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Sachverhalt und Antrage

I. Mit der am 28. November 2006 zur Post gegebenen
Entscheidung der Priufungsabteilung wurde die Europaische
Patentanmeldung mit der Nummer 04738910.1 zurickgewiesen.
Die Patentanmeldung beruht auf der internationalen
Anmeldung mit der Nummer PCT/DE2004/001496.

1. Die Priufungsabteilung begrindete i1hre Entscheidung damit,
dass der Gegenstand der unabhangigen Anspriche 16 und 21
des einzigen Antrags nicht neu im Sinne von Artikel 54(1)
und (2) EPU 1973 sei. In der Zusammenfassung des
Sachverhalts wies die Prufungsabteilung auf die im
internationalen vorlaufigen Priufungsbericht nach dem PCT
festgestellte Patentfahigkeit des Gegenstands der
Anspriuche 1 bis 15 hin.

I11. Gegen diese Entscheidung legte die Beschwerdefihrerin
(Anmelderin) am 6. Dezember 2006 Beschwerde ein und
entrichtete gleichzeitig die Beschwerdegebihr. Mit der
am 27. Marz 2007 eingegangenen Beschwerdebegrindung
verfolgte die Beschwerdefihrerin thren der angefochtenen
Entscheidung zugrunde liegenden Hauptantrag weiter und

reichte zwei Hilfsantrége ein.

1v. Im Anhang zur Ladung zur mundlichen Verhandlung teilte
die Beschwerdekammer der Beschwerdefuhrerin ihre
vorlaufige Einschatzung der Sachlage mit, wonach keiner
der vorliegenden Antrage gewadhrbar sei. Die Entscheidung
der Prufungsabteilung in Bezug auf den Anspruch 16 des
Hauptantrags sei nach vorlaufiger Beurteilung zutreffend.
Daneben bezog sich die Kammer auf die im
Recherchenbericht genannte, aber von der
Priufungsabteilung nicht bericksichtigte Druckschrift
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D7 : EP-A-0 479 212,

deren Inhalt den Gegenstand des Anspruchs 21 des Haupt-
und ersten Hilfsantrags offenbare. Unter Hinweis auf die
ihr durch Artikel 114(1) EPU 1973 verliehene Befugnis,
weitere Veroffentlichungen iIn das Verfahren einzufiuhren,

verwies die Kammer auf:

D8 : Hydrogen in Metals and Alloys, B.A. Kolachev, Metal
Science and Heat Treatment, Vol. 41, Nos. 3-4, 1999,
und

D9 : Effect of the structure on the cutability of
Titanium alloys, Yu. B. Egorova et al. Metal Science
and Heat Treatment, Vol. 45, Nos. 3-4, March 2003,

Diese schienen die Patentfahigkeit des im
Priufungsverfahren von der Priufungsabteilung fir
patentfahig gehaltenen Gegenstand des Anspruchs 1 und
die eines GroRRteils seiner abhangigen Anspriche,
insbesondere wegen fehlender Neuheit des Gegenstands des
Anspruchs 1, iIn Frage zu stellen.

Am 21. April 2008 fand eine miundliche Verhandlung vor
der Beschwerdekammer statt, in der die
Beschwerdefihrerin beantragte, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf der Basis der
wahrend der Verhandlung eingereichten Anspriche 1 bis 13

zu erteilen.

Der unabhangige Anspruch 1 lautet:

"Verfahren zum Zerspanen eines Werkstucks aus einer

Titan-Basislegierung mit folgenden Schritten:
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a) Befreien des Werksticks zumindest bereichsweise von
Oberflachenoxiden und/oder weilteren Deckschichten, und
anschlielRendes

b) Erhitzen des Werkstiucks In einer wasserstoffhaltigen
Atmosphare, die unter einem Druck von etwa 5-10° Pa steht,
auf eine Gluhtemperatur von etwa 973 K, wobei das
Werkstiuck Wasserstoff aufnimmt;

c) Abkihlen des Werksticks, in der wasserstoffhaltigen
Atmosphare

d) spanabhebende Bearbeitung des Werkstilcks;

e) Erhitzen des Werksticks in einer wasserstofffreien

Atmosphéare, wobei Wasserstoff herausgeldst wird.

Der unabhangige Anspruch 13 lautet:

"TiAl6V4-Legierung mit einem Anteil von 0,3-1,5 Atom-%
Lanthan, das im Grundgefige vollstdndig ausgeschieden
iIst und die Ausscheidungen nahezu reines Lanthan sind,
die Partikel eine durchschnittliche GrofRe von 12 um
haben, die Verteilung der Lanthanausscheidungen auf die
Korngrenzen und das Korninnere zwischen den Dendriten
des Gussgeflges beschrankt sind und Sauerstoff und

Stickstoff nicht nachweisbar sind."

VIl. Als Grundlage fir die vorgenommenen Anderungen nannte
die Beschwerdefuhrerin folgende Stellen der
ursprunglichen internationalen Patentanmeldung:
Anspruch 1 beruhe auf dem urspringlichen Anspruch 1
erganzt durch die Merkmale der abhangigen Anspriche 3, 4,
6 und 12. Die zusatzlichen Merkmale Im abhangigen
Anspruch 12 und im unabhangigen Anspruch 13, die auf die
ursprunglichen Anspriche 16 und 17 bzw. 21 zurickgingen,
stammten aus der urspriunglichen Beschreibung, Seite 10,
Zeile 22 bis Seite 11, Zeile 1.
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Die Beschwerdefuhrerin fuhrte weiter aus, dass weder D8
noch D9 das Merkmal a) und die im Merkmal b) enthaltenen
Gluh-Bedingungen des Anspruchs 1 offenbarten, so dass
sein Gegenstand neu sei (Artikel 54 EPU 1973). Ebenso
seil die Im Anspruch 13 definierte Struktur des Lanthan-
Anteils in der Titan-Legierung weder aus D7 noch aus
irgendeinem anderen im Verfahren befindlichen Dokument

bekannt, so dass auch sein Gegenstand neu sei.

Entscheidungsgrinde
1. Die Beschwerde ist zulassig.
2. Zulassigkeit des verspatet vorgelegten Hauptantrags

Nach Artikel 13(1) der Verfahrensordnung der
Beschwerdekammern (VOBK) steht es im Ermessen der Kammer,
Anderungen des Vorbringens eines Beteiligten nach
Einreichung seiner Beschwerdebegrindung zuzulassen und

zu bericksichtigen. Bei der Ausubung des Ermessens

werden insbesondere die Komplexitat des Vorbringens, der
Stand des Verfahrens und die gebotene Verfahrenstkonomie

beriucksichtigt.

Die Anderungen erfolgten wiahrend der mundlichen
Verhandlung, also zu einem extrem spaten Zeitpunkt. Aus
Grinden der Verfahrensokonomie konnen Anderungen in

einem so spaten Verfahrensstadium ausnahmsweise dann
zugelassen werden, wenn stichhaltige Grunde fur die
Zulassung sprechen, zum Beispiel wenn sie als Reaktion
auf Einwdnde der Kammer oder der Einsprechenden erfolgen,
der Diskussionsrahmen durch sie nicht ausgedehnt wird
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und sie eindeutig gewahrbar sind (vgl. Rechtsprechung
der Beschwerdekammern, 5. Auflage 2006, VI1.D.14.2).

Die Anderungen an den Anspriichen wurden in Erwiderung
auf erstmals von der Kammer in ihrer Mitteilung im
Anhang der Ladung und in der mundlichen Verhandlung
erhobene Einwande vorgenommen. Diese Einwéande beruhten
dabei auf Stand der Technik, der im erstinstanzlichen
Verfahren noch nicht berucksichtigt war (D7) bzw. noch
nicht vorlag (D8, D9). Der eingefihrte Stand der Technik
lielB erhebliche Zweifel an der Patentfahigkeit der mit
der Beschwerdebegrindung weiter verfolgten
Patentanspriche, insbesondere des von der
Priufungsabteilung offenbar fur patentfahig gehaltenen
Anspruchs 1, aufkommen. Unter diesen Umstanden musste
der Beschwerdefuhrerin Gelegenheit gegeben werden, diese
Einwande durch geeignete Anderungen auszuraumen. Da die
gednderten Anspriche, wie unten im Einzelnen dargelegt,
den Erfordernissen des EPU geniigen, soweit eine
Uberpriufung im gegenwartigen Beschwerdeverfahren

stattfindet, werden sie zugelassen.

Artikel 123 (2) EPU

Anspruch 1 beruht auf dem urspringlichen Anspruch 1.
Merkmal a), das neu in den Anspruch aufgenommen wurde,
geht auf den urspriunglichen abhangigen Anspruch 12
zuruck. Merkmal b) des Anspruchs 1 beruht auf dem
ursprunglichem Merkmal a), erganzt durch die Merkmale
der urspriunglichen Anspriche 3 und 4. In das Merkmal c¢),
das auf dem urspringlichen Merkmal b) basiert, wurde das
Merkmal des urspringlichen Anspruchs 6 aufgenommen. Die
Anderungen des Anspruchs 1 erfullen somit das
Erfordernis des Artikels 123 (2) EPU.
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Der unabhangige Anspruch 13 beruht auf dem

ursprunglichen Anspruch 21. Es wurde der Lanthananteil

In der Legierung eingeschrankt und zusatzlich weitere
Eigenschaften des Lanthans Im Legierungsgeflige angegeben.
Der aus den Anderungen resultierende Gegenstand ist auf
Seite 10, Zeile 22 bis Seite 11, Zeile 1 urspringlich
offenbart. Diese Anderungen erfillen daher das
Erfordernis des Artikels 123 (2) EPU.

Der vom Anspruch 1 abhangige Anspruch 12 geht auf die
ursprunglich eingereichten Anspriche 16 und 17 zurick
und wurde durch die ebenfalls in den Anspruch 13
aufgenommenen Merkmale ergénzt. Auch hier ist das
Erfordernis des Artikels 123 (2) EPU erfullt.

Artikel 84 EPU 1973

Die Kammer hat keine Bedenken hinsichtlich der
Erfordernisse des Artikels 84 EPU 1973, da die Anspriiche
klar sind und von der Beschreibung gestitzt werden.

Artikel 54 EPU 1973

D8 und D9 ist zu entnehmen, dass die Schnittkraft an
Werksticken aus Titan-Legierungen herabgesetzt werden
kann, wenn das Werkstick vor der spanenden Bearbeitung
mit Wasserstoff beladen wird (z.B. D8, Seite 96, rechte
Spalte vierter und funfter Absatz).

D8 und D9 enthalten keine Angaben Uber die Behandlung
des Werkstiucks vor und uber die Bedingungen bei dem
Beladen mit Wasserstoff. Insbesondere sind das Merkmal a)
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und die Temperatur- und Druck-Bedingungen des Merkmals b)
weder in D8 noch in D9 offenbart.

Wie bereits Im Priufungsverfahren festgestellt wurde,
offenbart auch keines der im Recherchenbericht genannten
Dokumente alle Merkmale des urspringlichen Anspruchs 1
und folglich auch nicht die des nun verfolgten weiter

eingeschrankten Anspruchs.

Anspruch 1 und die von ihm abhangigen Anspriche 2 bis 12
erfullen somit die Bedingungen des Artikels 54(1) und (2)
EPU 1973 hinsichtlich des vorliegenden Stands der
Technik.

D7 offenbart in Tabelle 1 in den Beispielen 16 bis 21
TiAl6V4-Legierungen, die einen Lanthan-Anteil von 0,06
bis 1,53 Gewichts-% aufweisen und sich daher besser mit
einem Bohrer bearbeiten lassen. Uber die Struktur des
Lanthans im Legierungsgefige, insbesondere Partikel-
Grolen und Verteilung sind keine Angaben gemacht. Die
bekannten Legierungen weisen auf’erdem zwischen 0,12 und
0,2 Gewichts-% Sauerstoff auf, so dass D7 die Neuheit

des Gegenstands des Anspruchs 13 nicht in Frage stellt.

Auch von den weiteren im Recherchenbericht genannten
Druckschriften offenbart keine die Merkmalskombination
des Anspruchs 13.

Folglich erfullt Anspruch 13 das Neuheitserfordernis des
Artikels 54(1) und (2) EPU 1973 hinsichtlich des
vorliegenden Stands der Technik.
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Zuruckverweisung

Nach Artikel 111 (1) EPU 1973 liegt es im Ermessen der
Kammer, im Rahmen des Zustandigkeit der
Priufungsabteilung tatig zu werden oder die Angelegenheit
zur weiteren Entscheidung an diese zuriuckzuverweisen.
Von der Kammer wurde neuer Stand der Technik (D8 und D9)
in das Verfahren eingefiuhrt, der dazu gefihrt hat, dass
die Beschwerdefuhrerin den von der Prufungsabteilung fir
patentfahig erachteten Anspruch 1 durch die Aufnahme von
Merkmalen der abhangigen Ansprichen eingeschrankt hat.
wahrend der internationalen Recherche wurde kein Stand
der Technik ermittelt, der Neuheit oder erfinderische
Tatigkeit des Gegenstands des urspringlichen Anspruchs 1
in Frage stellte. Somit ist zumindest fraglich, ob die
Recherche den Gegenstand der abhdngigen Anspriche
erfasst hat. Ahnliches gilt in Bezug auf die Merkmale,
die der Beschreibung entnommen wurden und den Gegenstand
des Anspruchs 13 (ursprunglicher Anspruchs 21) weiter
einschranken. AufRerdem wurde in der angefochtenen
Entscheidung die erfinderische Tatigkeit nicht behandelt.
Unter diesen Umstédnden halt es die Kammer fur
sachgerecht, die Sache an die erste Instanz zur

Fortsetzung des Prufungsverfahrens zuruckzuverweisen.
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Entscheidungsftormel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird an die Priufungsabteilung zur Fortsetzung

des Priufungsverfahrens zurickverwiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte Der Vorsitzende

M. Patin P. Alting Van Geusau
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