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ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.04
vom 10. Juni 2008

Beschwerdefuhrerin: KS Kolbenschmidt GmbH
(Einsprechende) Karl-Schmidt-Stralle
D-74172 Neckarsulm (DBE)

Vertreter: Thul, Hermann
Thul Patentanwaltsgesellschaft mbH
Rheinmetall Platz 1
D-40476 Dusseldorf (DE)

Beschwerdegegnerin: MAHLE GMBH
(Patentinhaberin) Pragstralle 26-46
D-70376 Stuttgart (DE)

Vertreter: Bongen, Renaud & Partner
Rechtsanwéalte Notare Patentanwélte
KénigstralRe 28
D-70173 Stuttgart (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europaischen Patentamts, die am 29. Juli 2005
zur Post gegeben wurde und mit der der
Einspruch gegen das europaische Patent
Nr. 1161624 aufgrund des Artikels 102 (2) EPU
zurilckgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: M. Ceyte
Mitglieder: C. Scheibling
C. Heath
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Sachverhalt und Antrage

1v.
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Die Beschwerdefuhrerin (Einsprechende) hat am

20. September 2005 gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung vom 29. Juli 2005, mit der der
Einspruch gegen das europaische Patent 1 161 624
zuriuckgewiesen worden ist, Beschwerde eingelegt,
gleichzeitig die Beschwerdegebiuhr entrichtet und am

28. November 2005 die Beschwerde schriftlich begrindet.

Der Einspruch wurde auf die Einspruchsgrinde nach
Artikel 100(a) (Artikel 54 und 56) EPU gestiutzt. Der auf
fehlender Neuheit beruhende Einspruchsgrund wurde
waéhrend der mundlichen Verhandlung im

Einspruchsverfahren zurickgezogen.

Folgende Druckschriften haben wahrend des

Beschwerdeverfahrens eine Rolle gespielt:

D1: DE-A-44 16 120
D2: DE-A-40 24 381

Der Anspruch 1 wie erteilt lautet wie folgt:

"1. Gebauter Kolben mit einem Oberteil (2) aus Stahl und
einem mit dem Oberteil verschraubten Unterteil (3), das
die Naben beinhaltet,

dadurch gekennzeichnet,

dall das Unterteil (3) aus ausscheirdungshartendem,
ferritisch perlitischem Stahl (AFP-Stahl) besteht und
Tfliel3geprel3t oder geschmiedet ist."

Am 10. Juni 2008 fand eine mundliche Verhandlung vor der
Beschwerdekammer statt.
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Die Beschwerdefuhrerin (Einsprechende) beantragte, die
angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent zu

widerrufen.

Sie trug im Wesentlichen folgendes vor: D1 offenbare
einen gebauten Kolben mit einem Oberteil aus Stahl und
einem mit dem Oberteil verschraubten Unterteil, das die
Naben beinhaltet, wobeil dieses auch aus Stahl sein kodnne.
Die zu lo6sende Aufgabe sei darin zu sehen, ein Unterteil
bereitzustellen, das den erforderlichen
Festigkeitsanforderungen beil einer gleichzeitig
rationellen Herstellbarkeit gentuge. D2 schlage vor, in
einem Kolben mit Bereichen aus vergutetem Stahl, diesen
durch einen in den Eigenschaften vergleichbaren,
kostengunstigeren AFP Stahl zu ersetzen. Es sei daher
naheliegend, auch In D1 den gunstigeren AFP-Stahl

einzusetzen.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) hat den
Ausftuhrungen der Beschwerdefuhrerin widersprochen und Im
Wesentlichen folgendes vorgebracht: D1 lehre keinesfalls,
das Unterteil aus Stahl herzustellen; diese
Entgegenhaltung offenbare lediglich, das Unterteil aus
Gusseisen zu fertigen. D2 offenbare keinen gebauten
Kolben, bei dem das Unterteil ausschliell3lich aus AFP-
Stahl bestehen konnte. Folglich konne auch eine
Kombination von D1 und D2 nicht zum beanspruchten
Gegenstand fuhren.

Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde

zuriuckzuweisen.
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Im schriftlichen Verfahren hatte die Beschwerdegegnerin
angekundigt, in der mundlichen Verhandlung
moglicherweise hilfsweise geanderte Anspriche vorzulegen.
Hilfsantrage sind jedoch auch wahrend der mundlichen
Verhandlung nicht eingereicht worden, und am Schluss der
mindlichen Verhandlung hatte die Beschwerdegegnerin
beantragt, die Beschwerde zurickzuweisen. Nach
Verkindung der Entscheidung hat die Beschwerdegegnerin
gefragt, wie die Kammer die Hilfsantrage beurteile. Ihr
wurde mitgeteilt, dass keine vorgelegt wurden und sich
daher auch keine Hilfsantrage im Verfahren befanden,
uber welche eine Entscheidung hatte getroffen werden

konnen.

Entscheidungsgrinde

1.

2.

2.1

2.2
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Die Beschwerde ist zuléssig.

Erfinderische Tatigkeit:

Im Einklang mit den Parteien halt auch die Kammer D1 fur

den nachstkommenden Stand der Technik.

D1 offenbart einen gebauten Kolben mit einem Oberteil (1)
aus Stahl und einem mit dem Oberteil verschraubten
Unterteil (5), das die Naben beinhaltet, und ebenfalls
aus Stahl bestehen kann (Zusammenfassung, Figur 1).

Die Beschwerdegegnerin behauptete, die Verwendung des
Wortes "'Stahl™ in der Zusammenfassung der Patentschrift
D1 seir irrtumlich, insbesondere weil die Zusammenfassung
in Widerspruch zum Patentanspruch dieser Patentschrift

stinde. Im Patentanspruch sel nur von
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"Eisenbasiswerkstoff" fur das Kolbenunterteil die Rede
und eigentlich kdonne damit nur Gusseilsen gemeint sein.
Dem kann nicht gefolgt werden. Zuerst ist festzustellen,
dass Stahl auch ein Eisenbasiswerkstoff ist und daher
kein Widerspruch zwischen Zusammenfassung und
Patentanspruch dieser Patentschrift vorliegt. Im
Patentanspruch von D1 wird als Material fur das
Kolbenoberteil "Eisenbasiswerkstoff' angegeben, in der
Zusammenfassung aber "'Stahl'. Ein Fachmann wird nicht
daran zweifeln, dass das Oberteil in D1 aus Stahl
bestehen kann, da es bekannt ist, das Oberteil aus Stahl
zu fertigen (siehe z.B. D2). Fur das Unterteil wird
erneut in der Zusammenfassung "'Stahl™ als Werkstoff
angegeben und im Patentanspruch "Eisenbasiswerkstoff.
Daher gibt es fur den Fachmann keinen Grund anzunehmen,
dass jetzt mit "Eisenbasiswerkstoff" nicht mehr "Stahl"
wie in der Zusammenfassung angegeben, sondern Gusseisen
gemeint sein soll, obwohl das Wort "Gusseisen™ in der

gesamten Patentschrift nicht vorkommt.

Der Kolben gemall Anspruch 1 unterscheidet sich demnach
von dem aus D1 bekannten Kolben dadurch dass:

- der fur das Unterteil verwendete Stahl ein
ausscheirdungshartender, ferritisch-perlitischer Stahl
(AFP-Stahl) 1st, und

- Tliessgepresst oder geschmiedet ist.

Die dem angefochtenen Patent zugrundeliegende Aufgabe
kann darin gesehen werden, ein Unterteil bereitzustellen,
das hohen Festigkeitsanforderungen beil einer

gleichzeitig rationellen Herstellbarkeit geniugt
(Streitpatentschriftt, Absatz [0004]).
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Diese Aufgabe wird durch die Verwendung eines AFP-Stahls
fir das Kolbenunterteil geldst.

D2 offenbart einem Kolbenfachmann, bei gebauten Kolben
unter anderem AFP-Stahl eilnzusetzen. Die Eigenschaften
und Wirkungen von diesem bekannten AFP-Stahl kennt der
Kolbenfachmann. Es ist daher naheliegend, AFP-Stahl
entsprechend seiner bekannten Eigenschaften oder
Wirkungen fur das Unterteil des aus D1 bekannten
gebauten Kolbens zu verwenden (sogenannter "analoger
Einsatz", siehe insbesondere T 130/89 ABI. 91, 514).

Ein analoger Einsatz kann zwar erfinderisch sein, wenn
damit eine ablehnende Haltung der Fachwelt uUberwunden
wird.

Aus keiner der im Beschwerdeverfahren zitierten
Druckschriften geht jedoch eine Auffassung des
Kolbenfachmanns hervor, dass Stahl, insbesondere ein
AFP-Stahl, nicht bei einem unteren Bereich eines Kolbens
eingesetzt werden koénnte. Insbesondere in den von der
Beschwerdegegnerin zitierten Stellen aus drei
verschiedenen Veroffentlichungen einer Mahle-Kolbenkunde
geht lediglich hervor, dass ein anderer Werkstoff als
Stahl fur das Unterteil des gebauten Kolbens bevorzugt
wird ('vorzugsweise'™). Daruber hinaus lehrt D1, dass als
Werkstoff fur das Unterteil Stahl verwendet werden kann.

Die Beschwerdegegnerin hat in dieser Hinsicht ausgefihrt,

dass folgende Beweisanzeichen einer erfinderischen
Tatigkeit vorlagen:

- wirtschaftlicher Erfolg,

- Uberraschende Wirkung/unerwartetes Ergebnis (leichte
Herstellbarkeit und hohe Festigkeit, technische und
wirtschaftliche Uberlegenheit)
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- lange bestehendes Bedurfnis, und
- Vorurteile der Fachwelt.

Leichte Herstellbarkeit, hohe Festigkeit und niedrige
Kosten sind jedoch bekannte Eigenschaften des AFP-Stahls,
die 1n D2 bereits angesprochen werden. Ein kommerzieller
Erfolg kann ein Naheliegen aufgrund des vorhandenen
Stands der Technik nicht kompensieren.

Des Weiteren sind wirtschaftlicher Erfolg, das Bestehen
eines langen unbefriedigten Bedurfnisses oder eines
Vorurteils der einschlagigen Fachwelt nicht nachgewiesen

worden.

Des weilteren bezieht sich D2 unter anderem auch auf die
Herstellung von gebauten Kolben (Spalte 1, Zeilen 24 bis
26) . Dieser Druckschrift liegt die Aufgabe zugrunde,
einen kostenglunstiger zu verarbeitenden Werkstoff als
den Uberwiegend eingesetzten Chrom-Molybdan-Stahl
42CrMo4 mit vergleichbar guten Eigenschaften einzusetzen
(Spalte 1, Zeilen 12 bis 15). Gelost wird diese Aufgabe
durch die Verwendung eines AFP-Stahls (Spalte 1,

Zeilen 16 bis 19).

Die in D2 vermittelte Lehre ist somit darin zu sehen,
fir die Fertigung der Teile eines gebauten Kolbens, die
aus geschmiedetem Stahl sind, AFP-Stahl zu verwenden.

Es war deshalb fur einen Kolbenfachmann naheliegend,
sich beil einem aus D1 bekannten gebauten Kolben diese
Lehre zunutze zu machen und fur das Unterteil aus Stahl
einen AFP-Stahl zu verwenden, der bei vergleichbar guten
Eigenschaften kostengunstiger als der ublich eingesetzte
Stahl 1i1st.
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2.6 Die Beschwerdegegnerin hat die Auffassung vertreten, D2
lehre nur das Oberteil (Kolbenboden) aus AFP-Stahl
herzustellen.

Obwohl dies fur die von D2 vermittelte Lehre ohne Belang
ist, trifft diese Behauptung nicht zu.

D2 sieht als Einsatzgebiete fTir die darin offenbarte
Erfindung sowohl Gelenkkolben als auch gebaute Kolben
vor (Spalte 1, Zeilen 20 bis 26). Der Patentanspruch
dieser Patentschrift verlangt, dass auch an den Naben
AFP-Stahl eingesetzt wird. In gebauten Kolben sind die
Naben im Kolbenunterteil angebracht. Somit offenbart D2,

auch Teile des Unterteils aus AFP-Stahl zu fertigen.

2.7 Folglich, beruht der Gegenstand des Anspruchs 1 wie

erteilt nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das Patent wird widerrufen.

Der Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:
A. Counillon M. Ceyte
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