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hat der 11. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
14. April 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Dellinger so-
wie der Richter Dipl.-Ing. Dr. Henkel, v. Zglinitzki und Dipl.-Ing. G. Schmitz

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Patentinhaberin wird der angefochtene
Beschluss der Patentabteilung 24 vom 27. September 2001 aufge-
hoben und das Patent 195 38 243 aufrechterhalten.

Grinde

Mit Beschluss vom 27. September 2001 hat die Patentabteilung 24 des Deutschen
Patent- und Markenamts nach Prufung des Einspruchs das am 13. Oktober 1995
unter Inanspruchnahme einer Japanischen Prioritdt vom 14. Oktober 1994
(JP 275604/94) angemeldete Patent 195 38 243 mit der Bezeichnung "Verfahren
zur Herstellung von Semi-geschmolzenem ThixogieR3-Gielimaterial", dessen Ertei-

lung am 18. Juni 1998 veroffentlicht wurde, widerrufen.

In dem Widerrufsbeschluss ist unter anderem ausgefuhrt, dass der Einspruch und
die erteilten Patentanspriiche 1 bis 4 gemal Hauptantrag sowie die am 21. Ju-
ni 1999 eingegangen Patentanspriche 1 bis 4 gemald Hilfsantrag zwar zulassig
seien und das jeweils beanspruchte Verfahren neu und gewerblich anwendbar sei,
jedoch gegenliber der Zusammenschau der EP 0254 437 B1 (1) und der
US 45 69 218 (2) nicht auf erfinderischer Tatigkeit beruhe.



Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin, die

sinngemal} beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent auf-

rechtzuerhalten.

Zur Begrundung fuhrt sie ua aus, dass das beanspruchte Verfahren die beim Gie-
Ren im aulleren Umfangsbereich gebildeten Dendriten weder, wie aus (1) be-
kannt, in einer Vorkammer, die als Dendriten-Falle wirkt, abscheidet, noch die
Dendriten, wie aus (2) bekannt, durch starkes Ruhren der Schmelze und Warm-
umformen des "slurry structured" Materials vermeidet, sondern statt dessen die
Dendriten in der au3eren Materialschicht nur durch gezielte Warmeeinwirkung zer-
stért und in eine spharische Phase transformiert, ohne einen Materialverlust wie
nach (1) hinnehmen und ohne eine mechanische Behandlung wie nach (2) vor-

nehmen zu mussen. Das beanspruchte Verfahren sei deshalb nicht nahegelegt.

Die Einsprechende hat sich im Beschwerdeverfahren zur Sache nicht geaulert

und keine Antrage gestellt.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die zulassige Beschwerde ist begrundet.

Das erteilte Patentbegehren ist zulassig.

Die Patentanspriche 1 und 3 haben folgenden Wortlaut:

1. Verfahren zur Herstellung eines semi-geschmolzenen Thixo-

giel® - Giel3materials durch



Aussetzen des Thixogie® - Materials, das einen aulleren
Schichtabschnitt mit Dendriten um einen auf3eren Umfang ei-
nes Hauptkdrperabschnitts herum aufweist, einer Hitzebehand-
lung, um ein semi-geschmolzenes Gielmaterial mit darin koexi-
stenten festen und fliissigen Phasen zu erzeugen, wobei

die Dendriten durch Erhohen der Temperatur des aulleren
Schichtabschnitts bezuglich des Hauptkorperabschnitts in spha-
rische feste Phasen transformiert werden, um den aufleren
Schichtabschnitt in einen semi-geschmolzenen Zustand zu brin-

gen.

. Verfahren zur Herstellung eines semi-geschmolzenen Thixo-
gield — GieBmaterials durch

Aussetzen des Thixogiel3 — Materials (lies: Giesmaterials), das
einen aulderen Schichtabschnitt mit Dendriten um einen aulle-
ren Umfang eines Hauptkorperabschnitts herum aufweist, einer
Hitzebehandlung, um ein semi-geschmolzenes GielAmaterial mit
darin koexistenten festen und flussigen Phasen zu erzeugen,
bei der

ein erster und ein zweiter Induktionsheizschritt verwendet wer-
den, wobei

beim ersten Induktionsheizschritt die Dendriten durch Erhohen
der Temperatur des aulleren Schichtabschnitts bezuglich des
Hauptkdrperabschnitts in spharische feste Phasen transformiert
werden, um den aufleren Schichtabschnitt in einen semi-ge-
schmolzenen Zustand zu bringen, und

beim zweiten Induktionsheizschritt die Temperatur des Haupt-
korperabschnitts erhdoht wird, um diesen in einen semi-ge-
schmolzenen Zustand zu bringen, wobei

die Frequenz f; beim ersten Induktionsheizschritt hdher als die

Frequenz f, beim zweiten Induktionsheizschritt ist.



Die Anspriche 2 und 4 sind auf die Anspriiche 1 bzw 3 riickbezogen.

Ausgehend von einem bekannten Verfahren nach der US 47 12 413 liegt sinnge-
malf die Aufgabe vor, ein semi-geschmolzenes (halbgeschmolzenes) GieRmate-
rial herzustellen, das eine gute Formbestandigkeit aufweist und bei welchem durch
Spezifizieren der Struktur des aufReren Schichtabschnitts in dem semi-geschmol-
zenen Zustand verhindert werden kann, dass es herausflie3t und deformiert wird
sowie ein Herstellungsverfahren vorzusehen, worin die Dendriten in dem auleren
Schichtabschnitt in spharische feste Phasen transformiert werden kénnen, welche
bei einer Stufe zum Erhitzen des GieBRmaterials in einen semi-geschmolzenen Zu-

stand eine gute Giel3barkeit aufweisen.

Malgeblicher Fachmann ist ein erfahrener Metallurge bzw Metallkundiger mit min-
destens Fachhochschulabschluss, dem die bekannten Techniken der Herstellung
von halbgeschmolzenem GieRmaterial sowie die Verfahren zur Vermeidung oder

Entfernung von Dendriten gelaufig sind.

Die beanspruchte Lehre ist entgegen der Meinung der Einsprechenden vom ein-
schlagigen Fachmann nacharbeitbar, weil die Anspruche alle wesentlichen Verfah-
rensmerkmale wie die Hitzebehandlung und die Temperaturerhbhung sowie deren
Wirkungen nennen. Die zugehdrige Beschreibung liefert dazu in Beispielen Detail-
informationen fur die Materialbehandlung wie beispielsweise fur bestimmte Legie-
rungen die Temperatur- und Zeitangaben sowie Induktionsfrequenzen usw, so
dass der Fachmann damit und gegebenenfalls erganzt durch Ubliche gezielte Rou-
tineuntersuchungen auf einfache fachmannische Weise das beanspruchte Herstel-

lungsverfahren erfolgreich nacharbeiten kann.

Das Herstellverfahren nach Anspruch 1 und 3 ist offensichtlich auch gewerblich

anwendbar, es ist neu und beruht auf erfinderischer Tatigkeit.



Aus der EP 0 254 437 B1 (1) ist ein Verfahren zur Herstellung von semi-geschmol-
zenen (halbgeschmolzenen) Metallteilen aus thixotropen (gallertartigen) Legie-
rungsmischungen als GieBmaterial, dort als halbfester Schlamm aus fester Phase
und schmelzflissigem Metall bezeichnet, bekannt. Das Gielmaterial wird durch
bekannte Hitzebehandlung zum gleichzeitigen nebeneinander (koexistenten) Vor-
liegen von Fest- und Flussigphase gebracht, das als Metallvorformling in der Vor-
kammer der Formgebungseinrichtung ausgesetzt ist und um seinen Umfang eine
dendritische Metallschale aufweist. Zur Formgebung wird der Metallvorformling
durch Druck aus der Vorkammer in einen Formhohlraum gepresst. Zur Entfernung
der dendritischen Phase verbleibt die dendritische Metallschale vom Umfang des
Metallvorformlings bei dessen Pressformgebung in der Vorkammer als Dendriten-
falle, aus der das ubrige Metall des Vorformlings zur Formgebung in den Form-
hohlraum gepresst wird. Das Metall ist beispielsweise eine Aluminium- oder Kup-

fer- oder Eisenlegierung.

Im Gegensatz zu der aus (1) bekannten Dendriten-Beseitigung mittels deren Ab-
scheidung in der als Dendritenfalle wirkenden Vorkammer werden nach dem
Streitpatent die Dendriten statt dessen durch Temperaturerhdhung des aufieren
Schichtabschnitts des Hauptkorperabschnitts, in dem sie sich befinden, in sphari-
sche (kugelférmige) feste Phasen transformiert, um auch den duf3eren Schichtab-
schnitt, der nach (1) beseitigt wird, in einen semi-geschmolzenen Zustand zu brin-
gen. Die beanspruchte reine Temperaturerh6hung zur Dendriten-Umformung in ei-
ne spharische feste Phase ist aus (1) weder bekannt noch nahegelegt. Dies gilt fur
das streitpatentgemalle Verfahren sowohl nach Anspruch 1, als auch nach An-
spruch 3, wonach die Temperaturerhhung durch einen Induktionsheizschritt be-

wirkt wird.

Aus der US 4569 218 (2) ist ein Verfahren zur Herstellung von Metallformteilen
aus einer gleichmaligen, semi-geschmolzenen (halbgeschmolzenen) Vorform be-
kannt. Auch hierbei soll die Dendriten-Struktur eliminiert und ein halbgeschmolze-

nes "slurry structured" Meterial mit thixotropen (gallertartigen) Eigenschaften er-



zeugt werden, beispielsweise aus Aluminium-, Kupfer-, Magnesium- oder Eisen-
Legierungen. Um Dendriten zu vermeiden, lehrt (2), das Material kraftig zu ruhren
bzw auch warm zu verformen, um eine dendritenfreie "slurry" Struktur zu errei-
chen. Ein Wiedererhitzen soll danach dazu dienen, spharische (kugelformige) Teil-
chen der festen Phase innerhalb der tieferschmelzenden Matrix der fest-flissigen,

gallertartigen Materialmischung zu bilden.

Im Gegensatz zu der aus (2) bekannten Dendriten-Beseitigung durch kraftiges
Ruhren und Warmverformen werden nach dem Streitpatent die Dendriten statt
dessen durch reine Temperaturerhohung des &aufReren Schichtabschnitts des
Hauptkorperabschnitts, in dem sie sich befinden, beseitigt. Zwar lehrt auch (2) wie
das Streitpatent die Bildung von spharischer (kugelférmiger) fester Phase durch
Temperaturerh6hung, jedoch erst im Rahmen eines Wiederaufheizens nach der
durch mechanische Einwirkung erreichten Dendritenbeseitigung. Damit fehlt in (2)
jegliche Anregung, Dendriten alleine durch Temperaturerhdhung ohne eine me-
chanische Einwirkung zu beseitigen, wie es vom Streitpatent beansprucht ist. Nur
rickblickend mag es dann als naheliegend erscheinen, einfach auf die mechani-
sche Einwirkung zu verzichten und nur durch eine Temperaturerhdhung sowohl
die Dendritenstruktur zu beseitigen als auch dann, wie bekannt, die feste Phase

spharisch einzuformen.

Auch die Zusammenschau von (1) und (2) legt somit die beanspruchte Dendriten-
beseitigung durch einfache Temperaturerhohung bei der Herstellung von semi-ge-
schmolzenem, thixotropen Giel3material nicht nahe, weil dieser Stand der Technik
nur die beiden Alternativen der Dendritenbeseitigung entweder durch eine Abspal-
tung mittels Dendritenfalle der Vorkammer oder durch eine mechanische Bean-
spruchung mittels Ruhren und Warmverformen anbietet und lehrt, wahrend das

Streitpatent demgegenuber einen anderen Weg beschreitet.



Im Einspruch sind aullerdem noch die DE 19508 919 A1 (3) und die
US 44 15 374 (4) genannt worden. Das induktive Aufheizen gemal} (3) erfolgt im
Zusammenhang mit dem Druckgie3en von thixotropem Metall. Dagegen sind in
(3) Dendriten und deren Beseitigung nicht erwahnt, so dass diese Schrift auch

nicht zur patentgemafRen Lésung verhelfen kann.

Nach (4) wird, wie auch die Einsprechende selbst zugesteht, nach Beispiel 1 zu-
nachst dendritisches Material gemal Figur 2 gebildet, das dann erhitzt und warm
extrudiert wird, wodurch gemaR Figur 3 die anfangliche Dendritenstruktur weitge-
hend zerstort ist. Somit dient auch nach (4) eine starke Warmverformung zur Den-
dritenbeseitigung, gefolgt von einer Wiedererwdrmung. Somit nimmt auch (4) das

beanspruchte Verfahren weder vorweg, noch wird es dadurch nahegelegt.

Nach alledem sind die Verfahren der erteilten Patentanspriche 1 und 3 gegenuber
dem Stand der Technik neu und werden durch diesen nicht nahegelegt, so dass

die erteilten Patentanspriche patentfahig sind und Bestand haben.

Hilfsweise hat die Einsprechende auch widerrechtliche Entnahme geltend ge-
macht. Dabei sei das dem Streitpatent zugrundeliegende Know-How von der Mut-
terfirma der Einsprechenden in U... in der S... in den Jahren 1993 bis 1994

entnommen worden. Hinsichtlich des Know-Hows nennt die Einsprechende den
Inhalt ihrer Patentanmeldung DE 195 08 919 A1 (3) sowie ihre Druckgielimaschi-
ne mit Aufheizstation mit zugehorigen Versuchen einschliel3lich Informationsaus-
tausch. Als Beweise fur den Vorgang werden dazu genannt die Besuchsverrech-
nung E1, der Besuchsbericht E2 betreffend Druckgie@maschine und Aufheizsta-
tion, der Versuchsbericht E3, die Fax-Anfrage E4 unter Bezugnahme auf die
US 45 69 218 (2), der Bericht ES und die Datenzusammenstellung des Induktions-

Heizsystems E6 mit Reinschrift E7 sowie der Zeuge Y....



Aus den Unterlagen gehen weitgehend technische Daten der projektierten Anla-
gen mit Aufheizstation, jedoch nicht die BehandlungsmalRnahmen des Gielimate-
rials hervor. Die Fax-Anfrage E4 stellt primar auf einen Vergleich der
US 45 69 218 (2) mit dem Buhler-System ab, unter anderem hinsichtlich der Para-
meter Feststoffanteil, Wiedererwarmung, Hochdruckverdichtung, Pressdruck, Vor-
kammer usw, um Konflikte zu vermeiden. Das Buhler-Know-How und System in
1994 entspricht ersichtlich dem Inhalt der DE 195 08 919 A1 (3), deren Schweizer
Prioritat auf eine Anmeldung von Mitte 1994 zurickgeht. Weder in (3) noch in den
Unterlagen E1 bis E7 ist das Dendriten-Problem Uberhaupt erwahnt. Bei dieser

Sachlage war die Einvernahme des Zeugen Y... entbehrlich.

Die Einsprechende verweist zwar auf einen Artikel von Prof. Flemings in Giesse-
rei-Praxis Nr 10, 1975, S 173 bis 179, wonach dendritisches Material nicht im
Druckguss verarbeitet werden konne. Aus den gesamten Unterlagen zur wider-
rechtlichen Entnahme geht aber nicht klar hervor, ob und ggfls wie von Fa. B...
und/oder H... seinerzeit dendritenfreies Druckgusseinsatzmaterial gewonnen
wurde. Somit ist nicht nachgewiesen, dass die Einsprechende vor dem Prioritats-
tag 14. Oktober 1994 des Streitpatents im Besitz der fertigen Erfindung, insbeson-
dere der dabei beanspruchten Dendriten-Beseitigung ausschlieRlich durch Tempe-

raturerhOhung war.

Weil eine widerrechtliche Entnahme den Erfindungsbesitz voraussetzt, der nicht
nachgewiesen ist, kann dem Hilfsantrag der Einsprechenden auf Zuschreibung

des Streitpatents wegen widerrechtlicher Entnahme nicht gefolgt werden.

Bei dieser Sachlage ist der angefochtene Beschluss aufzuheben und das Patent

im beantragten erteilten Umfang aufrechtzuerhalten.
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Einer miundlichen Verhandlung bedurfte es nicht, nach dem die Einsprechende
keinen diesbezuglichen Antrag gestellt hat und dem Antrag der Patentinhaberin zu

folgen war.

Dellinger Dr. Henkel v. ZKlinitzki Schmitz

Pu



