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BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 7/71 BESCHLUSS Verkiindet am
27. Juni 1972
Schwingen,
Amtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschéftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache
betreffend die Patentanmeldung H @B & D.9-@

der HENED-Verke AG, MEINED/RED,

Anmelderin und Rechtsbeschwer-
defiihrerin,

- Verfahrensbevollmichtigte: Rechtsanwidlte Prof. Dr. (D
und Prof. Dr. GiD, G -



Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-
hofs hat auf die miindliche Verhandlung vom 18, April 1972
unter Mitwirkung des Senatspridsidenten Dr. Spreng und der
Bundesrichter Triistedt, Ballhaus, Dr. Bruchhausen und
Ochmann

beschlossen:

1. Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin
wird der BeschluB des 13. Senats (techni-
schen Beschwerdesenats VIII) des Bundes-
patentgerichts vom 5. Oktober 1970 aufge-
hoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung
und Entscheidung an das Bundespatentgericht
zuriickverwiesen.

2. Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbe-
schwerde wird auf 50 000 DM festgesetzt.

Griinde

I.

Der Anmelderin ist ein Patent auf ihre am 22, Januar
1959 eingereichte und am 23. September 1965 bekanntge-
machte Anmeldung betreffend "Verwendung von Al-Mg-Si-Le-
gierungen zur Herstellung von porenarmen DruckguBteilen®
versagt worden, nachdem ein Einspruch zurlickgezogen wor-
den war.
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Der bekanntgemachte Anspruch 1 der Anmeldung

lautet:

"Werwendung von AlMgSi-Legierungen mit

Die Anmelderin hat gegen die Versagung des Patents
Beschwerde zum Bundespatentgericht erhoben mit dem An-

trage,
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solchen Gehalten an Magnesium und Sili-
zium, daB sie etwa der Schmelzrinne
zwischen den beiden ternidren aluminium-
reichen Eutektika des ternidren Systems
entsprechen, begrenzt durch 13 % Silizium
einerseits und 15 § Magnesium andererseits,
zur Herstellung von porenarmen Druckguf3-
teilen, die auch bei nachtridglichem
Erwdrmen frei von Warzen bleiben."
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den angefochtenen Beschlu aufzuheben und
das nachgesuchte Patent unter Zugrundele-
gung der bekanntgemachten Unterlagen und
unter Berilicksichtigung einiger n#dher bezeich-
neter Anderungen der Beschreibung zu erteilen,
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hilfsweise der Patenterteilung folgenden An-
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spruch 1 zugrunde zu legen:
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"AlMgSi-Legierung, ausgehend von einem
Grenzwert von 10 % Magnesium und 3 %
Silizium, gekennzeichnet durch die Ver-
wendung der im Bereich der Schmelzrinne
zwischen den beiden ternidren aluminium-
reichen Eutektika des terndren Systems
nach oben und unten an die genannten
Werte anschlieflenden Zusammensetzung mit
Magnesium- und Siliziumgehalten von
max. 13 % Silizium einerseits und max. 15 %
Magnesium andererseits, zur Anpassung an
unterschiedliche Betriebsbedingungen, die
sick aus den VWechselbeziehungen Siliziun-
Magnesium ergeben, zur Herstellung von
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porenarmen, warmriflunempfindlichen Druck-
guteilen, die bei nachtridglichem Erwédrmen
frei von Warzen bleiben."

Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde der An-
melderin zuriickgewiesen und Rechtsbeschwerde zugelassen.

Die Anmelderin hat Rechtsbeschwerde eingelegt mit
dem Antrage, den angefochtenen BeschluB aufzuheben und

die Sache

zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung

an das Bundespatentgericht zurilickzuverweisen und dabei
die dort im Hauptantrage genannten (bekanntgemachten)
Unterlagen, hilfsweise folgende Anspriiche zugrunde zu

legen:

1. Verfahren zur Herstellung von porenarmen,

warmriBunempfindlichen Druckgufteilen aus
AlMgSi-Legierungen, die bei nachtriglichem
Erwirmen frei von Varzen bleiben, dadurch
gekennzeichnet, daB die AlMgSi-Legierungen
Magnesium und Silizium in einem Verhiltnis
enthalten, das etwa der Schmelzrinne zwi-
schen den beiden terndren aluminiumreichen
Eutektika des terniren Systems entspricht,
begrenzt durch 13 % Silizium einerseits
und 15 % Magnesium andererseits.

Verfahren zur Herstellung von porenarmen,
warmriBunempfindlichen Druckgufiteilen aus
Alu-Legierungen nach Anspruch 1, die auBer-
dem noch bis 0,5 % Mangan, bis 0,5 % Chrom,
bis 0,3 % Titan und 0,3 % Zirkonium, ein-
zeln oder zu mehreren enthalten.

Die bisherigen Anspriiche 3 und 4 schlieBen
sich entsprechend an, wobei das Wort "Ver-
wendung" jeweils durch "Verfahren zur Her~
stellung von porenarmen, warmriBunempfind-
lichen DruckguBteilen aus AlMgSi-Legierungen"
ersetzt wird,
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11.

Das Bundespatentgericht hdlt ein Patent sowohl in
der bekanntgemachten Fassung des Anspruchs 1 als auch
in der Fassung des in der Beschwerdeinstanz gestellten
Hilfsantrages nicht fiir gewédhrbar.

Es begriindet seine Entscheidung wie folgt:

1. Es konne zwar die Ansicht des Patentamts nicht
teilen, daB die Anmelderin "nur eine GesetzmédBigkeit
entdeckt" habe. Die Anmelderin habe vielmehr durch Un-
tersuchungen, insbesondere an DruckguB, "erkannt", daf
ausgezeichnete Eigenschaften mit Al-Mg-Si-Legierungen
erhalten wirden, deren Gehalte an Si und Mg den Konzen-
trationen der Schmelzrinne zwischen den beiden aluminium-
reichen terndren Eutektika im System Al-Mg-Si entspria-
chen, begrenzt durch 13 9% Si einerseits und 15 % Mg an-
dererseits.

2. Das Bundespatentgericht ist aber im Ergebnis
libereinstimmend mit dem Patentamt der Ansicht, daB der
Stand der Technik insbesondere nach der vorvertffent-
lichten deutschen Auslegeschrift @ @l @ einer Patent-
erteilung entgegenstehe. Das gelte sowohl fiir den Haupt-
wie fiir den Hilfsantrag der Anmelderin. Dazu fiihrt das
Bundespatentgericht im einzelnen aus:

a) Der Bereich der von der Anmelderin vorgeschlage-
nen Legierungen werde, wenn auch quantitativ geringfiigig,
von dem in der genannten deutschen Auslegeschrift vor-
geschlagenen Legierungsbereich liberschnitten, weil dort



fiir Al-Mg-Si-Legierungen ein Gehalt von 7 - 10 % Mg
und 1,6 - 3 % Si vorgeschlagen werde.

b) Der Vorschlag in der genannten DAS sei auch
hinsichtlich der Verwendung mit der vorliegenden Anmel-
dung iibereinstimmend. Zwar sei in der genannten DAS
nicht ausdriicklich von Porenarmut die Rede, wohl aber
von ciner guten Oberfliche nach der Beizbehandlung.
Eine gute Oberflidche sei aber nur gegeben, wenn zumin-
dest an dieser Stelle das Geflige porenarm sei.

c) Eine Abgrenzung gegeniiber dem Stande der Tech-
nik, wie sie die Anmelderin mit ihrem Hilfsantrag ver-
sucht habe, sei nicht mdglich: Mit einer nachtriglichen
Abgrenzung des Bereichs der Legierungen treffe die Anmel-
derin eine Auswahl, die in den urspriinglichen Unterlagen
nicht offenbart sei. Eine Abgrenzung, wie sie die Anmel-
derin mit ihrem hilfsweise aufgestellten Patentanspruch
versuche (Grenzwert von 10 % Mg und 3 % Si nach oben und
unten auf der Schmelzrinne), sei nicht ausreichend: Der
im Hilfsanspruch von dem Schutzbegehren ausgenommene Le-
gierungsbereich sei zu unscharf. Der Verlauf der Schmelz-
rinne sei nicht eindeutig gesichert. Wenn die Anmelderin
darauf hinweise, da8 die (im Hilfsantrag herausgenommene)
{berschneidung nur einen kleinen Bereich betreffe und
die auf Grund der von ihr erkannten GesetzmiBigkeit be-
stimnten Gehalte an Mg und Si bis 15 % Mg und 13 % Si
reichten, so sei zu bedenken, daB das von der Anmelderin
festgestellte Optimum der fiir die vorgesehene Verwendung
geeigneten Al-Mg-Si~Legierungen offensichtlich in der
Nzhe oder sogar innerhalb des aus der genannten DAS be-
kannten Bereichs der Zusammensetzung liege.
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III.

Die Anmelderin riigt mit der Rechtsbeschwerde, daB
der angefochtene Beschluf3 die Frage der Patentfdhigkeit
der Anmeldung in mehrfacher Hinsicht rechtlich unzu-
treffend gewlirdigt habe:

a) Wenn man die angemeldete Erfindung mit dem Stan-
de der Technik (DAS @ @0 @WP) vergleiche, so sei fest-
zustellen, daB es sich um zwei v8llig unterschiedliche
Lehren handele. Durch die vorverdffentlichte DAS werde
dem Durchschnittsfachmann nur ein Rahmenbereich an Le-
gierungsanteilen angegeben, innerhalb dessen er die Viel-
zahl der mdglichen prozentualen Anteile beliebig mitein-
ander kombinieren konne. Dagegen gebe die vorliegende An-
meldung dem durchschnittlichen Fachmann eine eindeutige
Zuordnung der Legierungsanteile zueinander, d.h. Jjedem
Si-Gehalt sei durch den Schnittpunkt mit der Schmelzrinne
ein bestimmter Mg-Gehalt zugeordnet. Das gelte auch inner-
halb des in der DAS @ WD @ angegebenen Rahmenbereichs.
Darin liege insoweit eine Auswahlerfindung, deren Neuheit
gerade in den nicht zum Stande der Technik gehtrenden Zu-
ordnungen eines bestimmten Legierungsgehalts an Si =zu
einem bestimmten Legierungsgehalt an Mg fiir jede in den
erfaten Anteilsbereichen liegende mdgliche Legierung
bestehe. Die notwendige Abgrenzung zum Stande der Technik
sei bereits mit der durch die Erfindung gegebenen speziel-
len Zuordnung bestimmter Si-Legierungsanteile zu bestimm-
ten Mg-Legierungsanteilen erfolgt.

b) Auch die Verwendungsarten in der vorbekannten
DAS WD @D und in der vorliegenden Anmeldung stimmen




nichl iiberein. Im Stande der Teclinik seien bestimmte
Legierungen vorgeschlagen, um durch chemische Oberfli-
chenbehandlung (Beizen) eine gleichmiBige, silbrige
Oberflidche zu erzielen, wobei gleichzeitig das DruckguB-
teil leicht beizfdhig sein und verhiltnisméBig glatt
und ohne WarmriBbildung aus der Form kommen solle. Die
vorliegende Erfindung schlage hingegen bestimmte Legie-
rungen vor, um porenfreie DruckgufBiteile zu erzielen,

die auch bei nachtréglichem Erwdrmen frei von Warzen
blieben und die sich auBlerdem vorteilhaft anodisch oxy-
dieren und an den oxydierten Fl&ichen einf&rben lieBen,
auf die sich weiterhin metallische Deckschichten gut
aufbringen liefen und die schliefllich gut emailliert
verden kdnnten. Die in der vorbekannten DAS angegebenen
und die nacn der vorlicgenden Anmeldung vorausgeéetzten
Vorteile hdtten nichts miteinander zu tun, weil auch,
eine porige Oberfliche nach dem Beizen durchaus silbrig
aussehen konne, da letzteres von der Zusammensetzung ab-
hdnge. Die Jjeweils in Betracht kommenden Eigenschaften
konnten vom Verletzungsrichter im Einzelfall unterschie-
den werden.

c) Die Angaben in der vorbekannten DAS seien inso-
fern unzutreffend, als der dort vorausgesetzte Erfolg
schon bei einem Si-Gehalt etwa iiber 2,5 % nicht mehr
eintrete. Das konne durch Versuche bzw. Gutachten nach-
gewiesen werden. Insoweit k&nne deshalb eine aus Aufgabe
und Losung bestehende vorbekannte Lehre der vorliegenden
Anmeldung nicht mehr entgegengehalten werden, denn eine
nicht brauchbare Lehre konne nicht neuheitsschddlich
sein.

N
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d) SchlieBlicli sei es rechtlich nicht haltbar,
wenn das Bundespatentgericht eine Abgrenzung gegeniiber
dem Stande der Technik fiir unzuldssig ansehe. Der An-
melderin miisse es gestattet sein, sich durch eine in
die Beschreibung aufzunehmende Verzichtserklidrung vom
Stande der Technik abzugrenzen, wenn das noch erfor-
derlich sein sollte.

e) Zur Erlduterung ihres Standpunktes verweist
die Anmelderin auf folgende graphische Darstellung:
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Iv.

Der angefochtene BeschluBl hdlt dem Angriff der
Rechtsbeschwerde nicht stand.

1. Das Bundespatentgericht hat zunichst die Ansicht
des Patentamts abgelehnt, der Gegenstand der Anmeldung
enthalte nur die der Patentfdhigkeit nicht zugédngliche
Entdeckung einer GesetzmiBigkeit. Es sieht demgegeniiber
in der Anmeldung die grundsdtzlich patentfihige tech-
nisch angewandte Erkenntnis, daBl man eine fiir bestimmte
Zwecke besonders brauchbare Al-Mg-Si-Legierung erhilt,
wenn man Jjeweils die quantitativen Silizium- und Magne-
siumanteile einer besonderen GesetzmédBigkeit - némlich
'Wer Schmelzrinne zwischen den beiden aluminiumreichen
BEutektika" - folgend einander zuordnet. Diese Auffassung
wird von der Rechtsbeschwerde nicht beanstandet, sie
148t einen Rechtsirrtum nicht erkennen.

2. Die Rechtsbeschwerde riigt, das Bundespatentge-
richt habe bereits die Aufgabe der angemeldeten Lehre
zum technischen Handeln verkannt oder Jjedenfalls bei
seiner Beurteilung nicht ausreichend gewiirdigt. Sie
sieht die Aufgabe - wie nach ihrer Meinung aus der Be-
schreibung der Vorteile der angemeldeten Erfindung her-
vorgehe - im wesentlichen darin, solche DruckguBteile
fiir eine bestimmte Verwendung zur Verfligung zu stellen,
die keine Neigung zeigten, bei nachtridglicher Erwdrmung
sogenannte Bldschen oder Warzen zu bilden (Auslegeschrift
Sp. 4 Z, 61 - 66).
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Im angefochtenen BeschluB3 wird die Aufgabe der an-
gemeldeten Erfindung zundchst nicht unmittelbar ange-
sprochen, Es ist nur davon die Rede, die Anmelderin
habe erkannt, dafl auf dem von ihr vorgeschlagenen Wege
"ausgezeichnete Eigenschaften" an DruckguB3teilen er-
zielt werden konnten (Beschlu8 S. 6). Spiter wird dann
im Zusammenhang mit der Frage der Abgrenzung vom Stande
der Technik, insbesondere von der deutschen Auslege-
schrift @D @, gesagt, daB auch nach dieser Schrift
mindestens eine porenarme Oberflidche erzielt werde, so
daB "hier wie dort porenarme DruckguBSteile angestrebt"
wiirden (Beschl.S. 8). Erst bei der Priifung, ob sich
die in der Anmeldung beanspruchte Verwendung der erfin-
dungsemédfen Legierung vom Stande der Technik abgrenzen
lasse, erwidhnt der angefochtene BeschluB (S. 11), da8
die Anmelderin zur Glaubhaftmachung des von ihr ange-
strebten Erfolges - nimlich solche DruckgufSiteile zu
schaffen, die auch nach einer nachtréglichen Erwirmung
keine Warzen oder Blédschen zeigen -~ gerade solche Muster
eingereicht habe, die noch im vorbekannten Bereich
(10 % Mg und bis 3 % Si) liegen. Es kann hier dahinge-
stellt bleiben, ob diese Begriindung des angefochtenen
Beschlusses die Rlige der Rechtsbeschwerde rechtfertigt,
das Bundespatentgericht habe die Aufgabe des Gegenstan-
des der Anmeldung verkannt; denn der angefochtene Be-
schlufl kann aus anderen Griinden keinen Bestand haben.

3. Zum Gegenstand des bekanntgemachten Anspruchs 1
gibt der angefochtene BeschluB unter Hinweis auf die
Auslegeschrift (Sp. 1 Z. 46 f) an, daB die Losung der
in der Anmeldung gestellten Aufgabe auf der Erkenntnis
beruhe, "daB ausgezeichnete Eigenschaften mit Al-Mg-Si-

T
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Legierungen erhalten werden, deren Gehalte an Sili~
zium und Magnesium den Konzentrationen der Schmelz-
rinne zwischen den beiden aluminiumreichen terméren
Eutektika im System Al-Mg-Si entsprechen, begrenzt
durch 13 % Silizium einerseits und 15 % Magnesium an-
dererseits". Gegen diese Darstellung ihres Losungsge-
dankens erhebt die Rechtsbeschwerde keine Einwendungen.
Ihre Riige richtet sich jedoch gegen die Folgerungen,
die das Bundespatentgericht bei der Priifung auf Patentfi-
higkeit aus der Fassung des auf eine Verwendung gerich-
teten Patentanspruchs 1 zieht.

4, Das Bundespatentgericht h#lt den Gegenstand
der Anmeldung fiir teilweise vorweggencmmen und fiir
nicht abgrenzbar gegeniiber dem Stande der Technik, ins-
besondere gegeniiber der DAS @D @P. Diese Auslege-
schrift offenbart die Verwendung einer Aluminiumlegie-
rung aus 7 - 10 % Mg und 1,6 - 3 % Si, vorzugsweise
2 ¢ Si, Rest Aluminium, zur Herstellung von DruckguB-
stiicken, die nach dem Beizen eine saubere Oberfl&che
haben sollen, wobei das GuBstiick schon verhdltnism#Big
glatt und ohne WarmriBbildung aus der Form kommt (ange-
fochtener Beschlu8 S. 7).

Im Vergleich der Anmeldung mit dieser Vorvertf-
fentlichung hat das Bundespatentgericht die Aufgaben-
stellung als identisch angesehen, weil hier wie dort
porenarme Druckgullteile angestrebt wiirden; es hat auch
die Losung als teilweise vorwveggenommen angesehen, weil
dic Anmelderin in der von ihr eingereichten graphischen
Darstellung selbst gezeigt habe, daB sich eine, wenn
auch verhdltnismiBig kleine Uberschneidung der angemel-
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deten und der vorbekannten Legierungsanteile bei etwa
9,6 - 10 $ Mg und 2,8 - 3 % Si ergebe (angefochtener
BeschluB S. 7); schlieBlich seien auch die Verwendungen
nicht abgrenzbar, weil sie beide auf der erstrebten
Porenarmut der GuBstiicke beruhta (angefochtener Beschluf
S. 10/11).

Mgen sich bei dieser Priifung des Bundespatentge-
richts auch Schwierigkeiten hinsichtlich der Abgren-
zunpg, der Verwendungsarten in der vorliegenden Anmeldung
einerseits und in der genannten DAS andererseits erge-
ben und mag auch eine Beschrdnkung der Anmeldung auf
Legierungen auBlerhalb des in der vorbekannten DAS ge-
nannten Bereichs (nach oben und unten) nicht unbedenk-
lich sein, so liegt darin bei der gegebenen Sachlage,
wie der Rechtsbeschwerde zuzugeben ist, noch kein aus-
reichender Grund fir eine Versagung des von der Anmel-
derin erstrebten Patents.

5. Bei seiner Betrachtung hat das Bundespatent-
gericht ndmlich nicht beachtet, daB der ausgelegte Ver-
wendungsanspruch, wie er vom Bundespatentgericht der
Priifung der Anmeldung auf Patentfdhigkeit zugrunde ge-
legt worden ist, nicht nur eine bestimmte Verwendung
eines bekannten Stoffes, sondern auch gerade die Her-
stellung von Legierungen nach bestimmten als neu bean-
spruchten technischen Gesichtspunkten kennzeichnet.

Diese in der Anmeldung beschriebene und im Anspruch
gekennzeichnete technische Lehre zur Herstellung be-
stimmter Legierungen fiir einen besonderen Zweck unter-
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scheidet sich jedoch wesentlich von der Herstellung
der Legierungen in der DAS @D @P. Dort sind unab-
hdngig voneinander Legierungsbereiche von 7 - 10 % Mg
und 1,6 - 3 % Si angegeben und - ebenfalls unabhidngig
von den Mg-Anteilen zwischen 7 - 10 % - ein bevorzug-
ter Anteil von 2 % Si angegeben. Die vorliegende An-
meldung schldgt dagegen vor, jedem Mg-Anteil einen be-
stimmten Si-Anteil zuzuordnen. Diese Zuordnung soll
nach einer in der Anmeldung offenbarten GesetzmdBigkeit
(Schmelzrinne) erfolgen. Weder von einer bestimmten
Zuordnung der Mg~ und Si-Anteile fiir jede einzelne Le-
gierung iliberhaupt noch von einer entsprechenden Gesetz-
méBigkeit fiir eine solche Zuordnung ist in der genann-
ten DAS die Rede. Die von der Anmelderin vorgeschlagene
Lehre zum technischen Handeln, die sie mit der fiir Jjede
einzelne Legierung gesetzméfBig bestimmten Auswahl quan-
titativer Mg- und Si-Anteile offenbart hat, ist durch
die vorbekannte DAS nicht neuheitsschddlich vorwegge-
nommen.

6. Die Anmelderin riigt insoweit mit Recht, daB das
Bundespatentgericht seiner Priifung ausschliefllich die
Abgrenzung der durch den Vorschlag der Anmelderin erhal-
tenen Legierungen und ihrer Zweckrichtung vom Stande der
Technik zugrunde gelegt hat, ohne auf den Herstellungs-
weg und seinen erfinderischen Gehalt im Rahmen der an-
gemeldeten Lehre zum technischen Handeln einzugehen.
Dieser Veg ist aber durch den Gedanken eines besonderen
Herstellungsverfahrens gekennzeichnet, dessen Patent-
fdhigkeit nicht davon abhingen mufl, ob die durch dieses
Verfahren erhaltenen LErzeugnisse als solche und in ihrer
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Zweckrichtung gegeniiber dem Stand der Technik abgrenz-
bar sind. Denn auch ein Verfahren, das auf einem neuen
Jege zu bekannten Erzeugnissen fiihrt, kann patentfdhig
sein, wenn dadurch die gewlinschten Erzeugnisse z. B.
sicherer, mit geringeren Ausschiissen, mit konstanteren
Eigenschaften oder in sonstiger Weise vorteilhafter ge-
schaffen werden konnen.

s kann auch entgegen der Auffassung des Bundes-
patentgerichts fiir dic Frage der Abgrenzung vom Stande
der Technik nicht entscheidend sein, ob unter den nach
dem neuen Verfahren erzielten Erzeugnissen unter Um-
stdnden auch noch solche nach einem bekannten Verfahren
erzielte sein k6nnen, wenn dieses nicht planmédBig gerade
auf die Herstellung solcher Lrzeugnisse gerichtet wvar.
Denn Erkenntnisse und Anregungen in einer Vorversffent-
lichung, die sich noch nicht zu einer der spater zum
Patent angemeldeten Lehre entsprechenden Anweisung zum
technischen Handeln verdichtet haben, konnen jedenfalls
die Neuheit einer Patentlehre in der Regel nicht beein-
tréchtigen. Ebenso wie von einer fertigen Lehre zum
technischen Handeln erst dann die Rede sein kann, wenn
sie von einem Fachmann ohne eigenes erfinderisches Be~
mithen "zu beliebig wiederholten Malen" angewandt werden
kann (RG GRUR 1936, 539, 541, BGHZ 51, 74, 81 ff - Rote
Taube), 1dBt sich von einer neuheitsschidlichen Vorweg-
nahme eines Erfindungsgedankens dann nicht sprechen, wenn
ein geviinschtes Ergebnis ohne Kenntnis der neuen Lehre
{iberhaupt nicht oder zwar zuf#llig einmal, aber nicht
wiederholbar, also gezielt nach einer bestimmten Methode
erreichen l&gt.

N0
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V.

1. Da das Bundespatentgericht die unter IV 5 und
6 aufgefiihrten Gesichtspunkte fiir eine Priifung der An-
meldung auf Patentfdhigkeit nicht beachtet und nicht
geprift hat, ob eine andere Anspruchsfassung, etwa
entsprechend dem von der Anmelderin im Rechtsbeschwer-
deverfahren angekiindigten Hilfsantrage, zu einer ande-
ren Beurteilung der Patentfidhigkeit filihren kdonnte, war
der angefochtene BeschluB aufzuheben und die Sache zur
anderweiten Verhandlung und Entscheidung an aas Bundes-
patentgericht zuriickzuverweisen.

2. Soweit die Rechtsbeschwerde geltend macht, dal
die der Anmeldung zugrunde liegende Verwendungsart sich
grundlegend von der in der DAS @ WP @P vorausgesetzten
unterscheide, weil gerade die spdtere Erwdrmung der
Gu3teile, z. B. bei Verbrennungsmotoren, ganz besonderen
Anforderungen ausgesetzt sei, hat sie Gelegenheit, dies
im weiteren Verfahren vorzutragen. Das Bundespatentge-
richt wird zu priifen haben, ob dadurch die Grundlage
fiir einen Verwendungsanspruch gemdf3 den ausgelegten
Unterlagen gegeben sein kann.

Sollte eine erneute Priifung die Auffassung des
angefochtenen Beschlusses einer mangelnden Abgrenzbar-
lteit der Verwendungsart vom Stande der Technik bestédti-
gen, so bietet der angekiindigte Hilfsantrag Gelegenheit
zur Priifung, ob die angemeldete Lehre zum technischen
Handeln nicht ihrer Art nach in einem Herstellungsan-
spruch ihren patentgemdBen Ausdruck findet. Ein solcher
Anspruch unterscheidet sich von dem ausgelegten dadurch,
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dal nicht auf die Verwendung der fertigen Legierungen abge-~
stellt ist, sondern daB er die Auswahl der bei der Herstel-
lung der Legierungen zu beachtenden Legierungskomponenten

in sich einschlie3t. Dem steht nicht entgegen, daB es sich
hier nicht um eine fiir ein Herstellungsverfahren von Le-
gierungen "in physikalisch-chemischer Hinsicht vom Ublichen
abweichende" Herstellungsmethode handelt (so Bayer/Schwarz-
maier/Zeiler in "10 Jahre Patentschrift" S. 201, 223); denn
die Patentfdhigkeit von Verfahren ist nicht auf die eigent-
lichen Verfahrensmafinahmen, d.h. auf die Art und Weise der
Umsetzung oder Mischung bestimmter Stoffe, beschrénkt, son-
dern kann auch in einer bestimmten Auswahl der Ausgangsstoffe
oder in deren quantitativer Zusammensetzung liegen, insbe=-
sondere wenn diese, wie hier einer bestimmten physikalischen
GesetzmidBigkeit folgt und dadurch, so behauptet die inmel-
derin, zu einem besonderen technisch fortschrittlichen Ergeb-
nis Iithrt, das fir den Fachmann nicht vorausgesehen werden
xonnte.

Senatsprédsident Dr. Spreng Triistedt Ballhaus

ist im Ruhestand und verw
hindert zu unterschreiben

Triistedt
Bruchhausen Ochmann
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