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Sachverhalt und Antréage
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Di e Beschwerdef dhrerin (Patentannel derin) hat gegen die
am 8. Miarz 1999 zur Post gegebene Ent schei dung der

Pr if ungsabt ei | ung uUber di e Zuruckwei sung der Annel dung
am 10. Mai 1999 Beschwerde ei ngel egt und am sel ben Tag
di e Beschwerdegebuhr entrichtet. D e Beschwerde-
begrindung ist am 6. Juli 1999 ei ngegangen.

Di e Priufungsabteil ung begrindete i hre Entschei dung
damt, dall der Cegenstand des unabhangi gen
Ver f ahr ensanspruchs 1 gegenuber der Lehre von

D1: GB-A-2 174 103

D3: "G elRerei-Praxis", Nr. 4, 1981, Seiten 61 bis 66

ni cht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhte und der
Cegenstand des Produktanspruchs 4 gegenuber der Lehre
von D1 nicht neu sei.

In i hrer Beschwerde beantragte die Patentannelderin, die
angef ocht ene Ent schei dung auf zuheben und ein Patent mt
den di eser Entschei dung zugrundel i egenden Ansprichen 1
bis 5 (eingegangen am 18. Mai 1998) zu erteilen.
Weiterhin wurde di e Anberaunung ei ner ntindl i chen

Ver handl ung beantragt.

I n dem der Ladung zur mindlichen Verhandl ung bei gef ligt en
Bescheid w es di e Kammer noch auf die Druckschrift

D2: G elRerei 71, 1984, Nr. 24, Seite 928

hin und &uRerte Zweifel an der Neuheit und dem Vorli egen
ei ner erfinderischen Tatigkeit bei m Anspruchsgegenst and,
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i nsbesonder e gegenuber der techni schen Lehre von
Druckschrift D1.

V. Am 26. Februar 2002 fand vor der Beschwerdekanmer eine
nmindl i che Verhandl ung statt. D e Beschwerdefihrerin
beantragte, die Zurickwei sungsent schei dung der
Pr Gf ungsabt ei | ung auf zuheben und ein Patent mt den
f ol genden Unterl agen zu erteilen:

- Beschr ei bung: Seiten 1 bis 5, eingereicht mt
Schrei ben vom 10. Marz 1997
Seiten 6 und 7, urspringliche
Fassung

- Pat ent anspr tche: 1 bis 5, eingereicht mt
Schrei ben vom 14. Mai 1998.

Di e unabhangi gen Anspriche 1 und 4 |lauten wie folgt:

"1. Ver f ahren zur Kor nfei nung von untereut ekti schen
bi s naheut ektischen Al um nium Silizi um Gui3l egi er ungen
mt 5 bis 13 % Siliziumdurch Zugabe kei nbil dender
Zusatze von Titan und Bor als Al um nium Titan- Bor -

Vor | egi erung zur Schnel ze, dadurch gekennzei chnet, dal
der Schmel ze 0.05 bis 0.5 Gew. -% ei ner Vorl egi erung
enthaltend 1.3 bis 1,8 Gew.-% Titan, 1,3 bis 1,8 Gew.-%
Bor und als Rest Al um nium und unver nei dbare

Ver unr ei ni gungen sowi e neben der Vorl egi erung wahl wei se
noch Natriumund/oder Strontiumals weitere

Kor nf ei nungs- und/ oder Veredel ungszusétze zugef thrt
wrd."

"4, Al um ni um Ti t an- Bor - Vor | egi erung zur Dur chf hrung

des Verfahrens nach einem der Anspriche 1 bis 3, dadurch
gekennzei chnet, dalR die Vorlegierung 1.3 bis 1,8 Gew. -%
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Titan, 1,3 bis 1,8 Gew.-% Bor und als Rest Al um ni um und
unver nei dbare Verunrei ni gungen enthalt."

Di e Beschwerdef dhrerin (Patentannel derin) argunentierte
wi e folgt:

Di e Priufungsabteilung verwei se bei ihrer Begrundung der
mangel nden Neuheit gegeniber der Lehre von Druckschrift
D1 i nsbesondere auf den in Tabell e 1 angegebenen

ZwW schenbereich mt 1.5-7 % Ti, 1.5-7 % Bor, Rest Al.
Dabei bewerte sie die unteren Genzwerte in ihrer

Kombi nation (d. h. 1.5 % Ti-1.5 %B-A) fal schlicher-

wei se al s eigenes "echtes" Ausfuhrungsbeispiel. Eine

sol che Ausl egung der Lehre von D1 sei jedoch nicht
angebracht und i m Ubrigen auch nicht technisch sinnvoll.
Ei n Fachmann wirde bei der Nacharbeitung der bekannten
Lehre keinesfalls an den unteren bzw. oberen Bereichs-
grenzen, sondern vielnehr in der Mtte der angegebenen
Legi erungsberei che arbeiten. Das von der Priufungs-

abteil ung abgel eitete Beispiel stelle somt aus

| egi erungst echni scher Sicht kein "echtes Ausfihrungs-

bei spiel"” dar, sondern sei ein kinstlich konstruiertes
Bei spiel, das der Fachmann bei seinen Uberl egungen zur
Opti m erung des beanspruchten Legi erungstyps nicht

m t ei nbezi ehen wirde. I mubrigen | &gen alle "echten

Bei spi el e" aul3erhal b des beanspruchten Legi erungs-

berei chs. Auch der entsprechend D1 am nei sten bevorzugte
Bereich, siehe Tabelle 1, mt 2.5-3.5 % Ti und 2.5-3.5 %
B, Rest Al, der sich in D1 als beste Ausfihrungsform
darstell e, weise von der beanspruchten Legi erungs-
zusammenset zung weg, denn er erfordere hdhere Anteile an
Ti und B. Zwar bestinde zw schen den bei m Verfahren von
D1 und der Annel dung hinsichtlich der in der

Vor | egi erung gebi |l deten internetallischen Verbi ndungen
und M schboriden, auf denen die kornfeinende Wrkung im
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wesentlichen beruhe, kein Unterschied, jedoch wirden
sich durch die geringeren Gehalte an Ti und B in der
beanspruchten Vorl egi erung ni edrigere Anteil e davon
bi | den, was sich vorteilhaft auf die Haltezeit der Al -Si
Schnel ze auswi rke. Di e Neuheit und auch die
erfinderische Tatigkeit gegentber der Lehre von
Druckschrift Dl seien mthin bei mAnspruchsgegenst and
gegeben.

Ent schei dungsgr tinde

0688. D

Di e Beschwerde ist zul assig.

Ander ungen

Di e Verfahrenanspriche 1 bis 3 beruhen auf den
urspringlich eingereichten Ansprichen 8 bis 12, 14 und
17. Di e Produktanspriche 4 und 5 basieren auf den
urspriunglichen Ansprichen 1 bis 4. Die vorliegenden
Anspriche sind somt in formaler Hi nsicht nicht zu
beanst anden.

Cegenstand der Annel dung ist - entsprechend den
Ansprichen 4 und 5 - ein Kornfeinungsmttel (fur Al -Si
Qu3l egi erungen mt ei nem bevorzugten Si-Gehalt von 7 bis
13 %9, wobei das Mttel aus einer Vorlegierung mt
1.3-1.8 Gew.-% B, 1.3-1.8 Gew.-% Ti, Rest Al und den
unver nmei dbaren Verunrei ni gungen besteht. Vorzugswei se
ist ein Gewi chtsverhaltnis von Titan: Bor von 0.9 bis 1.1
ei nzuhal ten. Entsprechend der Aussage der Patentan-

mel dung Seite 5, Absatz 1, bilden sich in der
beanspruchten Vorl egierung die internetal lischen

Ver bi ndungen Al B,, Ti B, und M schboride vom Typ

(A, Ti)B,, auf denen die verbesserte kornfeinende Wrkung
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mafl3gebl i ch beruht. Die Anspriche 1 bis 3 der

vor |l i egenden Annel dung sind auf ein Verfahren zur

Kor nf ei nung von Al -Si Legierungen mt der beanspruchten
Al -Ti-B Legi erung gerichtet.

St and der Techni k

Zusatzmttel in Formvon Ti-B-A Vorlegi erungen mt

kor nf ei nender Wrkung fur Al-7 % Si @Rl egi erungen sind
aus dem Stand der Techni k, zum Bei spi el aus Druckschrift
D1 GB-A-2 174 103, bekannt (siehe D1, Seite 1, Zeilen 36
bis 54; Seite 2, Zeilen 14 bis 16 und 47 bis 49). In
Tabell e 1 von Druckschrift D1 werden ein breiter
Bereich, ein mttlerer Bereich und ein bevorzugter

Berei ch einer solchen Ti-B-A Vorlegierung enpfohlen,
wobei imweitesten Bereich ein Anteil an den
internmetal i schen Phasen Al B,, TiB,und M schbori den

(m xed borides) von > 50 % immttleren Bereich ein
Anteil von > 75 % und i m bevorzugten Bereich von > 90 %
zu erwarten ist. Eine netall ographi sche Untersuchung der
gemald Druckschrift D1 hergestellten Vorl egi erungen
bestati gt die vorw egende Bil dung sol cher Al-Ti

M schbori de, auf deren Einflul3 die kornfei nende Wrkung
i mwesentlichen zurickgefihrt wird, in einer Menge von
50 - 90 % (siehe Seite 3, Zeilen 29 bis 32). D e
Tabellen 2 bis 4 enthalten zwei Versuchsrei hen mt

mehr eren Bei spi el en von Legi erungszusanmenset zungen,

wel che di e kornfei nende Wrkung der Ti-B-A Vorl egierung
auf eine Al -7Si Schnel ze bel egen.

Weiterhin wird nach Auswertung bei der Versuchsreihen in
Druckschrift D1 darauf hingew esen, dal die Einhaltung
eines bestimten Ti:B Verhaltnisses in der Vorl egierung
zum Errei chen ei ner optimal en Kornfei nungsw rkung
besonders vorteil haft ist, wobei dieses Verhaltnis
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zwi schen 0.7:1 bis 1.4:1, vorzugsweise bei circa 1:1
liegen sollte (siehe D1 Seite 2, Zeilen 14 bis 16;
Seite 3, Zeilen 13 bis 15). D e technische Lehre von
Druckschrift D1 entspricht imwesentlichen dem I nhalt
des in der Beschreibungseinleitung der Annel dung
Seite 1, letzter Absatz in Betracht gezogenen Standes
der Techni k, der auf die gleichen Autoren zuruidckgeht (i m
f ol genden Dla genannt): "Anerican Foundrynen Society",
ASF Transactions, 1985, Seiten 907 bis 912). Somt
bi | det Druckschrift D1 den nachst kommenden Stand der
Techni k.

Neuheit und erfinderische Tatigkeit

Der Vergl eich der annel dungsgenafRen Ti-B-Al Legierung
mt diesem Stand der Techni k zeigt, dall der beanspruchte
Bereich der Ti-B-A Vorlegierung vollstandig in den in
D1 genannten breiten Bereich fallt und den mttleren
Bereich (Ti: 1.5-7 B: 1.5-7 Al') Uberlappt. D e
beanspruchte Legi erung ist deshalb als eine Auswahl aus
dem genmal3 D1 bekannten Stand der Techni k anzusehen. Nach
den von den Beschwerdekammern in stéandi ger Recht-
sprechung angewendet en Grundsatzen ist die Auswahl eines
Tei | berei chs nuneri scher Zahl enwerte aus ei nem grdR3eren
bekannten Berei ch aber nur dann neu, wenn alle
nachf ol genden Kriterien erfullt sind:

a) der ausgewdhlte Bereich nul3 eng sein;
b) er nul3 gentgend Abstand von dem - etwa durch
Bei spi el e bel egten - bevorzugten bekannten Bereich

haben:

c) der ausgewahlte Bereich darf kein wllkurlich
gewahl ter Ausschnitt aus dem Vor bekannten, al so kei ne
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bl o3e Ausf Ghrungsform der Vorbeschrei bung sein,
sondern nul3 zu ei ner neuen Erfindung fuhren, d. h. er
muf3 ei ne "gezielte Auswahl" darstellen.

(vgl . Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA,
3. Auflage, 1998, Seite 102, ICG5.2).

Es ist deshalb zu prifen, ob die in der Annel dung
ausgewahl t e Legi erungszusamenset zung den oben genannt en
Kriterien gentgt.

5.2 Auf grund des Vergleichs der Breite der Bereiche der Ti-
B- Al Legi erungszusanmenset zungen best ehen kei ne Zweifel,
daR der aus dem bekannten Stand der Techni k ausgewahlte,
beanspruchte Bereich "eng" ist und somt Bedi ngung a)
erfallt ist.

Hi nsichtlich Bedingung b) ist jedoch von der
Beschwer def ihrerin in der mindlichen Verhandl ung

ei nger aumt worden, dall von den drei in Dl genannten

Bei spi el en zum ndest eines (heat 31:1.4 % Ti-2.4 %B-Al;
grain refining effectiveness: excellent) "dicht" am
beanspruchten Bereich liegt. Dies wird auch von der
Kanmer so gesehen.

Was Bedi ngung c) betrifft, so fuhren die Legierungs-
zusammenset zungen aus Ti-B-Al des in der Annel dung
ausgewdhl t en engen Bereichs bei Al -Si:5-13 % Schnel zen
zu der gl ei chen kornfei nenden Wrkung, die auch durch
die in Druckschrift D1 verwendeten Legi erungen
hervorgerufen wird. Di ese Bewertung wurde von der

Pat ent annmel derin in der nundlichen Verhandl ung ni cht
bestritten. Daraus fol gt, dall der ausgewahlte, enge
Tei | bereich lediglich ei ne Ausfidhrungsform der

Vor beschrei bung D1 verw rklicht, wobei dieser enge

0688. D Y A
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Tei | berei ch jedoch kein "gezieltes Auswahl en” im Sinne
von Bedi ngung c) darstellt, denn ein anderer, bisher
unbekannter Effekt ist damt nicht verbunden.

Ei ne sol che, bisher unbekannte Wrkung ist imubrigen
weder in der Annel dung genannt noch wurde sie von der
Beschwer def Uhrerin geltend gemacht. Dies ist nicht
Uberraschend, denn - wi e die beanspruchte Vorl egi erung -
wei st auch das in Druckschrift D1 offenbarte

Kor nf ei nungsm ttel gegenuber anderen Mttel n nur geringe
Anteile an B und Ti auf und enthalt die gleichen
internetal |i schen Verbi ndungen Al B,, TiB, sow e

M schbori de vom Typ (A, Ti)B,, die eine verbesserte

kor nf ei nende Wrkung gewahrl ei sten (siehe dazu auch Dla,
Seite 910, linke Spalte: Devel opnent of a New Al -Ti-B
master alloy; Introduction). Auch wird in Druckschrift
D1 die Einhaltung eines Ti:B Verhal tnisses von

circa 1 als in besonderer Wise gunstig enpfohlen, wobei
di ese Erkenntnis aus bei den Versuchsserien (Tabellen 2
und 3) abgeleitet wiurde (siehe D1, Seite 3,

Zeilen 13/ 14). Zur Uberpriufung und Bestatigung di eser
Schl ul3f ol gerung wurde zusatzlich eine Vorlegierung mt
3.1 %Ti-3.2 %B-A zum Kornfeinen von Al -7Si -0. 3My-

0. 1Fe-0. 02Ti ei ngesetzt (Siehe D1, Seite 3, Zeilen 15
bis 19). D e Bevorzugung ei nes Verhal tnisses von

Ti:B . 1 beschréankt sich somt nicht ausschliel3lich auf
die in Anspruch 3 von D1 genannte bevorzugte

Ausf Ghrungsform von 3Ti-3B-Al, sondern ist vielnmehr in
al l en gewahl ten Zusammenset zungen anzustreben, um ein
opti mal es Ergebnis zu erreichen.

SchlieBlich vermttelt Druckschrift D1 ei ne eindeutige
techni sche Lehre, die fir den Ei nsatz von Vorl egi erungen
mt niedrigen Gehalten an Bor und Titan als Kornfeiner
kei nerl ei Angaben enthalt oder Warnungen erkennen | aft,
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wel che den Fachmann veranl assen konnten, den nun
beansprucht en Legi erungsberei ch zu nei den oder Nachteile
i n Kauf nehnmen zu niissen. I m CGegenteil, auch mt den

Vor | egi erungen heat 31 und heat 37, welche relativ
geringe Anteile an Ti und B aufweisen, wird eine
ausgezei chnete kornfei nende Wrkung erzielt.

D e Kammer stimmt der Ansicht der Beschwerdefdhrerin
dahi ngehend zu, dafl die Ermttlung eines "kunstlichen"
Bei spi el s durch di e Konbi nati on von oberen und/ oder
unteren Grenzenwerten der Bereiche verschi edener
Konponent en ei ner Legi erungszusamenset zung i m

al | genei nen fragwirdi g i st und deshal b verm eden werden
sollte. Die in Druckschrift D1 vorliegende technische
Sachl age stellt jedoch in dieser Hinsicht einen gew ssen
Sonderfall dar. Zum einen handelt es sich um eine

Legi erungszusamenset zung mt nur drei Konmponenten (Al,
Ti, B). Zum anderen enth&lt Druckschrift D1 die

unm RBver st andl i che zuséat zl i che Anwei sung, Vorl egi erungen
mt einemTi:B Verhal tnisses von ungefdhr 1 als

Kor nf ei ner ei nzusetzen, um opti nmal e Ergebni sse zu
erreichen. Sollte der Fachmann somt eine Vorlegierung
mt einemTi-Gehalt in der Nahe eines Genzwertes (z. B
1.5 % Ti) fur seine Zwecke aussuchen, so wrd er, der
obi gen Anwei sung fol gend, bemiht sein, ebenfalls einen
B- Gehal t von ungefahr 1.5 % ei nzustellen. Eine solche
Vor gehenswei se wird auch durch die Beispiele in
Druckschrift D1 genannten Bei spiele bestatigt.

Zusamenf assend ist somt festzustellen, daR der in der
Anmel dung ausgewdhl te enge Teil bereich einer Ti-B-Al
Legi erung den Bedi ngungen b) und c) nicht genigt und
somt die Kriterien fidr die Neuheit einer Auswahl nicht
erfallt sind. Anspruch 4 ist somt mangel s Neuheit

sei nes Gegenst andes ni cht gewahr bar.
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7. Der Verfahrensanspruch 1 enthadlt noch das Merkmal, dal3
der Al-Si Schnelze 0.05 bis 0.5 % der beanspruchten
Vor | egi erung (bezogen auf das Gesant gewi cht der
Schnel ze) zugesetzt werden. In den Tabellen 1 bis 4 von
Druckschrift D1 werden kei ne genauen Angabe Uber die
zugegebenen Mengen an Vorl egi erung genmacht. Jedoch
werden in den Figuren 3 und 4 von Druckschrift D1
Zugabenengen i m Berei ch von 0.25 bis 2.0 % bezogen auf
das CGewi cht der Gesantschnel ze genannt. Es ist imdiesem
Zusanmmenhang zu benerken, dall es (z. B. aus
Kost engr inden) stets das Bestreben des Fachmanns i st,
di e zugesetzten Mengen an kornfeinenden Mtteln auf das
zur Sicherstellung des gewlinschten Effekts notwendi ge
Mal3 zu beschr &nken, um so unerwinscht e Nebenw rkung des
kor nfei nenden Mttels auf die behandelte Al -Si Schnel ze
so gering wie niglich zu halten

Weiterhin ist das Zusetzen sol cher Vorl egi erungen in
Form von G anul at, Masseln oder Draht zur Al -Si Schnel ze
ei ne ubliche Zugabeform (siehe dazu z. B. die in der
Annel dung Seite 4, Zeile 30 genannte Druckschrift D2:

G elBerei 71, 1984, Nr. 24, Seite 928, rechte Spalte,

Text unter Bild 1). Somt enthalten die Verfahrens-
anspriche 1 bis 3 keine technischen Merknale, die
gegeniuber dem genannten Stand der Techni k eine
erfinderische Tatigkeit begrinden.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

Di e Beschwerde wird zurickgew esen

0688. D Y A
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Der Geschaftsstell enbeante: Der Vorsitzende:

V. Conmmar e W D. Wi ld
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