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Sachverhalt und Antrage

Auf die europidische Patentanmeldung 79 101 013.5, die am

3. April 1979 unter Inanspruchnahme einer deutschen Prioritdat
vom 10. April 1978 angemeldet worden war, wurde am

10. Juni 1981 das europidische Patent 5439 auf der Grundlage

von sechs Anspriichen erteilt.

Gegen das Patent haben die Firmen ASEA AB Vasteras (Schweden)
und AB Bofors, Bofors (Schweden) Einspruch erhoben und Wider-
ruf des Patents nach Artikel 100 (a) EPU beantragt.

Zur Stilitzung ihrer Vorbringen haben die Einsprechenden auf

zahlreiche Druckschriften hingewiesen, darunter:

(2) DE-A-2 032 945

(3) DE-A-2 457 089

(7) Molybdin-Dienst, Heft 69, Seite 1-4 (November 1970)

(8) GB-A-1 259 490

(9) "Berg- und Hiittenm3nnische Monatshefte", 108. Jahrgang,
Seiten 369 - 380 (1963)

.Durch Entscheidung vom 13. Januar 1984 hat die Einspruchsab-

teilung die Einspriliche zurﬁckgeWiesen. Dort wird ausgefiihrt,
daB die Entgegenhaltungen keinen AnlaB geben, die Neuheit und
den erfinderischen Charakter des Patentgegenstandes in Frage

zu stellen.

Dokument (3) beschreibe zwar einen Stahl, dessen hOGchster
Mangangehalt (4%) genau der Untergrenze des Mangangehaltes
des erfindungsgemdBen Stahls entspricht, wobei die Gehalte an
ibrigen Komponenten des bekannten Stahls innerhalb oder teil-
weise innerhalb der im Streitpatent beanspruchten Bereiche

liegen. Der erfindungsgemdBe Stahl sei jedoch neu, weil seine
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Zusammensetzung eine Auswahl darstelle. Damit sei auch die

Neuheit der beanspruchten Verwendung gegeben.

Zur Frage der erfinderischen T&tigkeit flihrt die Entscheidung
im wesentlichen aus, durch das Einlegieren von Stickstoff sei
zwar mit einer ErhShung der Streckgrenze zu rechnen gewesen,
der Fachmann habe jedoch nicht erwarten kdnnen, durch Er-
hShung des Stickstoffgehaltes zusammen mit einer Erhdhung des
Mangangehaltes eine verbesserte Kerbschlagzdhigkeit und

Schmiedbarkeit zu erreichen.

Gegen die Entscheidung hat die Firma ASEA AB, am 9. Marz 1984
unter gleichzeitiger.Entrichtung der vorgeschriebenen Gebihr,
Beschwerde eingelegt und diese am 12. Mai 1984 begriindet. Sie
macht sinngem3B geltend, in (3) sei ein Stahl mit hoher
Streckgrenze, Kerbschlagzdhigkeit und guter Schmiedbarkeit
beschrieben, dessen bereichsmaBig definierte Zusammensetzung
sich mit der des beanspruchten Stahls Uberschneide. Daher sei
die Neuheit des Gegenstandes des Streitpatents zu verneinen.
AuBerdem gehe der Gegenstand des Streitpatents in naheliegen-
der Weise aus den Dokumenten (2) und (9) hervor. Dokument (2)
beschreibe einen korrosionsbestdndigen Chrom-Nickelstahl, der
mit Ausnahme des Mangan- und Stickstoffgehalts mit dem paten-
tierten Stahl identisch sei. Dieser Stahl sei fir Schmiede-
stliicke geeignet, habe jedoch eine unbefriedigende Kerbschlag-
zdhigkeit. Dokument (9) lehre nicht nur, daB eine Erhdhung
des Stickstoffgehalts bei Stdhlen zu einer Verbesserung der
Kerbschlagzadhigkeit fiilhre, sondern auch, daB Mangan als Le-
gierungsbestandteil die Ldslichkeit von Stickstoff in Eisen
erhdhe; daher sei es naheliegend, bei dem aus (2) bekannten
Stahl sowohl den Mangan- als auch Stickstoffgehalt zu er-

hdhen.

Die Beschwerdegegnerin macht erneut geltend, daB die Neuheit

der erfindungsgemaBen Stdhle und damit die beanspruchte Ver-
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wendung neu sei. Sie bestreitet auBerdem die von der Be-
schwerdefiihrerin in Bezug auf erfinderische Tdtigkeit vorge-

brachten Argumente.

In der am 10. April 1986 durchgefiihrten miindlichen Verhand-

lung, zu der die ordnungsgemdB geladene zweite Einsprechende
(AB Bofors) nicht erschienen ist, hat die Patentinhaberin be-
antragt, das Patent auf der Grundlage des nachstehenden gedn-
derten Anspruchs 1 unter Streichung der Anspriiche 3 - 6 sowie

entsprechender Bechreibungsanpassung aufrechtzuerhalten.

Anspruch 1 lautet:

"l. Verwendung eines ferritisch-austenitischen Cr-Ni-Stahles,
der 30 bis 70 % Austenit enthdlt und der max. 0,1 % C, max.
1,0 $ Si, 4,5 bis 6,0 % Mn, 22,0 bis 28,0 % Cr, 3,5 bis 5,5 %
Ni, 1,0 bis 3,0 % Mo, 0,35 bis 0,6 § N, Rest Eisen und unver-
meidliche Verunreinigungen enthdlt, fir Schmiedstlicke, die
bereits bei zweifachem Verformungsgrad eine Kerbschlagzdhig-
keit (nach ISO-V) von mehr als 35 Joule bei einer Mindest-

2

streckgrenze von 600 N/mm“ besitzen missen."

V1I.Die Beschwerdefiihrerin hingegen beantragt die Aufhebung der

l.

angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

Sie macht im wesentlichen geltend, dafl die vorgebrachten Ar-
gumente in Bezug auf mangelnde erfinderische T&tigkeit auch
auf den gednderten neuen Anspruch 1 zutreffen, der im lbrigen

wegen mangelnder Offenbarung nicht zuldssig sei.

Entscheidungsgriinde

Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und der
Regel 64 EPU; sie ist daher zuldssig.
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2. Die geltende Anspruchsfassung verstoB8t nicht gegen Art. 123
(2) und 123 (3) EPU. Die von der Beschwerdefiihrerin als will-
kiirlich beanstandete Einschrdnkung des Mangangehalts im vor-
geschlagenen Stahl von 4.0 - 6,0 auf 4,5 - 6,0 % war bereits
in den urspriinglichen Unterlagen (Seite 2, Zeilen 11 - 13 und
Anspruch 4) und in den erteilten Unterlagen (Seite 2, Zeilen
24 - 25 und Anspruch 4) als eine von mehreren bevorzugten
Ausfilhrungsformen offenbart, und zwar losgeldst von weiteren
einschridnkenden Bedingungen bzgl. der librigen Legierungs-

bestandteile des anmeldungsgemaB zu verwendenden Stahls.

3. Die Erfindung betrifft die Verwendung eines ferritisch-
austenitischen Chrom-Nickel-Stahls fiir Schmiedesticke. Fir
diesen Zweck sind bereits Chrom-Nickel-St3dhle mit einem
Austenitgehalt von 20 bis 60 % eingesetzt worden, die max.
0,12 $ C; max. 1,0 % Si; max. 2,0 % Mn; 20 - 30 $ Cr; 1,5 -
2,5 ¥ Mo; 4,0 - 6,0 $ Ni; 0,1 - 0,4 % N; Rest Eisen enthalten
(vgl. (2), Anspruch 1l in Verbindung mit Seite 4, Absatz 2).

Solche Stdhle weisen hohe Festigkeitswerte insbesondere eine
hohe Streckgrenze von 65,0 - 80,2 kp/mm2 (entsprechend 650 -
802 N/mm2 nach der Definition gemdB Streitpatent) und gute

Dehnungswerte auf (vgl. (2) Seite 4, Absatz 2). Ihre Schmied-
barkeit ist jedoch insofern unbefriedigend, dafl weniger hohe

Schmiedeanfangstemperaturen angewendet werden kOnnen.

4. Es bestand daher die Aufgabe, die Schmiedeeigenschaften eines
solchen Stahles zu verbessern unter gleichzeitiger Beibehal-

tung der hohen Streckgrenze und der Zahigkeitseigenschaften.
Diese Aufgabe wird nach dem Streitpatent durch den Vorschlag

der Verwendung eines Stahls flir Schmiedestiicke der im Anspruch

1 ndher angegebenen Zusammensetzung geldst.
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Diese Aufgabe ist nach Uberzeugung der Kammer glaubhaft geldst
wie aus der Beschreibung (vgl. Seiten 2, Tabelle bis Seite 3,
Zeile 12) hervorgeht. Insbesondere der in der Tabelle an zwei-
ter Stelle aufgefiihrte Stahl (1.4460 + 0,4 % N) entspricht
nach seiner Zusammensetzung (max. 0,1 % C, max. 1,0 % Si; max.
2,0 § Mn; 26,0 - 28,0 $ Cr; 1,3 - 2,0 & Mo; 4,0 - 5,0 % Ni
und 0,4 % N; Rest Fe) einem Stahl gemdB (2). Der erfindungs-
gemdBe Stahl laut Beispiel 1aBt sich leichter schmieden (vgl.
Zahl der Verdrehungen bis zum Bruch, bei Schmiedeanfangstem-
peraturen, die um 100°C hdher liegen) und weist mechanische
Gitewerte (z. B. Streckgrenze) auf, die mit denen eines
Stahls gemdB (2) vergleichbar sind (vgl. die Beschreibung
Seite 4, Zeilen 1 - 12).

Keine der genannten Entgegenhaltungen beschreibt einen Stahl,

der alle Parameter des im eingeschradnkten Anspruch 1 genannten
Stahles aufweist. Die am nichsten kommenden Dokumente (2) und

(3) beschreiben Stdhle, die unter anderem einen kleineren Mn-

Gehalt aufweisen. Im einzelnen braucht die Neuheit des Stahles
gemdB dem neuen Anspruch 1 nicht begriindet zu werden, da dies

letzlich von der Beschwerdeflhrerin im Beschwerdeverfahren

nicht mehr bestritpgn worden ist.

Die Neuheit des in Anspruch 1 genannten Stahles ist somit ge-
geben und damit auch dessen beanspruchte Verwendung fir

Schmiedestiicke.

Es ist daher zu prifen, ob die Verwendung fiir Schmiedstlicke
des Stahles gemdB Anspruch 1 auf erfinderischer Tatigkeit be-
ruht.

Fliir diese Frage kommt es darauf an, ob es fiir den Fachmann
nahelag, die L8sung der bestehenden Aufgabe, ndmlich die Ver-
besserung der Schmiedbarkeit eines Stahles unter Beibehaltung

der hohen Streckgrenze und Zahigkeit in einer ErhShung des
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Mn-Gehalts von bisher max. 2 % auf 4,5 - 6 % zu suchen. Sol-
che Voraussagen waren schon deshalb nicht moéglich, weil -
auBer (2) - keines der vorstehend genannten und auch im Be-
schwerdeverfahren angezogenen Dokumente eine Aussage iber die
Schmiedbarkeit macht, geschweige denn liber eine Relation zwi-
schen Mn-Gehalt und Verbesserungen der Schmiedbarkeit. Doku-
ment (2) erwidhnt lediglich beildufig die Eignung der Stdhle
fiir Schmiedestiicke; ndhere Angaben, wie die Schmiedeeigen-

schaften beeinfluBt werden kdnnen, finden sich dort nicht.

Weiter beschreibt Dokument (3) Stihle, die Mn-Gehalte bis zu
4,0 % aufweisen, warmverformbar sind und gute mechanische Ei-
genschaften (Kerbschlagzihigkeit, Streckgrenze) haben (vgl.
Seite 3, letzter Absatz bis Seite 4, zweiter Absatz). Die in
(3) als bevorzugt beanspruchten Stdhle weisen jedoch einen
Mn-Gehalt bis maximal 2,0 % auf (vgl. Seite 5) und die Bei-
spiele beschreiben Stdhle bis maximal 2,04 % Mn (vgl. Seite
6). Eine Lehre Uber die aufgabengemdB anvisierte Verbesserung
der Schmiedbarkeit und insbesondere iber einen Zusammenhang
zwischen Mn-Gehalt und Schmiedbarkeit ist dieser Entgegen-
haltung nicht zu entnehmen. Dokument (9) befaB8t sich im we-
sentlichen mit hoch stickstoff-dotierten Stdhlen. Diese Ent-
gegenhaltung erwdhnt zwar, daB Mn, Cr und V die Stickstoff-
18slichkeit im reinen Eisen zum Teil betrd@chtlich erhdhen,
wobei Mn den geringsten Effekt zeigt (vgl. Seite 372 und Abb.
6). Jedoch fehlt auch hier jeder Hinweis auf die Schmiedbar-
keit solcher Stdhle, so daB hiervon keine Anregung ausging,
die L3sung der bestehenden Aufgabe im Sinne des LOsungsvor-
schlags nach dem Streitpatent zu versuchen. Ahnliches gilt
fir die Dokumente (7) und (8), die sich mit vollausteni-
tischen St#hlen befassen, ohne einen Fingerzeig iiber die

Beeinflussung der Schmiedbarkeit zu geben.

Die weiteren im Einspruchsverfahren genannten Entgegenhal-

tungen sind noch weniger relevant als (2), (3):; (7), (8) und
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(9) und sind von der Beschwerdefiihrerin im Beschwerdever-

fahren nicht wieder aufgegriffen worden.

Die Verwendung gemd8 Anspruch 1 beruht somit auf erfinderi-

scher Tatigkeit.

Zu keinem anderen Ergebnis gelangt man, wenn - wie die Be-
schwerde fihrerin unterstellt - die technische Aufgabe darin
gelegen hatte, den fiir Schmiedestlicke bekannten Stahl, 1.4460
so zu modifizieren, daB die Kerbschlagzdhigkeit unter Bei-

behaltung der guten Schmiedbarkeit erhoht wird.

Dieser bevorzugt fiir Schmiedestiicke verwendete Stahl 1.4460
unterscheidet sich vom erfindungsgemdf verwendeten Stahl im
Stickstoff- und Mangangehalt. Dokument (9) lehrt einerseits,
daB eine Erhdhung des Stickstoffgehalts eine ErhShung der
Kerbschlagzdhigkeit mit sich bringt, (vgl. Seite 375,
insbesondere Abb. 10), und andererseits, daB die Elemente
Mangan, Chrom und Vanadin die Stickstoffl8slichkeit in reinem
Eisen zum Teil betrdchtlich erhdhen (vgl. Seite 372). Der
Fachmann hatte jedoch keinen AnlaB, diese beiden Aussagen auf

den Stahl 1.4460 zu ilbertragen.

Wie in Tabelle 2 der Streitpatentschrift demonstriert, be-
sitzt Stahl 1.4460 bereits die Fahigkeit, Stickstoff in einer
Menge von 0,4% zu 18sen (vgl. dazu den zweiten Stahl in der
Tabelle auf Seite 2 des Streitpatents). Es gab also fiir den
Fachmann, der angesichts der Aufgabe, die Kerbschlagz&higkeit
des 0.g. Stahls zu verbessern, getreu der Lehre nach (9) des-
sen Stickstoffgehalt erhdht hdtte, keinen Grund, sich hierzu
des Kunstgriffs des Einsatzes eines eigenen Legierungsele-
ments zu bedienen, dies um so mehr als in (9) N-Gehalte anvi-
siert sind (bis 1,28% N, vgl. Abb. 10), die weit iiber denen
des Stahls nach dem Streitpatent (0,4 -0,6%) liegen und Mn
ohnehin den geringsten Effekt verspricht (Abb. 6). Hitte er
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aber die Zunahme des N-Gehalts - wie zu erwarten - auf nor-
malem Wege versucht, so hdtte ihn die betr&dchtliche Abnahme
der Schmiedbarkeit (vgl. dazu Tabelle auf Seite 2 des Streit-
patents erster und zweiter Stahl) von weiteren Versuchen in

dieser Richtung abgehalten.

Auch aus der Sicht der vom Beschwerdeflhrer unterstellten
Aufgabe beruht der Gegenstand des Anspruchs 1 daher auf er-
finderischer Tdtigkeit.

Der auf den Hauptanspruch riickbezogene Anspruch 2 betrifft
eine besondere Ausgestaltung der Verwendung nach Anspruch 1

und wird von dessen Patentfdhigkeit getragen.

Nach Rechtsprechung der Kammer (vgl. T 219/83, wird verSf-
fentlicht) ist eine Mitteilung und Aufforderung nach Regel 58
(4) EPU, innerhalb eines Monats zur Aufrechterhaltung des
europdischen Patents in gedndertem Umfang Stellung zu nehmen,
in einem Einspruchsbeschwerdeverfahren nach Durchfiihrung
einer miindlichen Verhandlung nur dann erforderlich, wenn den
Beteiligten in der miindlichen Verhandlung eine abschlieBende
sachliche Stellungnahme zu der Anderung des europdischen Pa-

tents nicht zuzumuten ist.

Im vorliegenden Fall konnte die Kammer auf die Zustellung
einer Mitteilung nach Regel 58 (4) EPY verzichten. Die An-
derung des Umfangs des Patents bestand lediglich in einer
durch einen Unteranspruch gestiitzten Einschrdnkung des Man-
gangehalts und in der ersatzlosen Streichung der Anspriche 3
- 6, sowie in einer dementsprechenden Anpassung der Be-
schreibung. Diese Anderung ist in ihren Auswirkungen auf den
Schutzbereich des Patents sehr leicht zu {iberblicken, so daB
die Erdrterung dieser Anderung in der miindlichen Verhandlung
flir die Gewdhrung des rechtlichen Gehdrs ohne weiteres aus-
reichte. Auch die Parteien haben in der miindlichen Verhand-

lung nicht zu erkennen gegeben, daB sie zur Priifung dieser An-
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derung eine lingere Bedenkzeit - oder gar eine Frist zur
Stellungnahme -bendtigten. Eine solche Notwendigkeit war auch
fiir die Kammer nicht ersichtlich. Von der Zustellung einer
Mitteilung nach Regel 58 (4) EPU ist daher zu Recht abgesehen

worden.

Entscheidungsformel

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die Erstinstanz zurlickverwiesen mit der
Auflage, das europdische Patent mit folgenden Anderungen auf-

rechtzuerhalten:

a) in Patentanspruch 1 (Patentschrift Seite 3, Zeile 23)
wird 4,0 in 4,5 gedndert;

b) die Patentanspriiche 3 bis 6 werden gestrichen;

c) in der Beschreibung (Patentschrift Seite 2) wird
- in Zeile 14 der Wert 4,0 in 4,5 gedndert;

- in Zeile 24 das Wort "vorzugsweise" gestrichen.

Der Geschiaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:
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