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Sachverhalt und Anträge 

Auf die europische Patentanmeldung 81 101 268.1, die am 

21. Februar 1981 mit deutscher Priorität yam 12. MUrz 1980 

angemeldet worden war, wurde am 1. Juni 1983 das euro-

päische Patent 35 681 auf der Grundlage von vier AnsprUchen 

erteilt, deren erster, wie folgt, lautete: 

"Verwendung eines Stahis mit 

0,3 bis 0,4 % Kohienstoff 

0,65 bis 1,2 % Silizium 

0,55 bis 1,3 % Mangan 

0,05 bis 0,18 % Vanadium 

0 bis 0,5 % Chrom 

0 bis 0,2 % Schwefel 

o bis 0,1 % Aluminium 
0 bis 0,04 % Stickstoff 

Rest Eisen und erschmelzungsbedingte Verunreinigungen als 

Werkstoff für Bauteile, die nach dem AbkUhlen an ruhender 

oder bewegter Luft gegebenenfalls nach gesteuerter AbkUh-

lung von Schmideternperaturen oder von GlUhtemperaturen 

Uber 11500C ein GefUge aus Ferrit und Penlit aufweisen und 
dabei Streck- bzw. 0,2-Grenzwerte von mindestens 490 N/mm 2  

und eine Kerbschlagarbeit (gemessen an den DVM-Probe) von 

mindestens 30 J haben." 

Die ebenfalls unab'nängigen, den gleichen Kategonie zugehö-

rigen AnsprUche 2 und 3 unterschieden sich vom Anspruch 1 

geringfUgig hinsichtlich der Gehalte an Kohienstoff, Mangan 

- 	und Vanadium, der Behandlung derBautiile sowie deren re- 

sultierender Kennwerte. Bei Anspruch 4 handelte es sich urn 

einen von Anspruch 3 abhängigen Anspruch. 

Gegen die Patenterteilung legte die jetzige Beschwerdegeg-

nerin am 29. Februar 1984 wegen Fehiens von gewerblicher 
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2 	 T 29/86 

Verwertbarlceit und von erfinderischer Tätigkeit Einspruch 

em. Innerhaib der Einspruchsfrist zog sie zur StUtzung ih-
res Vorbringens lediglich 

F. Rapatz, "Die Edelstähle" (1962), Seite 266, 
heran. Das verspätet genannte Dokument 

DE-A- 2 113 418 
wurde von der Einspruchsabteilung als offensichtlich rele-

vant im Rahzneri von Art. 114(1) EPU berUcksichtigt. 

Durch Entscheidung vom 19. November 1985 widerrief die Em-
spruchsabteilung das Patent unter Arierkennung der gewerbli-
chen Verwertbarkeit wegen fehiender erfinderischer 

Tätigkeit gegenUber (2). Dort werde zur Herstellung von 

Schienen die Verwendung einer Legierung beschrieben, die 

sich zusammensetzungsmäl3ig nur unwesentlich von der nach 
dem Streitpatent verwendeten unterscheide und deren 
Zähigkeits- und Festigkeitswerte denjenigen gemäB 

Streitpatent zu entsprechen scheinen. Der einzig erkennbare 
Unterschied liege im Vorwalzen, das jedoch nach Kënntnis 

des Fachmanns nur untergeordneten EinfluS auf das EndgefUge 
des Bauteils babe und daher aul3er Betracht bleiben könne. 

Gegen diese Entscheidung hat die Pateritinhaberin am 

20. Januar 1986 unter gleichzeitiger Entrichtung der vorge-
schriebenen GebUhr Beschwerde erhoben und deren BegrUndung 

am 21. Mrz 1986 eingereicht. Mit dieser verteidigt sie ihr 
Patent nur noch im Umfange der erteilten AnsprUche 1 und 2, 

wobei Uberdies noch die Streichung der Worte "gegebenen-

falls nach gesteuerter Abkflhlung" sowie "oder von GlUhtem-

peraturen" in Anspruch 1 und entsprechende Streichungen in 
Anspruch 2 beantragt werden. Sie macht geltend, die Em-

spruchsabteilung habe verkannt, daB nach (2) ein normali-

sierendes GlUhen oder geregeltes Walzen vorgeschrieben sei, 

worauf gemth3 Streitpatent verzichtet werde. Die zusammen-

setzungsmäBige Uberschneidung mit (2) sei zwar nicht zu 

bestreiten, und den Festigkeits- und Zähigkeitseigenschaf- 
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3  T 29/86 

ten komrne keine eigenständige patentbegrUndende Bedeutung 

zu; der entscheiaencte tJnterschied liege aber darin, mit 

einem Stahl sorgf1tig ausgewhlter Zusarnmensetzung die 

angestrebten Eigerischafteri durch einfaches Abk1hlen von 
Temperaturen Uber 1150 0C, unter Verzicht auf jede Nachbe-

handlung zu erreichen. Auf GrunQ aieses Unterschiecles sel 

auch das entsprechende natioriale deutsche Patent 3 009 443 
vom Bundesjatentgericht durch BeschluL vom 26.2.1986 - 13%v 
(pat) 2/84  aufrechterhalten worden. 

Die Beschwerdegegnerin tritt diesem Vorbringen mit dem 
Argument entgegen, das im Anspruch verbilebene Merkinal des 
Abkthlens von Schmieaetemperaturen sei nicht nur aern 

gestrichenen und nach ihrer Ansicht von (2)  vorweggenom-
menen "Abkhlen von GlUhtemperaturen" äquivaient; e's 
bestehe auch kein gravierender Urxterschieci zwischen dem 
nach dem Streitpatent erforderlichen Schrnieaen una dem 

11 geregelten Waizen" nach (2). 

In cer mtndlichen Verhandlung am 6. August 1987 haben die 

Beteiligten ihre Standpunkte im wesentlichen bekrftigt. 

Die Beschwerdeftihrerin hebt besonaers hervor, der Kern der 

Erfindung liege nicht in der Zusammensetzung, sondern im 
Fehien der Nachbehandlung nach erfolgter Verformnung; 

der erzielte Effekt bestehe nicht in verbesserten Eigen-
schaften aer Bauteile, sondern eben in der Verzichtbarkeit 

einer soichen Nachbehancilung. Die Beschwerdegegnerin be-

tent, dan zur Beurteilung der erfinderischen Ttigkeit 

- 	nichtnur (2), sondernder gesamte Stand der Technik zu 	- 

wraigen sei, auch der auf Seite 2, Zeilen 18 bis 22, cler 

Streitpatentschrift erwähnte, wonach bereits ohne nach-

trägliche Wrmebehandlung gearbeitet woren sei. 

02649  ...I... 
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VII. Die BeschwerdefUhrerin beantragt, die angefochtene Ent-

scheidung aufzuheben und aas Patent unter Zurickwe1sun9 des 
Einspruchs mit aen mit Schriftstzen vom 20.03.86 und 

14.5.87 Uberreichten Unterlagen aufrechtzuerhalten. Die 
Beschwerdegegnerin beantragt die ZurUckweisung der Be-

schwercie. 

Entscheidung agrUnde 

Die Beschwerde entspricht aen Artikeln 106 bis 108 sowie 

Regel 64 EPU; sie ist daher zulässig. 

Die beantragte Streichung eines Fakultativ- una eines Al-
ternativrnerkxnales in Anspruch 1 una zweier Alternativmerk-

male in Ansruch 2 sowie die Streichung der erteilten An-
sprUche 3 und 4 fUhren weaer dazu, daf der Patentgegen-

stand Uber den Inhalt der Erstunterlagen hinausgeht, noch 

dazu, daL der Schutzbereich aer erteilten Fassung erweitert 
wira. Die geltenden Ansrche uriterliegen ciaher keiner for-
malen Beanstandung. 

Gegenstand aer beiaen verbliebenen AnsprUche ist jeweils 

die Verwendung eines Stahis bestimmter Zusammensetzung als 
%'erkstoff f1r Bauteile, ale nach aem einfachen AJkh1en an 

Luft von Schxniedetemperaturen Uber 1150 0C ein GefUge aus 
Ferrit und Perlit aufweiseri una gewisse Festigkeits- una 
Zhigkeitswerte haben. 

Nchster Stand aer Technik ist unstreitig (2). Danach wur-

den zur Herstellung von Schienen — also Bauteilen — mit 

ferritisch-perlitischem Gefge und guten Festigkeits- una 

Zähigkeitswerten bereits Stähle verwendet, die zusammen-

setzungsmäIig cienen gemäf Streitpatent weitestgehend ent-

sprechen; siehe insbesonaere die Analysenwerte fUr Bei- 
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spiel 8B in Tabelle I (Seite 12) von (2), die voll in die 

Bereiche von Anspruch 1 des Streitpatents fallen - mit Aus-

nahme des Mn-Gehaltes, der marginal auBerhaib (1,31 % 

gegenUber einem Bereich von 0,55 bis 1,3 %) liegt. 

Allerdings ist nach (2) eine Normalisierung oder em 

geregelter Walzvorgang vorgeschrieben (siehe z.B. 

Anspruch 1), wogegen eine derartige Nachbehandlung gem3 

Streitpatent fehit. (Da es in (2), Seite 7, letzte fUnf 

Zeilen, hei3t, daB bei Vérwendung von Aluminium und 

Vanadium normalisiert, bei Verwendung von Aluminium und 

Niobium dagegen geregelt gewalzt wird, und da gemäB 

Streitpatent nur vanadium- und nie niobhaltige Stähle 

verwendet werden, wird von der Nachbehandlung gernä2 (2) irn 

folgenden immer nur als von einer Normalisierung 

gesprochen.) 

Aus dem Vorstehenden ergibt sich bereits die Neuheit des 

Patentgegenstandes, die im Ubrigen unbestritten ist, so daB 

sich nähere Ausführungen hierzu erUbrigen. 

Bei der Formulierung der Aufgabe ist das Folgende zu be-

rUcksichtigen: 

6.1. Verbesserte Festigkeits- und ZThigkeitswerte gegenUber (2) 

werden von der Bescl-iwerdefUhrerin ausdrUcklich nicht gel- 

(. 	tend gernacht und sind für die Kammer auch nicht ersicht- 

lich. Wenn - nebenbei bemerkt - die in A.bschnitt IV 

angezogene Entscheidung des deutschen Bundespatentgerichtes 

auf Seite 7,-Absatz 2,-vonaer-Au-fgabe-- einer verbesserten 

ZThigkeit ausgeht (und möglicherweise deswegen zu einer 

positiven Beurteilung der Patentfähigkeit gelangt), so ist 

aus ihr für die Kammer jedenfalls nicht erkennbar, auf 

Grund weicher Tatsachen eine soiche Verbesserung gegentiber 

dem nächsten Stand der Technik (2) anzunehmen sein soilte. 

02649 	 ...!... 
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6.2. Andererseits konnte die beweispflichtige Beschwerdegegnerin 

(Einsprechende) auch nicht zur Uberzeugung der Kaminer dar-

tun, daB die durch Wegfall der Normalisierung erzielte Ver-

fahrensvereinfachung etwa durch verschlechterte Zähigkeits-

werte erkauft werde. Zwar scheint sich aus Anspruch 1 von 

(2) und insbesondere aus dem Wert "14" fUr die Ferritkorri-

gr53e nach ASTM bei Beispiel 8B von (2) - Tabelle I, Spalte 

ganz rechts -, verglichen mit "7 bis 8" gemäB Streitpatent-

schrift Seite 2, Zeile 49, zu ergeben, daB die Korngröl3en 

nach (2) im aligemeinen feiner sind; doch ist die Aussage 

der BeschwerdefUhrerin unwiderlegt, daB feine Korngröi3en 

nicht an sich, sondern nur als Indikatoren von Bedeutung 

seien und dal3 sich ab einer bestimmten Feinheit von etwa 7 

bis 8 eine weitere Verfeinerung praktisch nicht mehr auf 

die (neben der Festigkeit) entscheidende Zähigkeit des 

Stahies auswirke. 

6.3. Auf Grund der vorstehenden AusfUhrungen sieht die Kainmer 

die dem Streitpatent zugrundeliegende Aufgabe in einer 

Verfahrensvereinfachung unter Wahrung der erforderlichen 

Festigkeits- und Zähigkeitswerte, wie sie von den Abnehmern 

verlangt werden. 

Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt das Streitpatent im we-

sentlichen vor, aus der Verwendung nach (2) die Norinalisie-

rung wegzulassen. Auf Grund der in den AnsprUchen sowie in 

den Beispielen 2 und 3 des Streitpatents ausgewiesenen 

Festigkeits- und Zähigkeitswerte erscheint die bestehende 

Aufgabe hierdurch auch tatsächlich glaubhaft gelost, was un 
Ubrigen unbestritten ist. 

Es ist somit zu untersuchen, ob der beanspruchte Lösungs-

vorschlag auf erfinderischer Ttigkeit beruht oder auf 

Grund des gesamten Standes der Technik fUr den Fachmann, 

der sich die genannte Aufgabe gesteilt hatte, nahelag. Die 

AnsprUche 1 und 2 können auch hierbei gemeinsam betrachtet 
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werden, da unstreitig in der Zusariunensetzung des nach 

beiden AnsprUchen verwendeten.Stahls und in dessen Ver-

wendung für Bauteile nichts Besonderes zu erblicken ist 
und das entscheidende Weglassen der Normalisi erun4 beiden 
AnsprUchen gemeinsam.ist. 

8.1. Einem Fachrnann, der das Verfahren nach (2) un Sinne der 

bestehenden Aufgabe vereinfachen woilte, muBte sich als 

erste, wenn nicht auf den ersten Buck einzige möglicher-

weise verzichtbare Mal3nahme das Norinalisieren aufdrängen, 
das von (2) allerdings vorgeschrieben ist, "urn ein fein-

körniges GefUge zu erzeugen" (Seite 2, Absatz 2, Zeilen 5 
bis 6) bzw. "urn eine Ferritkorngrö2e zu erzielen, die fei-

ner ist als ASTM 8" (Seite 5, Absatz 1, letzte zwei Zei-

len). Unter Hinweis auf dieseVorschrift macht die Be-

schwerdefUhrerin geltend, daB (2) den Fachrnann vorn Weglas-
sen des Normalisierens abgehalten hätte. 

8.2. Dern ist zunchst einrnal entgegenzuhalten, daB sich nach der 

eigenen Aussage der l3eschwerdefUhrerin (vgl. Unterab-

schnitt 6.2, letzter Halbsatz) ab einer bestimrnten Feinheit 

von etwa 7 bis 8 eine weitere Verfeinerung der Korngröl3e 

praktisch nicht rnehr auf die entscheidenden Werkstoffeigen-

schaften auswirken soil. Da nun nach den zitierten Stellen 
von (2) das Normalisieren der Korngrö3enverminderung auf 

•feiner als 8 dienen soil, scheint es keineswegs so weit 

hergeholt,dern Fachrnann den Versuch zuzurnuten, ob nicht bei 

einern Verzicht auf das Normalisieren Produkte erhältlich 
sind, die zwar--eine ( -an sich nichtbedeutsarne) geringere - 

Kornfeinheit, aber dennoch eine praktisch unveränderte oder 

jedenfalls voll ausreichende Zähigkeit aufweisen. 

8.3. Vor ailem aber handelt es sich - im gegebenen Zusammen-

hang- beim Normalisieren urn eine Mal3nahrne, die zurn Kern 

der in (2) beschriebenen Erfindung gehört. Es ist daher 

ohne weiteres zu unterstellen und wird auch durch die 
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Schilderung des Standes der Technik in (2) bestätigt, daI3 

vorher bereits Bauteile aus diversen Stählen nach Verfahren 

hergestelit wurden, die eine Normalisierung uicht eiri- 
schiossen. Ferner ergibt sich aus der Schilderung des Stan-

des der Technik in der Streitpatentschrift (Seite 2, Zei- 

len 6 bis 22), dab auch noch nach Bekanntsein von (2) - 	 4 
der Prioritätstag der in diesern Zusammenhang erwähnten DE- 

A- 2 350 370 liegt zwei Jahre nach dem offenlegungsaatuln 

von (2) - einschlägige Verfahren ohne nachträgliche 
ärmebehand1ung (Zeilen 20 bis 21) vorgeschlagen wurcien. 

Tinter Berlicksichtigung des gesaznten Standes der Technik ist 

daher nicht zu erkennen, wieso allein aus cier Vorschrift 
aes irmalisierens in (2) ein Hemmnis resultiert haben 
solite, das stark genug gewesen ware, den Fachinann, der 
eine Veremnfachung des Verfahrens nach (2)  anstrebte, von 
einem versuchsweisen Weglassen des Normalisierens 

abzuhalten. 

8.4 	Demnach kann das Vorliegen von erfinderischer Ttigkeit 

nicht anerkannt weraen. 

Entscheidungsformel. 

Aus diesen GrUnden wirci entschieden: 

Die Beschwerde wira zurckgewiesen. 

Der Geschäftsstellenbeainte 	 Der Vorsitzende 

F.Klein 
	 F.Antony 
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