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Sachverhalt und Antrage

IT.

Die vorliegende Beschwerde der Patentinhaberin
(Beschwerdefilthrerin) betrifft die Entscheidung der
Prifungsabteilung den Antrag auf Beschréankung des
europaischen Patents Nr. EP-B-1 195 449 zurickzuweisen.
Die Prifungsabteilung fand, dass die geanderten
Anspriiche keine Beschréankung des Schutzumfangs

darstellen.

Die flir die vorliegende Entscheidung relevanten
Anspriche des erteilten Patents (Druckexemplar vom 24.
Juli 2006) lauten wie folgt:

"8. Vormaterial fiir Bau- oder Formteile aus einer
Aluminiumbasislegierung enthaltend in Gew.-%

0,3 bis 1,8 Silizium (S1i)

0,25 bis 1,6 Magnesium (Mg)

0,005 bis 0,6 Eisen (Fe)

bis 0,15 Titan (Ti)

bis 1,5 Kupfer (Cu)

bis 1,5 Mangan (Mn)

bis 0,25 Chrom (Cr)

bis 0,16 Zirkonium (Zr)

Rest Aluminium (A1) und

herstellungsbedingte Verunreinigungen, welches nach
einer LOsungsgliihung thermisch vorbehandelt ist,
dadurch gekennzeichnet, dass der Werkstoff nach einer
aus zumindest dreimaligem Erwdrmen und Abkiihlen
bestehenden Vorbehandlung, beli welcher der letzte
Warmbehandlungsschritt zur Stabilisierung der
Keimstruktur mit abgesenkter Temperatur erfolgt,
zumindest fir 420 Stunden, vorzugswelse flir zumindest
1000 Stunden, eine stabilisierte Keimstruktur mit den

mechanischen Kennwerten
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Hiarte HB - 65 (2,5/62,5/16)
Dehngrenze Rpo,2 = 140 MPa, vorzugsweise = 130
Zugfestigkeit R, - 270 MPa, vorzugsweise = 240

GleichmafRdehnung Ag - 18%

aufweist und gegebenenfalls nach einer Ausformung des
Teiles dieser bel einer Temperatur zwischen 165°C und
190°C innerhalb einer Zeitdauer von 12 bis 38 Minuten

ausscheidungshédrtbar ist."

"9. Vormaterial nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass der daraus hergestellte
ausscheidungsgehdrtete Bau- oder Formteil folgende

mechanische Kennwerte besitzt

Hirte HB - 80
Dehngrenze Rpo,2 — 190 MPa, vorzugsweise = 210
Zugfestigkeit Rn - 240 MPa, vorzugsweise = 260

GleichmaBdehnung Ag - 123%"

Der der Entscheidung zugrunde liegende
Beschrankungsantrag betraf nur die Anspriiche 8 und 9
und enthielt folgende Anderungen gegeniiber den

erteilten Anspriichen (Hervorhebung durch die Kammer) :

"8. [...] stabilisierte Keimstruktur mit den

mechanischen Kennwerten

Hirte HB < 65 (2,5/62,5/16)

Dehngrenze Rpp,2 < 130 MPa

Zugfestigkeit R, £ 270 MPa, vorzugsweise < 240
GleichmaBdehnung Ag 2 18%

aufweist [...]"

"9. [...] Formteil folgende mechanische Kennwerte
besitzt

Hirte HB 2 80

Dehngrenze Rpp,2 2 210 MPa

Zugfestigkeit Ry 2 240 MPa, vorzugsweise 2 260




ITI.

Iv.
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GleichmaBdehnung Ag = 12%"

In der Beschwerdebegriindung schlug die
Beschwerdefiihrerin vor, dass es vorteilhaft sei, die
folgenden Fragestellungen der GroBen Beschwerdekammer

vorzutragen:

"1. Im Falle, dass im Beschridnkungsverfahren eine
Berichtigung eines offensichtlichen Fehlers nach Art.
[sic] 139 EPU statthaft ist, ist dieses berichtigte
Merkmal in weiterer Folge einer Beschrdnkung

zugdnglich?

2. Wenn ja, reicht es aus, einzig durch diese
Beschrdnkung des nach Art. [sic] 139 EPU berichtigten
Merkmals die Beschrdnkungsanforderungen nach Art. 105b
i1Vm Regel 95(2) EPU zu erfiillen - dies auch dann, wenn
das nach Art. [sic] 139 EPU berichtigte und beschrdnkte
Merkmal gegeniliber dem fehlerhaften Merkmal keine

Beschrdnkung darstellt?"

Die Beschwerdefiihrerin beantragt die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und das Patent gemdaB den

Ansprichen vom 24. Januar 2017 einzuschranken.

Entscheidungsgrinde

Dem Antrag auf Beschrankung kann aus folgenden Grinden

stattgegeben werden:

GemaR Artikel 105b (1) EPU priift das Europidische
Patentamt, ob die in der Ausfihrungsordnung
festgelegten Erfordernisse fiir eine Beschrankung
erfillt sind. Dabei wird nach Regel 95(2) EPU gepriuft,
ob die gednderten Patentanspriche gegeniber den

Ansprichen in der erteilten Fassung eine Beschrankung
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darstellen und den Artikeln 84 und 123 Absatze 2 und 3
genugen.

Die einzigen Anspriche, die gegeniber dem erteilten
Patent geandert wurden sind vorliegend die Anspriche 8

und 9, sodass nur diese zu prufen sind.

Artikel 84 EPU

Die eingefigten Anderungen sind klar, sodass die
Bedingungen des Artikels 84 EPU bezuglich der

Anderungen erfullt sind.

Artikel 123(2) EPU

Anspriche 8 und 9 gehen unmittelbar und eindeutig aus
den Ansprichen 9 und 10 der urspringlich eingereichten
Anmeldung hervor. Die Bedingungen des Artikel 123 (2)
EPU sind somit erfullt.

Artikel 123(3) EPU

Es ist anerkannte Rechtsprechung, dass zum Zwecke des
Artikels 123(3) EPU ein Anspruch so auszulegen ist,
dass er technischen Sinn ergibt und die gesamte
Offenbarung des Patents beriicksichtigt wird (siehe
Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 9.Auflage, 2019,
I1, E.2.3.3).

In der angefochtenen Entscheidung hat die
Prifungsabteilung das Zeichen "-" entweder (a) als

Minus oder (b) als Gleichheitszeichen angesehen.

Ad (a): Im vorliegenden Fall erkennt die Fachperson,
dass die Anspriiche 8 und 9 des erteilten Patents
fehlerhaft sein missen, da negative Angaben beziiglich

der Harte, Dehngrenze, Zugfestigkeit und
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GleichmaBdehnung im beanspruchten Kontext technisch

nicht sinnvoll sind.

Ad (b): Auch bei der Deutung als Gleichheitszeichen ist
der Wortlaut der Anspriiche mit Widerspriichen behaftet,
da die allgemeinen und die bevorzugten, jeweils
singularen Werte flr die Dehngrenze und die Festigkeit
voneinander abweichen (z.B. Dehngrenze Ryg, = 140 MPa,

vorzugsweise = 130 MPa) .

Die einzig technisch sinnvolle Auslegung ergibt sich
durch Konsultation der Beschreibung. Auf Seite 4,
Zeilen 29 bis 34 der Bl-Publikation sind die
mechanischen Kennwerte der stabilisierten Keimstruktur
angegeben, sodass der erteilte Anspruch 8 so auszulegen
ist, dass die Harte HB < 65 (2,5/62,5/16), die
Dehngrenze Rpp,2< 140 MPa, die Zugfestigkeit Ry < 270
MPa und die Gleichmaldehnung Ag 2 18% der Keimstruktur
sind. Entsprechendes gilt fiir die mechanischen
Kennwerte des ausscheidungsgeharteten Bau- oder
Formteils, die auf Seite 4, Zeilen 51 bis 54 der Bl-
Publikation angegeben sind. Der erteilte Anspruch 9 ist
demzufolge so auszulegen, dass die Harte HB 2 80, die
Dehngrenze Rpg,2 2 240 MPa, die Zugfestigkeit Ry 2 240
MPa und die GleichmaBdehnung Ag 2 12% sind.

Die Anspriiche 8 und 9 des vorliegenden Antrags wurden
dahingehend geandert, dass die Dehngrenzen in beiden
Ansprichen auf die bevorzugten Bereiche eingeschrankt
sind. Eine Einschrankung gegeniiber den erteilten
Ansprichen, wenn auch nur in einem mechanischen
Kennwert, liegt somit vor und die Bedingungen des
Artikels 123 (3) EPU sind erfiillt.

Demzufolge sind auch die Bedingungen der Regel 95 (2)
EPU erfiillt, sodass der Beschridnkung stattgegeben
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werden kann, wenn die Bedingungen der Regel 95(3) EPU

erfillt werden.

Artikel 112 (l)a) EPU

Es ist etablierte Rechtsprechung, dass eine
Vorlagefrage fir die Entscheidung der Beschwerdekammer
in der ihr zugrunde liegenden Sache maBgeblich sein
muss (Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 9. Auflage
2019, V.B.2.3.3).

Selbst wenn der im Abschnitt III. zitierte Vorschlag
der Patentinhaberin, die angefihrten Fragestellungen
der GroRen Beschwerdekammer vorzutragen, als formaler
Antrag angesehen wirde, so ist eine derartige Vorlage
fir die gegenstandliche Entscheidung nicht angebracht.
Da der vorliegende Fall sich auf etablierte
Rechtsprechung beziiglich der Auslegung von Ansprichen
unter Artikel 123(3) EPU stiitzt und durch die Kammer
auf der alleinigen Grundlage des vorliegenden
Sachverhalts entschieden werden kann, ist eine Vorlage
der von der Beschwerdefihrerin vorgeschlagenen
Rechtsfragen an die GroRBe Beschwerdekammer nicht

erforderlich.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird an die Prifungsabteilung zurickverwiesen
mit der Anordnung das Patent auf Basis der Anspriche

des vorliegenden Antrags eingereicht am 24. Januar 2017

zUu beschranken.
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