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Das europaische Patent Nr. 301 472 wurde am

24, April 1991 auf die Anmeldung Nr. 88 112 011.7
erteilt, die am 26. Juli 1988 unter Inanspruchnahme der
Prioritat der deutschen Anmeldung Nr. 3 724 928 wvom

28. Juli 1987 eingereicht worden war.

Gegen das Patent wurde Einspruch unter Hinweis auf
Artikel 100 a) wegen mangelnder Neuheit (Artikel 54 EPU)
und mangelnder erfinderischer Tatigkeit (Artikel 56 EPU)
des Gegenstands dieses Patents eingelegt. Zur Stdtzung
ihres Vorbringens verwies die Einsprechende auf die

folgenden Druckschriften:

(1) Revue de 1'Aluminium, August/September 1981,
Seiten 285 - 299: J. Charbonnier, et al,
"Caractéristique mécaniques et propriétés de
fonderie des alliages utilisés pour les rous

d'automobile"; und
(2) DIN 1725 = Anfor A57-702 (in (1) erwdhnt).

Mit ihrer Entscheidung vom 9. Marz 1993 hat die
Einspruchsabteilung das Patent widerrufen. Sie vertrat
die Auffassung, die eng festgelegten Legierungen gemaf
dem Gegenstand des Anspruchs 1 des angefochtenen Patents
wirden sich mit der Standardlegierung, wie von der in
Spalte 2, Zeile 20, des angefochtenen Patents
angefihrten DIN 1725 (oder ihrer franzdésischen
Entsprechung Anfor A-57-702) definiert, Uberschneiden.
Druckschrift (1) beschreibe auf Seite 295, linke Spalte,
die Anwendung der gleichen Kombination von
Legierungszusammensetzung und Warmebehandlung wie der
Gegenstand von Anspruch 1 des angefochtenen Patents.
Demzufolge sei der Gegenstand von Anspruch 1 nicht mehr

neu. Die Einspruchsabteilung prifte auch die Frage der
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erfinderischen Tatigkeit und fand, daf diese ebenfalls
aufgrund der den o. g. Druckschriften entnehmbaren

Lehren nicht gegeben sei.

Am 4. Mai 1993 legte die Beschwerdefihrerin
(Patentinhaberin) unter Entrichtung der Beschwerdegebuhr
Beschwerde gegen diese Entscheidung ein. Die Beschwerde-
begrindung wurde am 11. Juni 1993 nachgereicht. Die
Beschwerdefihrerin reichte zusammen mit der Beschwerde-
begrindung einen Satz neuer Anspriche 1 bis 6 sowie eine

angepaflite Beschreibung ein.

In der mindlichen Verhandlung am 17. Juni 1997
Uberreichte die Beschwerdefuhrerin einen Satz von
Ansprichen 1 bis 6, in denen wie in den mit der
Beschwerdebegrindung eingereichten Ansprichen 1 bis 6
der Gegenstand des Patents auf ein Herstell-Verfahren
fur Leichtmetallguf’-Rader fur Personenkraftwagen
beschrdnkt worden ist, indem aus der Beschreibung und
den Ansprichen sé&mtliche Bezugnahmen auf die Alterna =

der "LeichtmetallgufR-Bauteile" herausgestrichen wurd-
Der Anspruch 1 lautet wie folgt:

"Herstell-Verfahren fur Leichtmetallgufs-Rader fur
Personenkraftwagen, wobei eine nah-eutektische veredelte
AlSi-Legierung verwendet wird, die - neben Al -
Gewichtsanteile von 9,5 % bis 12,5 % Silizium und
Legierungsbestandteile wie max. 0,2 % Eisen, max. 0,05 %
Mangan, max. 0,1 % Titan, max. 0,03 % Kupfer,

max. 0,05 % Zink sowie je héchstens 0,05 und in der
Summe hdchstens 0,15 sonstige Verunreinigungen enthalt,
und wobei die R&der nach dem Erstarren aus der Giefform
entnommen und abgekthlt werden, dadurch gekennzeichnet,
daf’ die Legierung mindestens 0,05 bis héchstens 0,15
Gewichtsanteile Magnesium enthalt und daR die Rader von

ov

einer Temperatur - gemessen an deren Oberflache - von
mindestens 380 °C an Innenbereichen bzw. Bereichen mit
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Massenkonzentrationen, wie Nabe und Schissel von Radern,
unmittelbar beim Entnehmen aus der GuRform in Wasser

abgeschreckt werden."

In der Beschwerdebegrindung wie in der mundlichen
Verhandlung brachte die Beschwerdefihrerin vor, dafd
durch die Anderung im Anspruch 1 eine Unterscheidung
getroffen werde zwischen der Offenbarung der
Druckschrift (1) einerseits, die auf Seite 295 die
Warmebehandlung beschreibe, der Probestébe einer
Zusammensetzung unterzogen wurden, welche sich mit jener
des Anspruchs 1 des angefochtenen Patents uUberlappe, und
dem Gegenstand des Patents andererseits, der sich auf
die Entdeckung stutze, dafl erheblich verbesserte
Fahrzeugrdder hinsichtlich ihrer Schlagzahigkeit und
Umlauf-Biegewechselfestigkeit hergestellt werden
konnten, wenn Rader aus einer Legierung, wie diese im
Anspruch 1 angegeben sei, noch heiff aus der Gufiform
entnommen, abgeschreckt und wieder erwdrmt wirden, um
die Ausscheidungshartung zu bewirken. Die Erfindung sei
ein bedeutender Fortschritt auf dem Gebiet der
LeichtmetallguR-Réder. Die Verbesserung der Umlauf-
Biegewechselfestigkeit sei wichtig, um der Gefahr von
Ermiadungsrifbildung entgegenzuwirken, die das ploétzliche
Versagen eines Rades verursachen und somit katastrophale
Folgen haben kénnte, falls dies zum Reifendruckverlust

bei hoher Geschwindigkeit fuhren sollte.

Ferner machte die Beschwerdefuhrerin geltend, dafd ihr
das rechtliche Gehér wahrend des Einspruchsverfahrens
versagt worden sei, da ihr keine Gelegenheit gegeben
worden sei, sich zu dem Schreiben der Beschwerdegegnerin

vom 9. Dezember 1992 zu aufern.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) argumentierte in
ihrer Erwiderung und in der mindlichen Verhandlung, dafs
die Anderung nicht zur Rettung des Patents beitragen
konne, da auch die Druckschrift (1) ausschliefflich die
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Herstellung von LeichtmetallguR-Radern betrafe.
Offenbart sei in dieser Druckschrift, bestimmte
Legierungen bei der Herstellung von Kfz-Radern zu
verwenden. Es komme nicht darauf an, ob alle die in der
Druckschrift (1) genannten Legierungen zur Herstellung
von Kfz-Radern tatsdchlich verwendet worden seien. Es
sel unter Berucksichtigung des Inhalts der Druckschrift
(1) davon auszugehen, daf alle genannten Legierungen fur
die Herstellung von Kfz-Radern verwendbar seien, es sei
denn, daf das Gegenteil aus der Druckschrift (1)

hervorgehe.

Die Beschwerdefihrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des
Patents auf Grundlage der in der mundlichen Verhandlung
uberreichten Anspriuche 1 bis 6 und der geé&nderten
Beschreibung, wie mit der Beschwerdebegrundung
eingereicht, und die Ruckerstattung der Beschwerde-

gebuhr.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurickweisung d~:

Beschwerde der Patentinhaberin.

Entscheidungsgrinde

2073.D

Die Beschwerde ist zulé&ssig.

Anderungen

Durch die Beschrankung des Herstell-Verfahrens fur
Leichtmetalguff-Bauteile auf ein Herstell-Verfahren fur
- im Anspruch 1 des erteilten Patents als fakultativ
bezeichneten - Leichtmetallguf-Radern, ist das Patent
nicht in der Weise geandert worden, dafR der Schutz-
bereich erweitert wird (vgl. Art. 53 (3) EPU). Der
Anspruch 1 ist daher zulé&ssig.
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Erfindung

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur
Herstellung von LeichtmetallgufR-Raddern. Die im

Anspruch 1 angegebene Legierung f&llt in den unteren
Bereich fuar Mg einer in der Druckschrift (2)
spezifizierten bekannten Standardlegierung. Auch ihre
wWarmebehandlung, d. h. das Entnehmen des erstarrten und
partiell abgekuhlten Abgusses aus der Gufdform, solange
er noch heiff ist, das Abschrecken und das Warmauslagern
ist ebenfalls eine an sich bekannte Behandlung von
Aluminiumlegierungen, bis auf die Tatsache, daf eine
solche Behandlung nach den in der vorliegenden
Beschwerde verflugbaren Informationen bisher nur auf

7 % Si enthaltende Legierungen, die bekannte Alternative
zu AlSill-Legierungen, beschrankt war. Der Anspruch legt
eine bestimmte Mindesttemperatur fur die Oberfléache der
dickwandigen Bereiche der Rader beim Entnehmen aus der
GuRform fest, was impliziert, dafl dunnere Bereiche der
Rader eine niedrigere Temperatur aufweisen mufsten. Daher
ist davon auszugehen, daf zum Zeitpunkt des Abschrecke:.:
in den dunneren Bereichen weniger Mg und Si in feste
Losung gehen werden als in den dickeren Bereichen, was
nach dem Warmauslagern eine geringere Ausscheidungs-
hédrtung zur Folge hat. Die Beschreibung des angefoch-
tenen Patents fuhrt - nach Auffassupg der Kammer
glaubwirdig - aus, daR der Sinn des Abschreckens der
partiell gekuhlten Abgusse und des Warmauslagerns darin
liegt, auf diese Weise eine deutliche Verbesserung der
Zahigkeit und Festigkeit gegeniber den Werten von in der
GuRform abgekuhlten AlSill-Legierungen zu erzielen.
Tatsachlich berichtet die Beschreibung (siehe Spalte 2,
Zeilen 45 bis 52) von einer sechsfachen Verbesserung der
Dauerfestigkeit gegeniber nicht abgeschreckten Radern
und von einer Schlagzahigkeit von 500 bis 600 Joule im
Gegensatz zu 400 bis 500 Joule fur nicht abgeschreckte
Rader. Anhand eines zweiten Beispiels (siehe Spalte 2,
Zeile 53 bis Spalte 3, Zeile 9) wird aufgezeigt, dafl das
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Absenken der Schmelztemperatur von 710 auf 680 °C eine
weniger ausgepragte Steigerung der Dauerfestigkeit
bewirkte, dafur aber eine héhere Steigerung der
Schlagzahigkeit. Die Tatsache, daf das beanspruchte
Verfahren eine bedeutende Verbesserung mechanischer
Eigenschaften von Leichtmetallguf-Radern zur Folge hat,
ist von der Beschwerdegegnerin nicht in Frage gestellt

worden.

Der Stand der Technik

Die Entscheidung der Einspruchsabteilung stutzt sich
hauptsédchlich auf die Offenbarung der Druckschrift (1),
da es sich bei der Druckschrift (2) lediglich um eine in
der Druckschrift (1) erwdhnten Standardverdffentlichung
handelt. Die Druckschrift (1) betrifft Legierungen, wie
sie 1981 fur Leichtmetallrader verwendet wurden. Auf
Seite 286 (rechte Spalte) unterscheidet man darin im
wesentlichen drei Arten von Legierungen. Die mit Antimcn
veredelten und nicht warmebehandelten AlSi7-Legierur s-:
die mit Strontium modifizierten und nicht
warmebehandelten AlSill-Legierungen, und die mit Na, ..
oder Sb modifizierten und einer als "T6" bezeichneten

Warmebehandlungsmethode unterzogenen AlSi7-Legierungen.

Gemdfs der Beschreibung in der rechten Spalte auf

Seite 292 beinhaltet diese Behandlungsmethode ein
l0stundiges Loésungsglihen bei 540 °C, anschlieRendes
Abschrecken im Wasser und sechsstundiges Altern bei

160 °C. Ein Vergleich zwischen dieser Behandlungsmethode
und der im angefochtenen Patent beanspruchten ist ohne
weiteres moglich. Wahrend man bei der "T6"-Behandlungs-
methode davon ausgehen darf, daf das Si und das Mg
vollstandig oder groéftenteils in feste Ldsung geht, ist
bei dem Verfahren gemaf dem angefochtenen Patent
anzunehmen, dafs ein aus der Gufform entnommenes partiell
abgekuhltes Gufiteil weniger Si und Mg in fester L&sung

beinhaltet und bei dem anschliefenden Aushartungsprozef
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somit eine geringere Ausscheidung zu erwarten ist.
Auferdem werden die dunneren Bereiche des Gufteils
weniger Si und Mg in fester Losung enthalten als die

dickeren Bereiche.

Die Grafiken und die Beschreibung auf den Seiten 288,
289 und 295 der Druckschrift (1) sind Laborunter-
suchungen gewidmet, die sich mit den Auswirkungen von
Mg-Zusadtzen im Bereich von 0 bis 0,53 % auf AlSi7- und
AlSill-Legierungen befassen; diese Untersuchungen
erstreckten sich somit weit Uber die in Anspruch 1 des
angefochtenen Patents angegebene Obergrenze von

0,15 % Mg.

Auf Seite 294, rechte Spalte, folgt unter dem Titel
"Traitement thermique partiel: trempe au démoulage et
revenu" eine Beschreibung der bekannten Warme-
behandlungsmethode, bei der die Rader bei 450 °C aus der
GuRform entnommen werden, unter Hinweis darauf, dafl die
Rader normalerweise einen Anstrich erhalten und man die
Farbe 15 bis 30 Minuten lang bei Temperaturen zwischen
160 und 190 °C trocknen laft. Im Hinblick auf die der
Seite 286, rechte Spalte, entnehmbare Aussage, es wirden
nur die AlSi7-Legierungen warmebehandelt, hdtte man
folgern kénnen, daR die zuvor zitierte Beschreibung auf
Seite 294 sich ebenfalls nur auf diese Legierungen
beziehe. Die Tatsache jedoch, daR auf der nachsten Seite
Tests an AlSill-Legierungen beschrieben werden, lafst
allerdings Zweifel aufkommen. Da es sich dabei um die
Bestimmung der GroéfRenordnung der im letzten Absatz auf
Seite 294 beschriebene Wirkung von Mg und Si handelt,
die nach dem Abschrecken in fester Lé&ésung verbleiben,
hat man die Tests an AlSill-Legierungen durchgefuhrt, um
einen grofen Uberschuff von Si sicherzustellen, der in
feste Lésung gebracht werden konnte. Die Tests wurden

eindeutig an Probestédben und nicht an Radern
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durchgefuhrt, wobei einige von einer Temperatur von
520 ©°C abgeschreckt und andere an der Luft auf
Umgebungstemperatur abgekthlt wurden.

Es wird ausgefuhrt, daf nach dem Abschrecken einer
AlSillMg0,15-Legierung und 20minutigem Warmauslagern bei
190 °C eine Steigerung der Schlagzahigkeit der
Probestdbe um 40 MPa festgestellt wurde, deren Dehnung
jedoch um die Halfte sank. Der Seite 296, rechte Spalte
oben, ist die Lehre zu entnehmen, daf die optimale
Legierung fur diese Behandlungsmethode eine Al1Si7-
Legierung ist, und im nachfolgenden Absatz zeigt ein
Vergleich zwischen einer warmebehandelten Al1Si7-
Legierung und einer unbehandelten AlSill-Legierung die
verbesserte Qualitat der 7%igen Legierung in warme-
behandeltem Zustand.

Obwohl auf Seite 295 der Druckschrift (1) die Warme-
behandlung von Probesté&ben aus einer Legierung, derer.
Zusammensetzung in den im Anspruch 1 des angefochter
Patents genannten Bereich fallt und die Probestéabe d.
gleichen wie von Anspruch 1 umfaften Warmebehandlung
unterzogen werden, erortert wird, findet die Kammer
keinen Anhaltspunkt dafur, dafl die gleiche Warme-
behandlungsmethode auch nutzbringend an Radern, die aus
Legierungen der gleichen Zusammensetzung hergestellt
worden sind, angewandt werden kénnte. Der Artikel hebt
die als verbessert angesehenen mechanischen
Eigenschaften von AlSi7-Legierungen hervor, wahrend den
AlSill-Legierungen nur Vorteile in bezug auf ihre

GuRRfahigkeit zugestanden werden.

Auferdem wird im letzten Absatz der linken Spalte auf
Seite 298 eindeutig festgestellt, daR die AlSi7-
Legierungen den besten Kompromifs zwischen Zahigkeit und
Festigkeit erméglichen, gibt man in der rechten Spalte
auf derselben Seite zu, daf’ es sehr heikel zu sein
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scheint, ein uneingeschranktes Urteil Uber die Vorteile
dieser Legierungen abzugeben ("Il parait tres délicat
d'emporter un jugement absolu sur les mérites comparés

de ces alliages.").

Diese Feststellung steht im Gegensatz zur Tabelle VII
auf derselben Seite, die ebenfalls bestéatigt, daf’ die
AlSi7-Legierungen im Hinblick auf Zahigkeit und
Festigkeit besser seien als die AlSill-Legierungen.

Neuheit

Die Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 wurde auf
der Grundlage des aus der Druckschrift (1) bekannten
Stands der Technik angefochten, wobei geltend gemacht
wurde, daR - obwohl die auf Seite 295 erwadhnte
Untersuchung Probestabe betrifft - in der Druckschrift
(1) selbst der Hinweis auf Fahrzeugrader so deutlich
sei, daBf es naheliege, samtliche Lehren daraus auf
Fahrzeugrader zu beziehen. Die Kammer kann sich dieser
Argumentation nicht anschliefRen. Auf Seite 295 wird
namlich eine zu einem bestimmten Zweck durchgefuhrte
Untersuchung beschrieben. Es gibt keinen Anhaltspunkt
fir eine beabsichtigte Anwendung der bei dieser
Untersuchung verwendeten Legierung und Warmebehandlungs-
methode auf die Herstellung von Leichtmetallguf3-Radern.
Demzufolge gilt nach Auffassung der Kammer der
Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 als neu im Sinne

von Artikel 54 EPU.
Erfinderische Tatigkeilt

Dem angefochtenen Patent liegt die Aufgabe zugrunde,
LeichtmetallgufR-Rader mit gewissen verbesserten
mechanischen Eigenschaften herzustellen, insbesondere in
bezug auf Schlagzahigkeit und Festigkeit. Die Ldsung
dieser Aufgabe liegt in der Verwendung einer an sich

bekannten Legierung, welche einer Warmebehandlung
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unterzogen wird, die zwar auch an sich bekannt ist,
jedoch bisher auf die Herstellung von Radern anderer
Legierungen angewandt worden ist. Daher stellt sich die
Frage, ob der Fachmann auf der Suche nach einer L&sung
dieser Aufgabe bei der Lekture der Druckschrift (1)
darin irgendwelche Hinweise auf die Problemldésung
entdecken wirde, besonders nach Kenntnis der auf

Seite 295 verdffentlichten Ergebnisse von Untersuchungen
an Probestaben. Die Kammer verneint diese Frage. Die
dort abgebildeten Grafiken bezliglich Zugfestigkeit und
Dehnung geben erheblich verbesserte Eigenschaften fur
die der T6-Behandlung unterzogenen Legierungen an,
wahrend im Vergleich mit den luftgekithlten Probestaben
die Entgegenhaltung lehrt:

"Ainsi, par example, dans un alliage Al1-Sil11Mg0.15 % Sr,
le fait de tremper 1l'éprouvette au démoulage et de lui
faire subir un revenu de 20 mn & 190 °C augmente la
limite élastique de 40 MPa, mais abaisse presque de

moitié l'allongement."

Diese Formulierung ermutigt den fachkundigen Leser ni
dazu, die beschriebene Warmebehandlung auf die
bezeichnete Legierung anzuwenden, wenn er bei der
Herstellung von Kraftfahrzeugrédern ein positives
Ergebnis hinsichtlich deren mechanischen Eigenschaften

erreichen will.

Demnach ist die Kammer der Ansicht, daf die auf

Seite 295 beschriebenen Experimente in bezug auf
Probestabe keinen Hinweis bieten auf mégliche Vorteile,
die sich bei der Herstellung von Fahrzeugradern mit der
auf Seite 295 genannten AlSill-Legierung und Warme-
behandlung erzielen liefen. Zudem ist der Druckschrift
(1) der Eindruck einer deutlichen Bevorzugung der AlSi7-
Legierungen zu entnehmen, da deren mechanische
Eigenschaften als den AlSill-Legierungen gegenuber

verbessert hervorgehoben werden.

.......
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Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht daher auf einer
erfinderischen Tatigkeit im Sinne des Artikels 56 EPU.

Der Beschwerde muf daher stattgegeben werden.
Ruckzahlung der Beschwerdegebihr

Die Beschwerdefuhrerin beantragt die Ruckzahlung der
Beschwerdegebihr gemaf Regel 67 EPU mit der Begrindung,
daR ihr Anspruch auf rechtliches Gehdér nach

Artikel 113 EPU verletzt worden sei. Nach Auffassung der
Kammer ist dieser Einwand aufgrund der folgenden

Tatsachen berechtigt:

In einer Mitteilung vom 19. November 1992 gewdhrte die
Einspruchsabteilung der Beschwerdegegnerin einen
weiteren Monat fur ihre Stellungnahme zur Einspruchs-
erwiderung der Beschwerdefihrerin, so daf der
Beschwerdegegnerin insgesamt funf Monate fur die

Einreichung der Stellungnahme gewahrt wurden.

Die Stellungnahme der Beschwerdegegnerin vom
9. Dezember 1992 ging am selben Tag im EPA ein und wurle
mit Mitteilung vom 29. Januar 1993 der Beschwerde-

fiuhrerin nur zur Kenntnisnahme zugestellt.

Die Entscheidung Uber den Widerruf erging am
5. Februar 1993 und wurde am 9. Marz 1993 zur Post

gegeben.

Der oben erlduterte Sachverhalt stellt einen Verstofs
gegen das Recht auf rechtliches Gehér dar, da die
Beschwerdefihrerin weder ausreichend Zeit hatte, sich
zur Stellungnahme der Beschwerdegegnerin zu &uflern, noch

zu einer solchen Stellungnahme eingeladen wurde.



- 12 - T 0430/93

T3 Es wird somit festgestellt, daRR ein wesentlicher
Verfahrensmangel vorliegt und es aufgrund dieser
Umsténde billig ist, die Ruckzahlung der

Beschwerdegebihr anzuordnen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage
zuruckverwiesen, das Patent auf Grundlage der in der
miundlichen Verhandlung Uberreichten Anspriche 1 bis 6
und der mit der Beschwerdebegrundung eingereichten

geanderten Beschreibung aufrechtzuerhalten.

3. Die Beschwerdegebliihr wird zurtckgezahlt.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

m : T \. : ’ 8
' QA -1 )\LLM)LW\,L AC.

S. Fabiani H.\ 9eidenschwarz
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