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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

Die Entscheidung iber die Zurlickweisung der Einspruche
gegen das europaische Patent Nr. 1 536 898 wurde am

15. September 2011 zur Post gegeben.

Die Beschwerden der Beschwerdefithrerin I (Einsprechen-
de I - Benteler Automobiltechnik) und der Beschwerde-
fihrerin II (Einsprechende II - BMW) wurden form- und

fristgerecht eingereicht.

Folgende Dokumente, die die im Ergebnis durchgreifende
offenkundige Vorbenutzung betreffen, sind fir die
vorliegende Entscheidung relevant. Soweit weitere Vor-
benutzungen geltend gemacht und zum Beleg dieser
weitere Dokumente vorgelegt wurden, auf denen die
vorliegende Entscheidung jedoch nicht beruht, bleiben

diese unberiicksichtigt und unerwahnt:

D12: Angebotsschreiben der Firma Benteler Automobil-
technik GmbH & Co. KG an die Adam Opel AG wvom
09.02.2000, einschlieRlich Action-Plan
2300080391-B-Saule 3200 "Warmformen";

D15: Abnahmeprotokoll (GP-9 Run @ Rate Summary) der
General Motors European Operations vom
19. Februar 2002;

D20: Prifablaufplan Opel ZB-Verstarkung B-Saule J 3200
ZG-Nr. 24 422 294, Ausgabedatum 06.03.02.

Am 5. April 2016 fand eine mindliche Verhandlung vor

der Beschwerdekammer statt.

Die Beschwerdefilhrerinnen beantragten die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europa-

ischen Patents.
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Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die
Zurlickweisung der Beschwerden, hilfsweise, unter Auf-
hebung der angefochtenen Entscheidung, die Aufrecht-
erhaltung des Patents in geanderter Fassung auf der
Grundlage von Hilfsantrag 1 oder 2, eingereicht mit
Schriftsatz vom 23. Juli 2012.

Der erteilte Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

"Verfahren zur Herstellung eines metallischen Form-
bauteils, insbesondere eines Karosseriebauteils, aus
einem Halbzeug aus einem ungeharteten warmformbarem
Stahlblech mit den folgenden Verfahrensschritten
(Merkmal 1.1):

- aus dem Halbzeug (2) wird durch ein Kaltumformver-
fahren, insbesondere ein Ziehverfahren, ein Bauteil-

Rohling (10) geformt (Merkmal 1.2);

- der Bauteil-Rohling (10) wird randseitig auf eine dem
herzustellenden Bauteil (1) naherungsweise ent-
sprechende Berandungskontur (12') beschnitten (Merkmal
1.3);

- der beschnittene Bauteil-Rohling (17) wird erwarmt
und in einem Warmumform-Werkzeug (23) pressgehéartet
(Merkmal 1.4)."

Die Merkmalsbezeichnungen, Merkmale 1.1 bis 1.4, sind

von der Kammer hinzugefiigt worden.

Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 1 unterscheidet sich wvom
erteilten Anspruch 1 dadurch, dass am Ende des Merkmals

1.3 das Merkmal hinzugefigt wurde, wonach
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"der beschnittene Bauteil-Rohling nadherungsweise die

gewlinschte AuBRenkontur des fertigen Bauteils hat".

Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 2 unterscheidet sich wvom
erteilten Anspruch 1 dadurch, dass er ausschlieBlich
ein Verfahren "zur Herstellung eines metallischen

Karosseriebauteils" betrifft.

Zur Stutzung ihres Antrags haben die Beschwerde-

fiihrerinnen im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

a) Hauptantrag und Hilfsantrag 1

Benteler habe beginnend im Jahr 2000 auf ihrem
Betriebsgelande eine Warmformlinie zur Herstellung von
Karosseriebauteilen unter Anwendung eines Verfahrens
mit allen Verfahrensschritten von Anspruch 1 des
Streitpatents betrieben. Seit dem Jahr 2001 habe sie
fir die Adam Opel AG unter Anwendung dieses Verfahrens
B-Sdulen J 3200 fur das Fahrzeug Opel Epsilon
gefertigt.

Die Adam Opel AG sei nicht zur Geheimhaltung verpflich-
tet gewesen und damit Mitglied der Offentlichkeit. Es
liege nicht nur keine explizite Geheimhaltungsverein-
barung vor, sondern es gabe auch keinen Grund, eine
stillschweigende Geheimhaltungsvereinbarung anzunehmen.
Es habe sich nédmlich bei dem Herstellungsverfahren fur
die Epsilon B-Sdule nicht um eine gemeinsame Ent-
wicklungskooperation zwischen Opel und Benteler
gehandelt, bei der womdglich eine stillschweigende
Geheimhaltungspflicht angenommen werden konne, sondern
vielmehr um eine Anfrage von Opel und ein Angebot von
Benteler, wie ein bestimmtes Bauteil moglichst effi-
zient hergestellt werden konne. Dabei habe Benteler ein

wirtschaftliches Interesse gehabt, dieses Verfahren
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6ffentlich bekannt zu machen und an andere Auto-
hersteller zu liefern. Wenn Uberhaupt hatte eine
implizite Geheimhaltung lediglich die Form des her-
zustellenden Teils betreffen konnen, nicht aber dessen
Herstellungsverfahren. Da also weder eine explizite
noch eine implizite Geheimhaltungsvereinbarung des Her-
stellungsverfahrens unterstellt werden konnen, stelle
das offenkundig vorbenutzte Verfahren Stand der Technik
nach Artikel 54 (2) EPU dar.

Das in Anspruch 1 beschriebene Verfahren schlieBe nicht
aus, dass im Anschluss zu den beanspruchten Verfahrens-
schritten ein anschlieBender Schneideschritt statt-
finde. Der Anspruchswortlaut verlange lediglich, dass
der Rohling auf eine dem herzustellenden Formbauteil

naherungsweise entsprechende Randkontur beschnitten

werde. Auch die Beschreibung gebe an, dass nach dem
Schneiden anndhernd die gewlUnschten MalBe gegeben seien,

bzw. naherungsweise die gewlinschte AuBenkontur erreicht

werde. Somit konne nicht einmal implizit in den
Anspruchswortlaut gelesen werden, dass ein nach dem
Harten erfolgendes Schneiden beim beanspruchten Ver-
fahren ausgeschlossen sei. Da das vorbenutzte Verfahren
die Verfahrensschritte 1.1 bis 1.3 beinhalte, nehme es
den Gegenstand des Anspruchs 1 gemall Hauptantrag und

Hilfsantrag 1 neuheitsschaddlich vorweg.

b) Hilfsantrag 2

Da das vorbenutzte Verfahren ein Verfahren zur Her-
stellung der B-S&dule eines Autos, also eines metalli-
schen Karosseriebauteils betreffe, galten fir diesen

Antrag dieselben Uberlegungen wie fiir den Hauptantrag.
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Zur Stutzung ihres Antrags hat die Beschwerdegegnerin

im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

a) Hauptantrag

Zwar sel keine explizite projektbezogene Geheimhaltung
zwischen Benteler und Opel belegt worden, doch bildeten
die beiden Firmen eine Entwicklungspartnerschaft, ein
Umstand, der nach der allgemeinen Erfahrungspraxis eine
stillschweigende Geheimhaltungsvereinbarung impliziere.
Dies sei umso mehr der Fall, da Opel ein Interesse
daran habe, dass das gemeinsam entwickelte, kosten-
ginstige Herstellungsverfahren nicht auch von anderen
Firmen, also von Konkurrenten, eingesetzt werde.
Folglich konne davon ausgegangen werden, dass eine
stillschweigende Geheimhaltungsvereinbarung vorliege.
Zudem koénne ein Informationsempfanger nicht als Offent-
lichkeit betrachtet werden (siehe T1081/01, Punkt 7),
falls, wie im vorliegenden Fall, zur Zeit des Informa-
tionsaustauschs eine besondere Beziehung zwischen dem
Informationsgeber und dem Informationsempfanger gegeben

war.

Folglich stelle die angebliche Vorbenutzung keinen
Stand der Technik im Sinne des Artikels 54 (2) EPU dar.

Selbst unter der Annahme, dass sie als Stand der
Technik nach Artikel 54 (2) EPU anzusehen sei, offen-
bare sie nicht den Gegenstand des Anspruchs 1. Dieser
verlange namlich implizit, dass nach dem Hartungs-
prozess kein Nachschneiden mehr erforderlich sei. Dies
sei auch den Absatzen [0009], [0010], [0031] und [0034]
der Patentschrift zu entnehmen. Hier werde namlich
unterstrichen, dass gerade durch das nach dem Kalt-
umformen stattfindende Schneiden die Randkontur, bzw.

die AuBenkontur entstehe. Falls nach dem Harten noch
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ein Schneiden stattfinde, so entstinde nach dem Kalt-
umformen keine AuBenkontur des fertigen Bauteils,
sondern eine Kontur, die am fertigen Bauteil gar nicht
mehr existiere. Somit sei ein nachtrédgliches Schneiden

vom beanspruchten Verfahren implizit ausgeschlossen.

Da das angeblich vorbenutzte Verfahren hingegen ein an
das Pressharten anschlieBende Laserschneiden vorsehe,

sel der Gegenstand des Anspruchs 1 neu.
b) Hilfsantrdage 1 und 2

Das in Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 eingefigte Merkmal
stelle unmissverstandlich klar, was unter dem Begriff
Randkontur zu verstehen sei. Da diese der AuBenkontur
des fertigen Teils entspreche, schlieBe das beanspruch-
te Verfahren einen auf das Pressharten folgenden

Schneideschritt aus.

Da das in der offenkundigen Vorbenutzung beschriebene
Verfahren ein an das Presshdrten anschlielBendes Laser-
schneiden vorsehe, sei zumindest der Gegenstand des

Anspruchs 1 gemal Hilfsantrag 1 neu.

Hilfsantrag 2 schranke das beanspruchte Verfahren auf
ein Verfahren "zur Herstellung eines metallischen

Karosseriebauteils" ein.
Entscheidungsgriunde
1. Offenkundige Vorbenutzung
1.1 Die Beschwerdefilhrerin I hatte urspringlich mehrere

offenkundige Vorbenutzungen geltend gemacht, von denen

fiir die vorliegende Entscheidung lediglich die auf die
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Dokumente D12, D15 und D20 gestiitzte Vorbenutzung rele-

vant ist, die im Folgenden diskutiert wird.

Vor dem Prioritdtsdatum des Streitpatents hat Benteler
ein Verfahren zur Herstellung der B-Saule J 3200 der
Fa. Opel, also eines metallischen Formteils, ent-
wickelt. Dieses in D20 nadher beschriebene Verfahren
wurde am 19. Februar 2002 (siehe D15) wvon Opel ab-
genommen und freigegeben. Dem vom 9. Februar 2000
datierten Angebot D12 (siehe insbesondere Seiten 5 und
9) ist zu entnehmen, dass durch das Verfahren allge-
meine Toleranzen von £ 3 mm zu erzielen sind, bevor das
Bauteil durch Laserschneiden auf sein endgiiltiges MaR

gebracht wird.

Es ist unstreitig, dass keine projektbezogene, expli-
zite Geheimhaltungspflicht beziiglich der geltend

gemachten offenkundigen Vorbenutzung vorliegt.

Die Beschwerdegegnerin vertritt jedoch die Meinung,
dass man aus der allgemeinen Erfahrungspraxis aufgrund
der gemeinsamen Entwicklung davon ausgehen miisse, dass
zumindest eine stillschweigende Geheimhaltungspflicht
anzunehmen sei. Dies sei umso mehr der Fall, da Opel
ein Interesse daran habe, das preisglinstige Her-
stellungsverfahren anderen Autoherstellern nicht zur

Verfiugung zu stellen.

Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass wvon einer
stillschweigenden Geheimhaltungspflicht dann aus-
gegangen werden kann, wenn beide Vertragspartner, bzw.
der Informationsgeber und der Informationsempfanger ein
Interesse an der Geheimhaltung der gemeinsamen Entwick-

lung haben.
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Im vorliegenden Fall hatte aber jedenfalls die Fa.
Benteler kein Interesse daran, das von ihr vorgeschla-
gene Verfahren geheim zu halten. Im Gegenteil sei es
fir sie von Vorteil, mit mdéglichst vielen Firmen ins
Geschaft zu kommen, denn nur so kdnnten sich die

Entwicklungskosten amortisieren.

Dieses Vorbringen der Beschwerdefihrerin wurde auch vom
Zeugen Geringhoff in seiner Aussage vor der Einspruchs-
abteilung, ausdricklich und mehrfach bestdtigt. Der
Zeuge hat zudem erklart, dass das Herstellungsverfahren
auch BMW und Daimler vorgestellt wurde. Somit ist das
Verfahren zur Herstellung der B-Sdule nicht als eine
gemeinsame Projektentwicklung von Benteler und Opel zu
betrachten, sondern lediglich als Ergebnis einer
iblichen geschédftlichen Beziehung (siehe Angebot, D12).
Eine etwaige andere allgemeine Erfahrungspraxis, wie
von der Beschwerdegegnerin rein pauschal behauptet,
ware allenfalls als eine widerlegbare Vermutung zu
werten. Angesichts der klaren, glaubhaften Aussagen des
Zeugen, und der dargelegten Umstande eines normalen
Geschédftverhaltnisses, ist diese Vermutung zur
Uberzeugung der Kammer jedenfalls widerlegt. Die
anderslautende Wirdigung seitens der Einspruchs-
abteilung in der angefochtenen Entscheidung, der Zeuge
habe lediglich "die Meinung" in "pauschaler Weise"
geduRert, findet keine Grundlage in der Zeugenaussage
und ist ihrerseits pauschal begrindet. Damit ist die
Beweiswlrdigung der Einspruchsabteilung in sich nicht
schlissig, so dass die Beschwerdekammer ohne erneute
Zeugenvernehmung eine tatsachengestiitzte Wirdigung der

Aussage des Zeugen vornehmen konnte.

Von einer "besonderen Beziehung" zwischen Informations-
empfanger und Informationsgeber im Sinne der Entschei-

dung T 1081/01 kann zwar beziiglich der spezifischen
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Form der fur Opel hergestellten B-Saule ausgegangen
werden, was vom Zeugen auch nicht verneint wurde. Da
das Streitpatent aber das Herstellungsverfahren eines
Bauteils und nicht das spezifische gefertigte Bauteil
betrifft, ist eine diesbezltgliche potentielle still-
schweigende Geheimhaltungspflicht flir die Beurteilung

der Offenkundigkeit des Verfahrens nicht relevant.

Folglich stellt die durch die Dokumente D12, D15 und
D20 und die Zeugenaussage des Zeugen Gehringhoff nach-
gewiesene offenkundige Vorbenutzung Stand der Technik
im Sinne des Artikels 54 (2) EPU dar.

Hauptantrag

Anspruch 1 beschreibt ein Verfahren zur Herstellung
eines metallischen Karosseriebauteils aus einem
Halbzeug aus einem ungeharteten warmformbaren Stahl-
blech mit drei Schritten.

Die Beschwerdegegnerin vertritt die Meinung, dass durch
den Wortlaut des Merkmals 1.3 der Anspruch implizit
ausschlieBe, dass in einem dem Harten anschlieBenden
Verfahrensschritt das Formbauteil erneut randseitig be-
schnitten werden kénne. Dies entspreche auch dem Kern
der Erfindung und sei anhand der Beschreibung, ins-
besondere der Spalte 2, Zeilen 41 bis 44 sowie Zeilen
46 bis 50, Spalte 8, Zeilen 47 bis 51 sowie Spalte 7,
Zeilen 51 bis 53, ersichtlich. Diese Textstellen stell-
ten namlich klar, dass im Verfahrensschritt 1.3 der
Rohling nédherungsweise auf die Aulenkontur (Spalte 2,
Zeile 35-36) des fertigen Bauteils beschnitten werde.
Es konne aber nur dann von der AuBenkontur des Bauteils
die Rede sein, wenn diese nicht noch nachtraglich
bearbeitet werde. Bei einer Nachbearbeitung gehore

namlich die in Schritt 1.3 erzeugte Berandung nicht
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mehr zum fertigen Teil und ko6nne nicht als AuRenkontur

betrachtet werden.

Bei der Beurteilung der Neuheit spielt grundsatzlich
der Anspruchswortlaut und nicht die Beschreibung oder
ein nicht ndher definiertes Kern der Erfindung eine
Rolle. Die Beschreibung kann, allenfalls herangezogen
werden, um unklare Begriffe auszulegen. Wenn, wie im
vorliegenden Fall, der Anspruchswortlaut klar und
eindeutig ist, sollen die dem Fachmann geldufigen
Bedeutungen der Ausdrucke zur Auslegung des beanspruch-

ten Gegenstands dienen.

Im vorliegenden Fall besagt der Anspruch nicht, dass
die dort angegebenen Verfahrensschritte eine abschlie-
Bende Liste der im Herstellungsverfahren vorgesehenen
Schritte darstellen. Dies wird auch dadurch unter-
mauert, dass selbst in der Beschreibung des Streit-
patents weitere Verfahrensschritte vorgesehen sind.
Folglich kénnen zusatzliche Verfahrensschritte nicht
grundsatzlich vom beanspruchten Verfahren ausge-

schlossen sein.

D20 beschreibt offensichtlich ein Verfahren zur Her-
stellung eines metallischen Karosseriebauteils (die B-
Saule J3200) aus einem Halbzeug aus einem ungeharteten
warmformbaren Stahlblech (Merkmal 1.1) mit den

folgenden Schritten:

- aus einem Halbzeug wird durch Kantenumformverfahren
ein Bauteil-Rohling geformt ("Vorformen"; 5. Kast-
chen von oben auf der linken Seite des Fluss-
diagramms)

- der Bauteil-Rohling wird randseitig beschnitten
("Lochen", "Beschneiden"; 5. Kastchen von oben auf

der linken Seite des Flussdiagramms)
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- der beschnittene Bauteil-Rohling wird erwdrmt und
in einem Warmumform-Werkzeug pressgehartet ("Ofen
Erwarmen", "Transfer Ofen-Werkzeug", "Presse End-

Formen u. Verguten").

Streitig ist insoweit allein, ob D20 auch offenbart,
dass die randseitige Beschneidung des Bauteil-Rohlings
"auf eine dem herzustellenden Bauteil ndherungsweise

entsprechende Berandungskontur" durchgefihrt wird.

Wie oben ausgefihrt, schlielt das beanspruchte Ver-
fahren weitere Verfahrensschritte nicht aus, so dass
die nach Schritt 1.3 entstandene Kontur nicht zwingend
die endgliltige Kontur des Bauteils darstellen muss.
AuBerdem verlangt Anspruch 1 lediglich, dass die nach
dem zweiten Schritt entstandene Kontur "naherungsweise"
der Berandungskontur des herzustellenden Teils
entspricht. Der Ausdruck "naherungsweise" ist vage und
muss deswegen breit ausgelegt werden. Nach dem Ergebnis
der Zeugenvernehmung zusammen mit D12 (siehe ins-
besondere Seite 9) haben die Konturen des nach dem
Pressharten entstandenen Bauteils eine Toleranz von

* 3 mm. Dies kann bei der GroRe einer B-Sdule nur dann
erzielt werden, wenn im vorhergehenden Schneideschritt
der Bauteil-Rohling randseitig auf eine dem herzu-
stellenden Bauteil naherungsweise entsprechende
Berandung beschnitten wird. Somit offenbart die offen-
kundige Vorbenutzung auch das Merkmal 1.3 und der

Gegenstand des Anspruchs 1 ist nicht neu.

Hilfsantrag 1

Die unter Punkt 2 aufgefihrte Argumentation trifft auch
fur Hilfsantrag 1 zu, da auch hier nur verlangt wird,
dass "naherungsweise" die AuBlenkontur des fertigen Bau-

teils im zweiten Verfahrensschritt erreicht wird, und
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diese nichts anderes darstellt als die Randkontur des

fertigen Bauteils.

Folglich ist auch der Gegenstand des Anspruchs 1 gemaRB

Hilfsantrag 1 nicht neu.

4. Hilfsantrag 2

Da das vorbenutzte Verfahren, wie Anspruch 1 gemal

das Herstellungsverfahren eines metalli-

Hilfsantrag 2,
ist auch der

schen Karosseriebauteils beinhaltet,
Gegenstand des Anspruchs 1 gemaB Hilfsantrag 2 nicht

neu.

Entscheidungsformel
Aus diesen Griunden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das Patent wird widerrufen.
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Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



