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Sachverhalt und Antrage

I. Das europdische Patent Nr. 85 828 wurde am 30. Juli 1986
auf die am 7. Januar 1983 eingereichte Anmeldung
Nr. 83 100 080.7 erteilt, die die Pfioritét der deutschen
Patentanmeldung Nr. 3 201 204 vom 16. Januar 1982 in
Anspruch nahn. '

IT. Innerhalb der Einspruchsfrist wurde Von,funf
‘ Einsprechenden Einspriiche eingelegt, von denen die
Einsprechende 02 nunmehr einzige Beschwerdefihrerin ist,
wahrend die Einsprechende 05 ihren Einspruch zuruck-

. genommen hat. Alle Einsprechenden stitzten sich auf den
Einspruchsgrund nach Artikel 100 a), némlich mangelnde
Neuheit (Art. 54 EPU) und mangelnde erfinderische
Tatigkeit (Art. 56 EPU), wahrend die Einsprechende 03
dariber hinaus auch den EinSpruchsgrund nach
Artikel 100 b) - ungenigende Offenbarung (Art. 83 EPU) -
geltend machte. Von den Einsprechenden wurden insgesamt 16
verschiedene Vorverdffentlichungen - einige davon mehrfach

- —.angefithrt, wahrend die Beschwerdegegnerin (Patent-
‘inhaberin) ihr Vorbringen auf neun weitere Dckumente
stitzte. |

III. Im Beschwerdeverfahren wurden vor allem folgende
Unterlagen beriicksichtigt (bei den in eckigen Klammern
stehenden Zahlen handelt es sich um die im deutschen
nationalen Beschwerdeverfahren (s. Nr. V) verwendete

Numerierung dieser Entgegenhaltungen):

(1.1) " [1] DE-C-3 009 443

(2.1) [24] VDI-Zeitschrift (1980), Nr. 17 - Sept.
(1) S. 705 - 711

(2.2) (13] DE-A~-1 106 355

(3.7) (7] Thyssen, Edelst. Techn. Ber., 4. Band,

1978, Heft 1, S. 3 - 20
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(0.5) Berg- und Hattenmannische Monatshefte (BHM),
109 (1964) 5, S. 177 - 186 (von der Patent-
inhaberin genannt)

(5.3) Daimler-Benz-Liefervorschrift (DBL) 4550.

Mit Entscheidung vom 7. August 1989 wies die Einspruchs-
abteilung die Einspriche zurick. Sie hielt die Druck-
schrift (1.1) fir den nachsten Stand der Technik; diese
Schrift sei auf die Verbesserung der Zahigkeit von nach
einer Warmbearbeitung, z. B. Warmschmieden, an der Luft
abgekihlten Stahlen gerichtet. Zu diesem Zweck werde eine
Anderung der Zusammensetzung des Normstahls 49 Mn VS 3
vorgeschlagen, bei der der Siliziumanteil auf Uber 0,65 %
erhdéht werde. Dadurch werde gemaf der Drucksthift (1.1)
eine Verbesserung der Zahigkeit der Stahle erreicht; die
erfindungsgemidBen borhaltigen Stdhle zeigten jedoch bei
gleicher Zadhigkeit eine sehr viel hdhere Festigkeit und
behielten diese sogar in luftgekihlten Bauteilen mit
erheblich gréBeren Querschnitten als den in der Druck-
schrift (1.1) genannten bei. Die Einspruchsabteilung wies

.den. Einwand der ungeniigenden Offenbarung zuriick. Dement-

sprechend wurde das Patent in unveranderter Form aufrecht-
erhalten. Der einzige unabhdngige Anspruch 1 lautet, wie
folgt: :

"Verwendung eines Stahles mit

0,3 bis 0,6 % Kohlenstoff
0,2 bis 0,6 % Silizium
0,55 bis 2,5 % Mangan
0,05 bis 0,2 % Vanadium

0 bis 0,3 % Zirkon

0 bis 0,2 % Niob
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0 bis 0,5 % Chrom

0 bis 0,5 % Nickel

0 bis 0,5 % Kupfer

0 bis 0,3 % Molybdan
0,01 bis 0,05 % Schwefel

0 bis 0,1 % Aluminium

0,0005 bis 0,005 % Bor

‘0 bis 0,4 % Stickstoff

weniger als 0,0003 % Wasserstoff

Rest Eisen und erschmelzungsbedingte Veruhréihigungen als
Werkstoff fur Bauteile mit einem Querschnitt ab etwa

40 cm?2, die nach einem Warmumformen durch Walzen,
Schmieden oder Pressen oder einem Glithvorgang bei Eﬁd-
verformungstemperatureh bis zu etwa 1000°C oder Gluh-
temperaturen bis zu etwa 1000°C und anschlieBen dem
Abkihlen in ruhender oder bewegter Luft gegebenenfalls o
nach gesteuerter Abkithlung ein ferritisch-perlitisches ™
Gefilge mit etwa 5 bis 20 % Ferrit, Rest Perlit und eine
Streck- bzw. 0,2- Grenze von mindestens 580 N/mm? sowie '

~eine ‘Kerbschlagarbeit-gemessen an ISO-U-Proben von

mindestens 25 J aufweisen."

Gegen diese Entscheidung'hat die Einsprethende 02 am
16. September 1989 Beschwerde eingelegt;.am selben Tag
hat sie auch die Beschwerdegebithr entrichtet und die
Begrundung eihgereicht, die sich hauptsédchlich auf die
Entgegenhaltungen (2.2) und (5.3) stitzte. Vor der

mindlichen Beschwerdeverhandlung am 12. Mai 1992 verwies

die Beschwerdefihrerin (Einsprechende 02) auf die
Entscheidung des deutschen Bundespatentgerichts vom

29. Oktober 1991, mit der das entsprechende deutsche
Patent DE-C-3 201 204 widerrufen worden war; die diesem
Patent zugrunde liegende Anmeldung war fuUr das strittige
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europaische Patent prioritatsbegrindend. Anspruch 1 des
deutschen Patents unterschied sich sachlich nicht von dem
des Streitpatents. Die Beschwerdefiilhrerin trat dafur ein,
daf die Kammer sich der Begrundung des Bundespatent-
gerichts anschlieBen und wie dieses die Auffassung
vertreten solle, der Erfindung mangle es an erfinderischer
Tatigkeit. Die Entgegenhaltung (3.7) [7) offenbare bis auf
eine Ausnahme alle Merkmale der strittigen Erfindung, ja
sogar die Losung der Aufgabe, wonach es. Legierungen
auszuwdahlen gelte, mit denen sogar Kurbel- und Pleuel-
stangen mit angemessener Festigkeit und Zahigkeit her-
gestellt werden kénnten, ohne daB es hierfir eines relativ
kostspieligen Warmebehandlungsschritts bedirfe.

Das einzige Merkmal, das in der Entgegenhaltung (3.7)
fehle, sei der beanspruchte auBerst geringe Boranteil. In
der Druckschrift (2.1) [24] werde jedoch deutlich auf den
Vorteil hingewiesen, den die Zugabe von Bor mit sich -
bringe; das Bundespatentgericht habe 2zu Recht fest-
gestellt, daB es keiner erfinderischen Tatigkeit bedurfe,

um .die in der Entgegenhaltung (2.1) vorgeschlagene Bor-

zugabe auf die Stdhle anzuwenden, die sich gemdB der
Entgegenhaltung (3.7) fur den entsprechenden Zweck als
ideal erwiesen hitten. Abgesehen davon, daB die
Einsprechende 01 ebenfalls kurz auf die erwdhnte Bundes-
patentgerichtsentscheidung hinwies, haben sich die ubrigen
Verfahrensbeteiligten (Einsprechenden 01, 03, 04) im
Beschwerdeverfahren nicht zur Sache geauBert.

'Die Beschwerdegegnerin brachte in ihrer Beschwerde-

erwiderung vom 19. Februar 1990 und in der muindlichen
Verhandlung im wesentlichen vor, daB es in allen im
Zusammenhang mit der Anreicherung von Stahlen mit Bor
genannten Dokumenten um Legierungen gehe, die vor ihrer
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- Verwendung einer Warmebehandlung unterzogen werden, wo
-also ‘die 'gewinschten mechanischen Eigenschaften durch eine
Warmebehandlung nach der Warmumformung erzielt wiirden,
wadhrend bei der strittigen Erfindung die Legierungen die
gewiinschten mechanischen Eigenschaften aufwiesen, obwohl
sie nach der Warmebehandlung nur an der Luft abgekithlt
worden seien. ' o

VII. Die Beschwerdefithrerin beantragte die Aufhebung der
_angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des
europdischen Patents Nr. 85 828. Die Beschwerdégegnerin
. beantragte die Zuriickweisung der Beschwerde.
Entscheidungsgrunde
1. Die Beschwerde ist zulassig. .
2. Neuheit
A'“nisInxjedemuder‘25‘Dokumente, die der Kammer im vorliegenden
Fall zur Kenntnis gebracht wurden; fehlen mindestens drei "y
Merkmale des strittigen Anspruchs 1. In keinem wird die
Verwendung fir Bauteile eines borhaltigeb Stahls
offenbart, der die folgenden Merkmale in Kombination

miteinander aufweist:

a) Er wird nach der Warmumformung keiner Warmebehandlung
ausgesetzt;

b) -~ er hat die angegebenen Ferrit- und Perlitanteile;
c) er hat den angegebenen Hoéchstgehalt an Wasserstoff.

Die Kammer ist daher davon uUberzeugt, daB die Erfindung inm
Sinne des Artikels 54 EPU neu ist.
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Hintergrundinformation zur Erfindung

Die 1964 verdéffentlichte und von der Beschwerdegegnerin
als Hintergrundinformation genannte Entgegenhaltung (0.5)
vermittelt einen historischen Uberblick uber die
Verwendung von Bor in Stadhlen, mit dem Hinweis, daB der
Nutzen geringer Borzusatze zu Stahlen seit 1917 bekannt
ist. Bei allen in diesem Beschwerdeverfahren angezogenen
Schriften, in denen der Zusatz von Bor -erwahnt wird,
erfolgt dieser nur zu einem Zweck, nadmlich zur
Verbesserung der Hartbarkeit des Stahls, 4. h. der
Durchhdrtung, die in Stahlen bei jeweils gegebener
Abkihlungsgeschwindigkeit an der Oberflache erzielt werden

kann.

Die Verbesserung der Festigkeit und Harte von Stéhlen, die
durch Abschrecken in Verbindung mit einem anschliefenden
getrennten AnlaBschritt erzielt wird, war dem Fachmann von
altersher bekannt. Die Verbesserung der Hartbarkeit von
Stdhlen durch Borzusitze ist streng zu unterscheiden von

..der .Verbesserung der Festigkeit und Zahigkeit von Stahlen,

welche in ungehartetem Zustand verwendet werden sollen,
durch Legierungs- und Mikrolegierungszusatze.

DaB Borzusatze auBer bei geharteten Stéhien fur
unerwunscht gehalten wurden, geht aus Dokument (0.5),
Seite 179, beginnend linke Spalte unten, hervor, wo es,
wie folgt, heiBt:

"An Querschnitten, die ohne und mit Borzusatz nicht mehr
durchhiarten, zeigt der borlegierte Stahl eine deutliche,
manchmal sehr stark ausgepragte Verschlechterung der
Kerbschlagbiegezéhigkeit, besonders dann, wenn die
AnlaBtemperaturen hoch liegen. Dehnung und Einschnirung
bleiben weniger beeinfluft. Es scheint also, daB das Bor
auBerhalb der Martensitumwandlung im Stahl Gefligezustéande
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mit schlechten Zéhigkeitseigenschaften hervorruft und daB.

‘héhere: AnlaBtemperaturen eine Ausscheidung verursachen,

die zahigkeitsvermindernd wirkt. Dabei muB man unter
anderem auch an die Ausscheidung einer borhaltigen Phase

in unginstiger Verteilung denken.

Aus diesem Verhalten mifte man schlieRBen, daB borlegierte

‘Stithle nur dann zweckmdBig zu verwenden sind, wenn der

auézutauschende‘stahl in Querschnitten;vergﬁtet wird, die
ohne Bor nicht mehr durchharten, durch den Borzusatz
jedoch durchhartend werden und'wenn far das Rickglihen,
wie in Direkthé&rter-Einsatzstahlen, niedrige Temperaturen

- angewendet werden."

Nachster Stand der Technik

Auch wenn die Beschwerdefilhirerin in Anlehnung an das ;.
Bundespatentgericht die .Entgegenhaltung (3.7) [7] als .
Ausgangspunkt fir ihre Argumentation gewahlt hat, halt es

die Kammer in Ubereinstimmung mit der Vorinstanz fuar

zutreffender,-die. Entgegenhaltung (1.1) (1] als nichsten

Stand der Technik zu betrachten. Diese enthalt namlich
einige Versuchsergebnisse, die nach Luftkithlung relativ
dicker Querschnitte erzielt wurden; auchibetrifft dieses
Dokument ebenso wie das Streitpatent eine Legierung, die
ihrerseits einen Fortschritt gegenuber dem sogenannten
Normstahl 49 Mn VS 3 darstellt. Jener Normstahl ist die
Ausgangsbasis fir die Entgegenhaltung (1.1); seine

Zusammensetzung ist.auch.als Stahl 5 in Tabelle 1 auf

Seite 3 der Entgegenhaltung (3.7) zu finden. Ziel der
Entgegenhaltung (1.1) war es, die Zahigkeit von Stahlen,
die zur Herstellung von Gesenkschmiedesticken, wie z. B.
Kurbelwellen, verwendet werden, ohne Festigkeitsverlust zu
verbessern. Anstelle des Normstahls schlagt die Entgegen-
haltung (1.1) eine sehr ahnliche Legierung vor, der nicht
wie in der Normlegierung 0,6 %, sondern 0,65 bis 1,2 %
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Silizium zugesetzt werden; die Entgegenhaltung zeigt, da
dadurch ohne Festigkeitsverlust die Zahigkeit gegenuber
dem Normstahl verbessert wurde.

Aufgabe und Ldésung

Abgesehen von der Entgegenhaltung (1.1) liegt dem Streit-
patent in Ubereinstimmung mit den Ausfihrungen auf

Seite 2, Zeilen 37 bis 40 der Beschreibung die objektive
Aufgabe zugrunde, einen Schritt weiterzugehen und bei
gleichbleibender Zahigkeit eine noch gréBere Festigkeit zu
erreichen. Bei einem Vergleich der VerSuchsergebnisse in
der Tabelle auf Seite 4 der Beschreibung der Streitpatent
mit den Ergebnissen in Beispiel 4 der Entgegen-

haltung (1.1) zeigt sich, daf die erfindungsgemape
Legierung trotz eines der Normlegierung entsprechenden
niedrigeren Siliziumgehalts, was nach der Lehre der
Entgegenhaltung (1.1) eine geringere Zahigkeit erwarten
lieBe, tatsachlich die gleiche Kerbschlagzahigkeit auf-
weist, wenn die Werte von (1.1) entsprechend den im
Streitpatent verwendeten umgerechnet werden. (Der Wert von
35 J (DMV), der in (1.1) angegeben wird, entspricht
unstreitig 25 J nach dem im Streitpatent verwendeten ISO-
System.) Gleichzeitig zeigen die Legieruhgen gemdf Streit-
patent die gewlinschte hohere Festigkeit,.wie aus den in
N/mm2 ausgedruckten Werten, wie folgt, hervorgeht:

0,2 %-Grenze Zugfestigkeit

Bsp. 4 aus Dok. (1.1) 578 865
(155 mm Durchmesser)

Streitpatent (ruhende Luft) 600 858

Streitpatent (bewegte Luft) 718 968
(250 mm Durchmesser).
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Angesichts der obigen Werte liegt eindeutig eine
Verbesserung der :Festigkeit gegeniber den Stahlen der
Entgegenhaltung (1.1) vor, ohne daR es zu einem

”Zéhigkeitsverlust'kéme; dies wird durch die Beigabe der

angegebenen kleinen Bormenge zu den Legierungsbestand-
teilen erzielt. In Anbetracht dieser Ergebnisse ist die

- Kammer davon Uberzeugt, daB die bestehende Aufgabe glaub-

haft geldést ist.
Erfinderische Tatigkeit

Ob eine erfinderische Tatigkeit vorliegt, hingt davon ab,
ob der Fachmann,.der, ausgehend von der Offenbarung der
Entgegenhaltung (1.1), ohne Zahigkeitsverlust einen noch
festeren Stahl herstellen wollte, auf den Gedanken '
gekommen ware, anstelle der Erhéhung des Siliziumgehaltes
gegeniber dem Normstahl einen Borzusatz vorzuschlagen, gm_
einen Stahl herzustellen, der bei der Abkithlung auf eine
ferritisch-perlitische Struktur die gewlnschten Eigen-
schaftén aufweist, d. h. Bor einem Stahl zuzusetzen, der

"nicht vergiutet wird.

Abgesehen von einer ziemlich vagen AuBerung iliber eine in
den Vereinigten Staaten zu einem nicht néher genannten .,
Zeitpunkt in der Vergangenheit bei Baustéhlen vorgenommene
MaBnahme (Entgegenhaltung (0.5), S. 177, linke Spalte,
Absatz 2, 2. Halfte) enthalt keines der angezogenen

25 Dokumente einen Hinweis auf die Verwendung von Bor-

zusdtzen zu Stahlen, es sei denn zu dem alleinigen Zweck,

deren Hartbarkeit zu verbessern.

Dementsprechend hadlt die Kammer die Zugabe von Bor zu
Stahlen, die nicht gehartet werden sollen, fur einen
bahnbrechenden Vorschlag und ist davon uberzeugt, daf der

Fachmann weder in der Entgegenhaltung (1.1), noch in einen
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der 24 anderen genannten Dokumente einen Hinweis in dieser
Richtung finden wiirde.

Diese Feststellung wird durch die Entgegenhaltung

(2.1) erhdrtet. Es handelt sich hierbei um einen 1980
veréffentlichten Ubersichtsartikel, der sich mit den
damals neuesten Entwicklungen auf dem Gebiet der Stéhle
fir Gesenkschmiedestiucke befaBt, wie sie insbesondere im
Automobilbau Verwendung finden. Eine Mdéglichkeit der
Kostenersparnis liegt in der Verwendung mikrolegierter
vanadiumhaltiger Stahle, z. B. des Normstahls 49 Mn VS 3,
der bereits unter V. erwdhnt wurde. Aus Bild 3 auf

Seite 705 von (2.1) geht hervor, daB Stahl die gewlnschten
mechanischen Eigenschaften auch ohne Warmebehandlung
erreichen kann, wenn er von der Schmiedetemperatur mit
einer kontrollierten, zu der gewinschten perlitischen
Struktur fihrenden Geschwindigkeit abgekihlt wird.

Die Abklurzung des Verfahrens, die sich durch ein solches
kontrolliertes Abkihlen anstelle der herkémmlichen
Schritte des Abkuhlens, Ausglihens, Abschreckens,
Vergiitens und Entspannungsgluhens erreichen ldft, geht aus
Bild 3 hervor, wahrend die dadurch erzielten erheblichen
Kosteneinsparungen in Bild 11 in einem Kostenvergleich
anhand von Kreisdiagrammen dargestellt sind.

Abschnitt 3 von (2.1);, beginnend auf Seite 707, befaS8t
sich mit einer anderen Méglichkeit der Kostenersparnis,

_bei der nicht die oben aufgefiihrten Warmebehandlungs-

schritte weggelassen, sondern statt dessen sehr kleine
Bormengen zugesetzt werden, die die Hartbarkeit des Stahls
so weit verbessern, daBf Stahlen, die einer Warmebehandlung
unterzogen werden sollen, kleinere als die ublichen Mengen
an Nickel und Molybdan zugesetzt werden kénnen. Der
gewunschte Hartbarkeitsgrad wird somit trotz einer
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Verringerung der Hauptlegierungselemehte erzielt. Obwohl

“die durch .den Zusatz von 0,001 bis 0,004 % Bor erzielte

vorteilhafte Wirkung auf die Hirtbarkeit niedriglegierter
Stéhle in dem in Abschnitt 3 erdrtert wird, ist diesem
nicht zu entnehmen, daB diese Lehre zum Zeitpunkt der

. Veréffentlichung dieses Artikels (1980) neuartig gewesen _
sei; sie war es auch zweifellos nicht, wie sich anhand der

oben unter 3 genannten Entgegenhaltung.(O.S)Ifeststellen

- 1aBt.

Dokument (2.1) enthdlt also ingesamt nirthdwo eine
Anregung fir den Fachmann, die in Abschnitt 3 genannten
Borstdhle auch in unvergutetem Zustand zu verwenden.
Ihsbesonﬁere‘befindet sich nirgends ein Ansatzpunkt fur
die Annahme, da der Zusatz von Bor zu den in Abschnitt 2

‘beschriebenen mikrolegierten perlitischen Stédhlen

méglicherweise von Nutzen sein kénnte. L

' Da auch keines der ibrigen angezogenen Dokumente den

Zusatz von Bor zu perlitischen Stdhlen naheliegend

- erscheinen '1agt, ~ist. dre Kammer ‘davon uberzeugt daR eine

erfinderische Tatigkeit vorllegt

Entscheidung des Bundespatentgerichts

‘DaB das Bundespatentgericht zur umgekehrten SchluB-

folgerung gelangt ist, durfte auf seine Auslegung der
Entgegenhaltung (2.1) [24] zurickzufihren sein, derzufolge

- . inm dem dort-vorgeschlagenen Zusatz von Bor in der bean-

03609

spruchten Menge nur die Beigabe eines weiteren geelgneten
Mlkroleg1erungsbestandte1ls fir die in Abschnitt 2

(S. 705) beschriebenen perlitischen Stahle und nicht ein
grundlegend verschiedeher, éigensténdiger Alternativ-

vorschlag zu sehen ware.
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DaB8 in dieser Entgegenhaltung unter der Uberschrift "2.
Die mikrolegierten perlitischen Stahle" einerseits und "3.
Borlegierte Stahle" anderseits 2zwei voneinander unab-
hangige Alternativvorschlage erdértert werden, ergibt sich
nach Auffassung der Kammer nicht nur daraus, da diese
schon im zweiten Satz des ersten Absatzes von (2.1)
eindeutig als Alternativen formuliert sind, daB diese
Sicht ferner - etwas anders formuliert - auch aus den
hervorgehobenen Punkten in der Mitte der rechten Spalte
von S. 705 hervorgeht und daB die beiden MaBnahmen
schlieflich in den Abschnitten 2 und 3 getrennt
abgehandelt werden (wobei der Abschnitt 2 ausschlieflich
Legierungen behandelt, die von Schmiedetemperaturen an der
Luft abgekithlt werden, wahrend sich Abschnitt 3 aus-
schlieBlich mit Legierungen befaBt, die vergutet werden) ;
es zeigt sich vielmehr auch darin, da8 laut allgemeinem
Fachwissen Borzusatze zu Stahlen zwar seit rund 60 Jahren
an sich bekannt waren, aber nur zur Verbesserung der
Hartbarkeit solcher Stahle eingesetzt wurden, die in einem
anschlieBenden Warmebehandlungsschritt vergitet werden

sollten.

" SchluBfolgerung -

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streifpatents beruht
somit auf einer erfinderischen Tatigkeit im Sinne von
Art. 56 EPU und ist deshalb gewdhrbar. Die abhédngigen
Anspriche 2 und 3 beziehen sich auf die Verwendung von

. Stahlen, deren Zusammensetzung und Eigenschaften voll

unter Anspruch 1 fallen, so daB sie allein schon aus
diesem Grund aufrechtzuerhalten sind.

ceeS s
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Entscheidungsformel

. Aus diesen Grunden wird entschieden:'

Die Beschwerde wird zurickgewiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte:

P. Martorana

03609

T 608/89

Der Vorsitzende:

F. Antony

2

.



