenstand eines Patents ist ausreichend offenbart,
wenn der Fachmann die Erfindung unter Berilicksichtigung
des allgemeinen Fachwissens ohne erfinderisches Zutun

und ohne unzumutbaren Aufwand nacharbeiten kann.

Hauptantrag

Anspruch 1 wie erteilt verlangt im einzigen Merkmal des
kennzeichnenden Teils, dass "der hartbare Werkstoff
nach dem Harten eine zuladssige Restdehnung von >= 0.5%
besitzt".

Als hartbarer Werkstoff wird im Absatz [0007] niedrig-
legiert Stahl genannt, insbesondere Federstahl. Im
gleichen Absatz wird ferner angegeben, dass ein
Werkstoff eine zuldssige Restdehnung von 2 0.5%
aufweist, wenn neben seiner elastischen Verformbarkeit
noch eine geringe zuladssige plastische Verformbarkeit

gegeben ist.

Der Ausdruck "zulassige Restdehnung", der sowohl im
Anspruch 1, als auch durchgehend im Streitpatent
benutzt wird, ist kein flir den Werkstoffspezialisten
gangiger Ausdruck. Die Beschwerdefiihrerin vertritt die
Meinung, dass der Ausdruck zu interpretieren sei als
"der zugelassene Bereich der Restdehnung" und dass
Restdehnung sehr wohl in der Werkstoffkunde ein
eindeutig definierter Begriff sei. Es handle sich
hierbei um eine Materialeigenschaft, die unabhangig wvon

der Form des Gegenstands ist und die plastische
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Verformung darstelle, die erhalten bleibe wenn keine

Spannung mehr auf einen Gegenstand wirke.

Keine der von der Beschwerdefiihrerin genannten Druck-
schriften enthdalt jedoch eine Definition des Ausdrucks
Restdehnung, geschweige denn von "zulassiger Rest-

dehnung" als Materialeigenschaft.

Die von der Beschwerdefithrerin genannten B7 und B8
betreffen ein Verfahren zum Richten von Eisenbahn-
schienen, bei dem die Schienen einer Zugspannung aus-
gesetzt werden, die im plastischen Bereich liegt. Es
stimmt zwar, dass in diesen Patentschriften der
Ausdruck "Restdehnung" mehrfach erscheint (siehe

zZ. Bsp. Figur 4 und Seite 14). Er beschreibt die
bleibende, plastische Dehnung der Schiene, die
notwendig ist, damit die vorher durch die Kihlung der
Schiene hervorgerufenen Restspannungen minimiert
werden. Es handelt sich hiermit jedoch nicht um ein
Merkmal des Materials, aus dem die Schiene hergestellt
ist, sondern um den Wert um den die Schiene verléangert

werden muss, um die Erfindung umzusetzen.

Die in der B9 dargestellten Diagramme betreffen die
elastische Restdehnung von Schrauben aus ausgewdahlten
Stadhlen, also nicht den von der Beschwerdefihrerin
genannte Teil der plastischen Dehnung, der verbleibt,

wenn die Spannung an einem Gegenstand nachléasst.

Folglich gibt keine der von der Beschwerdefiihrerin
genannten Schriften eine eindeutige Definition des
Ausdrucks Restdehnung, noch weniger des Ausdrucks

"zulassiger Restdehnung" als Materialeigenschaft.

Selbst unter der Annahme, dass der Ausdruck "zuladssige

Restdehnung", wie von der Beschwerdefiihrerin
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vorgetragen als "der zugelassene Bereich der Rest-
dehnung" ausgelegt wird und die Restdehnung als "der
Teil der plastischen Dehnung, die verbleibt, wenn die
Spannung auf das Gegenstand nachlasst" ausgelegt wlrde,
kann aus dem Streitpatent nicht entnommen werden,
welche Einstellungen beim Hartungsprozess vorgenommen
werden miissen, damit die gewiinschte "Restdehnung"

erzielt wird.

Es stimmt zwar, dass in Absatz [0007] Werkstoffe
angegeben sind, die zur Durchfiithrung des Verfahrens
geeignet sein sollen. Jedoch ist nirgends im Patent
beschrieben, welche Parameter beim Harten eingestellt
werden sollen, um den gewinschten Wert der Restdehnung

zu erreichen.

B7 und B8 beschédftigen sich tberhaupt nicht mit Warme-
behandlung bzw. Harten von Stahl und auch B9 betrifft
nicht die plastische "Restdehnung" eines Stahls. Diese
Druckschrift beschaftigt sich nédmlich mit der Aus-
wirkung von hohen Temperaturen auf das Zuspannverhalten
von Schrauben verschiedener Werkstoffe. Schrauben
werden im Allgemeinen so angezogen, dass sie unter
elastischer oder plastischer Spannung stehen. Wenn sie
iber lange Zeit hohen Temperaturen ausgesetzt werden,
finden Kriechvorgange statt, die zu einem erheblichen
Abbau der Montagevorspannkraft durch Relaxation fiihren.
Die in B9 dargestellten Diagramme geben dieses
Verhalten wieder: dort kann abgelesen werden, welche
elastische Restdehnung bei Schraubverbindungen erhalten
bleibt, die eine gewisse Zeit (10 bis 100000 Stunden)
Temperaturen zwischen 400 und 650°C ausgesetzt wurden.
Folglich kann der Fachmann auch aus dieser Druckschrift
keine Hartungsparameter entnehmen, die zu einer

"Restdehnung" von 2 0.5% fithren wiirden.
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Somit ist weder im Streitpatent angegeben, durch
welches Verfahren die gewiinschte Restdehnung erreicht
werden kann, noch ist es dem Beschwerdefiithrer gelungen,
nachzuweisen, dass der Fachmann durch sein allgemeines
Fachwissen (Nachschlagewerke, allgemeine technische
Literatur) die im Patent enthaltenen Informationen

vervollstandigen kann.

Somit findet sich der Fachmann in der Situation, nur
durch Herumexperimentieren feststellen zu kdnnen, ob er
die vielen Parameter, die beim Harten von Stahl zu
beriicksichtigen sind, so gewahlt hat, dass sich das
erwlinschte Resultat ergibt. Da es sich dabei um einen
unzumutbaren Aufwand handelt, ist die Erfindung auch in
dieser Hinsicht nicht so deutlich und wvollstandig

offenbart, dass sie ein Fachmann ausfihren kann.

Hilfsantrag

Die obigen Ausfiihrungen treffen auch flir den Hilfs-
antrag zu. Das in Anspruch 1 hinzugefiigte Merkmal
wonach der Werkstoff in gehartetem Zustand auf der
Innen- und AuBenseite neben seiner elastischen
Verformbarkeit noch eine geringe zuldssige plastische
Verformbarkeit aufweisen darf, um die Dehnung des
Nockenringes und die Fertigungstoleranzen im Nockenring
und/oder Werkzeug infolge des Innendruckes zu iiber-
briicken, ist der Beschreibung entnommen. Da diese bei
der Beurteilung der Ausfihrbarkeit der Erfindung schon
beim Hauptantrag beriicksichtigt wurde, kann das
hinzugefligte Merkmal zwangslaufig keine weitere
Informationen weder zur Bedeutung des Ausdrucks
"zuldssige Restdehnung" noch zur Einstellung der

Hartungsparameter geben.
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Folglich beschreibt das Patent auch die Erfindung nach

Anspruch 1 gemaRl dem Hilfsantrag nicht so deutlich und

vollstandig,

dass ein Fachmann sie ausfihren kann.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurilickgewiesen.

Der Vorsitzende:

Der Geschaftsstellenbeamte:

V. Commare
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M. Alvazzi Delfrate

elektronisch als authentisch bestatigt



