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Die am 22. April 2004 unter gleichzeitiger Zahlung der
vorgeschriebenen Geblhr eingegangene und am 25. Juni
2004 begrindete Beschwerde der Einsprechenden OII:

VAW IMCO Guss und Recycling GmbH richtet sich gegen die
Entscheidung der Einspruchsabteilung, die am 25. Februar
2004 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch
gegen das Patent Nr. 0 853 133 zurlckgewiesen wurde

(Artikel 102 (2) EPU).

Der angefochtenen Entscheidung lagen die erteilten
Ansprliiche 1 und 2 zugrunde, wobei der unabhingige

Anspruch 1 wie folgt lautet:

"1l. Verwendung einer Aluminiumlegierung bestehend aus
5,4 bis 5,8 Gew.% Magnesium
1,8 bis 2,5 Gew.% Silizium
0,5 bis 0,9 Gew.% Mangan
max. 0,2 Gew.% Titan,
max. 0,15 Gew.% Eisen
sowie Aluminium als Rest mit weiteren Verunreinigungen
einzeln max. 0,02 Gew%, insgesamt max. 0,2 Gew.%, zum
Druckgiessen, fir das Thixocasting oder das

Thixoschmieden."

Im Einspruchsverfahren war unter anderem die folgende

Druckschrift berlicksichtigt worden:

D1: JP-A-01149938 und Patent Abstracts of Japan

(in Englisch)

Dle: Ubersetzung von JP-A-01149938 ins Englische
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Die Einspruchsabteilung begrlindete ihre Entscheidung
damit, daf? die anspruchsgemafy verwendete Aluminium-
legierung gegeniiber dem nachstkommenden Stand der
Technik D1 sich durch hbéhere Gehalte an Magnesium und
Mangan, aber auch durch die Abwesenheit von Beryllium
unterscheide und der Anmeldungsgegenstand deshalb neu
sei. Da die genannten Druckschriften keinen Hinweis an
den Fachmann zur Lbsung der patentgemaflen Aufgabe
enthielten, namlich eine verbesserte Entformbarkeit der
Gussstlcke zu erreichen, habe es nicht nahe gelegen, den
aus Druckschrift D1 bekannten Werkstoff
legierungstechnisch in die in Anspruch 1 genannte

Zusammensetzung zu andern.

Erganzend zu ihrer Stellungnahme zu den in der
Beschwerdebegriindung vorgetragenen Argumenten legte die
Patentinhaberin mit Schreiben vom 24. Mai 2006 eine
vergleichende Versuchsreihe zum Beleg vor, daf? steigende
Mangangehalte in der anspruchsgemafs verwendeten
Legierung keinen negativen Einfluss auf die Dehnung

ausutben.

Hinsichtlich der von der Kammer anberaumten mindlichen
Verhandlung teilten die Einsprechenden OI CORUS
Aluminium Voerde GmbH und OIII Bayerische Motorenwerke
Aktiengesellschaft in ihren Schreiben vom 6. April 2006
bzw. vom 21. Juni 2006 mit, daf’ sie an der mindlichen

Verhandlung nicht teilnehmen werden.

Am 29. Juni 2006 fand vor der Kammer eine mindliche
Verhandlung statt, an deren Ende die Antragslage wie

folgt war:
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- Die Beschwerdefihrerin (Einsprechende OII) beantragte
die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den

Widerruf des europaischen Patents 0 853 133.

- Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte

die ZuriGckweisung der Beschwerde.

Die Beschwerdefiihrerin argumentierte wie folgt:

Druckschrift Dle offenbare - wenn auch in breiteren
Bereichen - bereits die Zusammensetzung der
beanspruchten Al-Mg-Si-Mn Legierung zum HochdruckgiefRen,
wobei die damit hergestellten Bauteile im Gusszustand,
d.h. ohne Warmebehandlung, gute mechanische
Eigenschaften aufwiesen. Das Bespiel 4 in Tabelle 1
komme der anspruchsgemafd verwendeten Legierungs-
zusammensetzung sehr nahe. Dem Fachmann seien die
Wirkungen der einzelnen Legierungselemente Mg, Si, Mn,
Ti etc im Wesentlichen bekannt, und Druckschrift D1
beschreibe deren Einfluss auf die Werkstoffeigenschaften
auch im Detail. Deshalb lage es im Bereich
fachmdnnischen Kd&nnens, z.B. den Anteil an Mn von
Beispiellegierung 4 zu erhdhen, wenn hdhere
Festigkeitswerte des Bauteils gefordert wlrden. Nichts
in Druckschrift Dle rate dem Fachmann davon ab, den
Mn-Anteil der in Tabelle 1 genannten Beispiele innerhalb
des genannten Bereichs zu verandern, z.B. von 0.4% auf
0.5 oder 0.6% zu erhdhen. Im Ubrigen sei die von der
Patentinhaberin vorgebrachte Behauptung, eine bessere
Entformbarkeit und Gestaltsfestigkeit werde nur durch
einen auf 0.5 bis 0.9% eingeschréankten Mn-Gehalt erzielt,
hinsichtlich der in der Stammanmeldung EP-A-0 792 380
getroffenen Aussagen, auf welche die vorliegende

Anmeldung ja zurlUckgehe, sehr fraglich. Nach der Lehre
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der Stammanmeldung liefen sich die in Spalte 2, Zeile 28
bis 34 genannten Eigenschaften, insbesondere die
verbesserte Entformbarkeit, auch mit sehr viel hdéheren
Mangangehalten von 0.5 bis 2.0% erreichen. Dieser
Bereich stimme jedoch mit dem in Dle genannten
Manganbereich von 0 bis 2.0% weitgehend Uberein. Daher
nehme die Gesamtoffenbarung von Dle den

Anspruchsgegenstand neuheitsschadlich vorweg.

Die Patentinhaberin argumentierte wie folgt:

Die patentgemaf verwendete Al-Legierung erfille die
Kriterien fUr die Neuheit einer Auswahl aus der Lehre
von Druckschrift Dle. Der im Patent ausgewahlte
Legierungsbereich sei gegenliber dem bekannten breiten
Bereich eng, und Bespiel 4 liege davon genlgend weit
entfernt. Durch den ausgewahlten Bereich liefden sich
druckgegossene Werkstlicke erzeugen, die nicht in der
Form klebten, d.h. die eine bessere Entformbarkeit und
eine hohe Gestaltsfestigkeit besdflen. Die Schllisselrolle
zur Verbesserung der genannten Eigenschaften falle dem
Mn-Anteil von 0.5 bis 0.9% in der anspruchsgemaf
verwendeten Al-Legierung zu, wohingegen das Mg keinen
wesentlichen Einfluss darauf auslbe. Entformbarkeit und
Gestaltsfestigkeit seien aber in Entgegenhaltung Dle gar
nicht angesprochen. Es trafe zwar zu, daf die
Stammanmeldung einen breiteren Mn-Bereich ausweise, doch
habe sich erst spater der jetzt genannte engere
Mn-Bereich als besonders vorteilhaft auf die
Entformbarkeit und Gestaltsfestigkeit herausgestellt.
Beil der Nacharbeitung der Lehre von Dle hatte der
Fachmann keine Motivation gefunden, den Mn-Anteil von
0.4%, den die meisten Beispiele aufwiesen, auf den

patentgemafen Wert von 0.5 bis 0.9% zu erhdhen.
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Insbesondere belege das in Dle, Tabelle 1 genannte
Vergleichsbeispiel 12 mit 1.5% Mn, daf3 erhdhte
Mn-Gehalte zu einem drastischen Abfall der Dehnung o
fihrten (Tabelle 2). Der Fachmann wlrde deshalb nicht im
patentgemaffen Bereich von 0.5 bis 0.9% Mn arbeiten. Wie
die Vergleichsversuche zeigten, trete ein Abfall der
Bruchdehnung bei der beanspruchten Legierungs-
zusammensetzung jedoch nicht auf. Die Neuheit des
Gegenstandes von Anspruch 1 gegeniiber der Lehre von

Druckschrift Dle sei deshalb gegeben.

Entscheidungsgrinde

1361.D

Die Beschwerde ist zulassig.

Neuheit

In der breitesten Form besteht die in Entgegenhaltung
Dle genannte Legierung aus 3.0 bis 6.0% Mg, 0.3 bis 2.5%
Si, 0 bis 0.2% Zn, einem oder mehreren Elementen aus

0 bis 2.0% Mn, 0.001 bis 0.01% Be, 0.03 bis 0.40% Ti
sowie dem Rest Aluminium und unvermeidlichen
Verunreinigungen (siehe Dle, Anspruch 1, Seiten 2, 3:
Means to solve the problems). Die Zusammensetzung der
patentgemafen Al-Legierung wird durch die aus Dle
bekannte Legierungszusammensetzung breit Uberlappt. Die
bekannte Legierung wird zur Herstellung druckgegossener
Bauteile (Automobilteile, Rader etc), welche ohne
nachfolgende Warmebehandlung ausreichende mechanische
Eigenschaften aufweisen, verwendet. Der in den
Ansprlichen 1 und 2 genannte Verwendungszweck der
patentgemaffen Legierung ist damit durch die Lehre wvon

Druckschrift Dle bereits eindeutig vorbeschrieben.
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Es ist deshalb die Frage zu beantworten, ob die in
Anspruch 1 des Streitpatents ausgewiesenen Gehalts-
bereiche fir Mg, Si und Mn der anspruchsgemaf’
verwendeten Al-Legierung die Kriterien fir die Neuheit
einer Auswahl erfiillen und damit die Neuheit gegenlber
der Lehre von Dle begrinden kdnnen. Nach der
Rechtssprechung der Beschwerdekammern des EPA, 2.
Auflage 2001, I.C.4.2.1 mUssen dafir folgende

Bedingungen erfillt sein:

a) der ausgewdhlte Teilbereich muf3 eng sein;

b) er muf? gentigend Abstand von dem - etwa durch
Beispiele belegten - bevorzugten bekannten Bereich

haben;

c) der ausgewahlte Bereich darf kein willklrlich
gewdhlter Ausschnitt aus dem Vorbekannten, also keine
bloRe Ausfihrungsform der Vorbeschreibung sein,
sondern muss zu einer neuen Erfindung fihren

(gezielte Auswahl) .

Da die Gehaltsbereiche ftr Mg, Si, und Mn im
vorliegenden Fall gegenliber den in Dle genannten
Bereichen zweifellos eng sind, bleibt festzustellen, ob

auch das zweite und dritte Kriterium erfullt sind.

Durch einen Si-Gehalt zwischen 0.3 und 2.5% werden bei
der aus Dle bekannten Legierung feine eutektischen
Kbrner aus Mg,Si gebildet und damit die GieRbarkeit und
Festigkeit der druckgegossenen Legierung verbessert,
ohne gleichzeitig die Bruchdehnung wesentlich zu

verschlechtern. Neben den genannten Elementen Mg und Si
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kann die aus Dle bekannte Legierung wahlweise noch
mindestens eines der Elemente Mangan, Titan und/oder
Beryllium enthalten. Letzteres hat insbesondere die
Aufgabe, das Magnesium vor unerwlnschter Oxidation zu
schiitzen (siehe Dle, Seite 4). Die Wirkung der
Komponenten Mn, Ti und auch des Be, wie sie unter
anderem in Druckschrift Dle, Seiten 3 und 4 (Function)
und auch in technischen Lehrblichern geschildert werden,
sind dem auf dem Gebiet der Aluminiumlegierungen
bewanderten Metallurgen bekannt. Mangan ist das erste
der als Wahlkomponenten genannten Elemente, und alle
Beispiele in Dle, Tabelle 1 belegen, daf? diese
Legierungskomponente immer vorhanden ist. Das gleiche
gilt flr Titan. Bei der Nacharbeitung der Lehre von Dle
wlrde der Fachmann somit zu allererst eine Al-Legierung
herstellen, die neben Mg und Si stets auch die Elemente
Mn und Ti enth&lt. Insbesondere kommt die mit einem
Druck von 1000 kg/cm®? vergossene Legierung No. 4 mit 5.0%
Mg, 2.2% Si, 0.4% Mn, 0.15% Ti, 0.002% Be, 0.003% Zn,
Rest Al dem Anspruchsgegenstand des Patents sowohl von
der Zusammensetzung als auch von den erreichten
mechanischen Eigenschaften nahe. Die Anteile von Si und
Ti liegen innerhalb und die Anteile von Mg und Mn knapp
auRerhalb der anspruchsgemaffen Grenzen dieser
Komponenten. Zugfestigkeit op, Ry, Dehngrenze 6y.2, Rpo.2
und elongation & (Bruchdehnung As) entsprechen in etwa

den Werten des einzigen im Patent genannten Beispiels:

Beispiel Patent: Dle, Beigpiel 4:
As = 17,2% 12,6%

Rpo.2= 180 N/mm* = 18,35 kg/mm’ 18,3 kg/mm?
Rmn = 314 N/mm®* = 32,0 kg/mm’ 29,9 kg/mm*.
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Aufgrund der oben genannten Gegebenheiten hat nach
Ansicht der Kammer der im Streitpatent ausgewdhlte
Legierungsbereich deshalb nicht gentigend Abstand von
Beispiel 4, welches den aus Dle bekannten Bereich belegt.
Die zweite Bedingung flUr die Neuheit einer Auswahl ist

deshalb nicht erfullt.

Die Kammer kann sich auch nicht der Ansicht der
Patentinhaberin anschliefRen, der Fachmann wirde bei der
Nacharbeitung der Lehre und der Beispiele von Dle
Mn-Anteile von mehr als 0.4% ausschliefRen, da diese die
Bruchdehnung der Gussteile verschlechterten. Die Lehre
der Entgegenhaltung Dle beschrankt sich eindeutig nicht
nur auf den in den Beispielen genannten Wert von 0.4% Mn,
sondern erstreckt sich auf den gesamten Bereich von

0 bis 2.0% Mn, in dem der Fachmann arbeiten kann. Es ist
der Entgegenhaltung Dle kein Hinweis an den fachkundigen
Leser zu entnehmen, der ihn veranlassen kdénnte, den im
Streitpatent genannten Bereich von 0.5 bis 0.9% Mn bei
der Ausflihrung der dort offenbarten Erfindung
auszuklammern. Im Gegenteil wird in Dle das Mangan als
ein festigkeitssteigerndes Element beschrieben.
Bekanntermafen sind jedoch erhdhte Festigkeitswerte in
der Regel mit einer abnehmenden Zahigkeit bzw.
Bruchdehnung verbunden (siehe Dle, Seite 3, vorletzter
Absatz: Mn). Auch die von der Patentinhaberin
vorgelegten Vergleichsversuche belegen ein Ansteigen der
Ry und Rpo; Werte mit ansteigenden Mn-Gehalten. Bei der
Ausfihrung der Lehre von Dle wird der Fachmann diese
Zusammenhange berlcksichtigen und die Zusammensetzung
der Al-Legierung dementsprechend anpassen, um das
angestrebte Eigenschaftsprofil des Gussstlcks zu

erreichen.
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Bezlglich der dritten Bedingung (gezielte Auswahl) hat
die Patentinhaberin argumentiert, die aus Dle bekannte
Legierung enthalte keine Angaben Uber die Entformbarkeit
(kein Kleben in der Form) und die Gestaltsfestigkeit
(d.h. die Formstabilitat gegen mdglichen Verzug) . Bei
der patentgemdffen Legierung dagegen lieRen sich diese
Eigenschaften insbesondere durch einen eng begrenzten
Mangananteil von 0.5 bis 0.9% erreichen, wie dies auch

in Absatz [0011l] des Patents klar beschrieben sei.

Diese Aussage trifft zwar zu, jedoch ist sie im Lichte
der in der Stammanmeldung EP-A-0 792 380, Seite 3,
getroffenen Aussagen zu bewerten. Danach werden eine
gute Entformbarkeit und eine hohe Gestaltsfestigkeit mit
einer Al-Legierung bestehend aus 3.0 bis 6% Mg, 1.4 bis
3.5% Si, 0.5 bis 2.0% Mn, max 0.2% Ti, max. 0.15% Fe,
d.h. mit einem sehr viel breiteren Legierungsbereich
ebenfalls erreicht. Diese breiteren Bereiche stimmen in
weiten Teilen mit der in Dle beschriebenen
Aluminiumlegierung Uberein. Das Kleben in der Form wird
deshalb auch mit Mangananteilen von 0.5 bis 2.0%
erreicht, ein Effekt, der somit zwangslaufig auch bei
der aus Dle bekannten Legierung auftritt, auch wenn er

dort nicht ausdrlcklich beschrieben wird.

Was den im Streitpatent genannten, engen Bereich von
0.5 bis 0.9% Mn betrifft so ist weder aus dem
angefochtenen Patent noch aus der Stammanmeldung
erkennbar, daf? damit im Zusammenwirken mit den Ubrigen
Komponenten Mg und Si ein besonderer Effekt verbunden
ist und dieser Bereich deshalb als gezielte Auswahl zu
bewerten ist. Auch unter Zuhilfenahme der zusatzlichen
Versuche konnte die Patentinhaberin nicht glaubhaft und

Uberzeugend darlegen, daf allein durch die enge
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Beschrankung des Mangangehaltes auf 0.5 bis 0.9% die
oben genannten Eigenschaften erreicht werden kdénnen und
daf® auBerhalb dieses Bereichs, z.B. mit 0.4% Mn oder mit
Anteilen von mehr als 0.9% bis 2.0% Mn dieser Effekt
sehr viel geringer ausgepragt ist oder sogar ganzlich

fehlt.

Aufgrund der genannten Uberlegungen stellt die nach
Anspruch 1 des Streitpatents ausgewdhlte Legierungs-
zusammensetzung keine eigenstandige Lehre dar, sondern
ist lediglich eine mdégliche Ausfihrungsform der aus der
Entgegenhaltung Dle bekannten Lehre. Der Gegenstand von

Anspruch 1 des Streitpatents ist damit nicht neu.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griunden wird entschieden:

Das Patent wird widerrufen.

Der Geschaftstellenbeamte: Der Vorsitzende:

D. Sauter T. Kriner
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