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Sachverhalt und Antrage
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Die Beschwerde der Beschwerdeflhrerin (Patentanmelderin)
richtet sich gegen die Entscheidung der PrlUfungs-
abteilung, mit der die europdische Patentanmeldung

Nr. 00 124 068.8 (Verdffentlichungsnummer 1 101 840)

zuruckgewiesen worden ist.

Die Zurlckweisung wurde von der Prifungsabteilung damit
begrlindet, dass der Gegenstand des zum Zeitpunkt der
Entscheidung geltenden Anspruchs 1 gegeniiber den

Druckschriften

D1: Derwent abstract 1993-121836 (Derwent Publications

Ltd., London, GB) betreffend JP-A-05059600, und

D2: Derwent abstract 1998-371334 (Derwent Publications

Ltd., London, GB) betreffend JP-A-10147900

nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe (Artikel
52 (1) und 56 EPU). Neben den Druckschriften D1 und D2
wurde im PrlUfungsverfahren auch auf die folgende

Druckschrift verwiesen:

D3: Derwent abstract 1994-330575 (Derwent Publications

Ltd., London, GB) betreffend JP-A-06257000.

Mit der Beschwerdebegrliindung beantragte die
Beschwerdeflhrerin die Aufhebung der angefochtenen
Entscheidung und die Erteilung eines Patents auf der
Basis der Anspriche, die der Entscheidung zugrunde lagen.
AufBerdem reichte sie neu gefasste Anspruchssatze in Form

zweier Hilfsantrdge ein.
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In einer der Ladung einer mindlichen Verhandlung
beigefligten Mitteilung wies die Kammer darauf hin, dass
Bedenken hinsichtlich der Gewdhrbarkeit der Antrage der
Beschwerdefihrerin bestinden. Dabei wurde seitens der
Kammer eine Kopie (D3') der japanischen Druckschrift
JP-A 06257000, deren Zusammenfassung D3 ist, sowie eine
von Amts wegen gefertigte englische Ubersetzung (D3'')
des Texts auf Seite 4, Zeilen 1 bis 6 der ersten und der

zweiten Spalte von D3' in Betracht gezogen.

Auf diese Mitteilung hin reichte die Beschwerdefihrerin
mit Schreiben vom 2. Marz 2006 neue Seiten 5 und 6 der
Beschreibung und mit Schreiben vom 14. Marz 2006
gednderte Anspriiche 1 bis 4 und eine daran angepasste
Beschreibung mit den Seiten 1 bis 4 ein und beantragte,
ein Patent auf der Grundlage dieser Unterlagen zu
erteilen. Die Beschwerdeflhrerin beantragte auch die
Aufhebung der mindlichen Verhandlung. Darauf hin wurde

die mindliche Verhandlung aufgehoben.

Die Fassung des geltenden Anspruchs 1 lautet wie folgt:

"Verfahren zur Herstellung von Edelstahlbandern mit
verbesserten Oberflacheneigenschaften, wobei das
Edelstahlband erst einem Blankglthprozefs und
anschliefend einer elektrochemischen Beizbehandlung bei
Stromdichten von 5 A/dm2 bis zu 200 A/dm® unterworfen
wird, wobei die elektrochemische Behandlung in
sulfathidltigem S0,°" Elektrolyt und die Behandlung mit
Ladungsdichten zwischen 100 C/dm® und 3000 C/dm® erfolgt,
dadurch gekennzeichnet, daf’ als Elektrolyt Schwefelsaure
H,S0, mit einer Konzentration an freier Saure von
mindestens 5 g/l eingesetzt und das Redox-Potential

durch Zugabe von Substanzen zur Veranderung des Redox-
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Potentiales, vorzugsweise durch Chromationen Cr®*, auf

etwa 860 mV eingestellt wird."

Die Ansprlche 2 bis 4 sind abhangige Ansprlche.

Zur Stltzung ihres Antrags hat die Beschwerdefihrerin im

wesentlichen folgendes vorgetragen:

Bei der vorliegenden Erfindung sollen Oxidreste
abgebeizt werden, um der Oberflache der Edelstahlbander
ein gewlinschtes Aussehen, insbesondere einen gewlnschten
Glanzgrad, zu geben. Die Druckschrift D1 betrifft nur
die Behandlung der inneren Oberfldche von Rohren, bei
der das Aussehen der Oberflache keine Rolle spielt. Es
gibt unterschiedliche Arten der elektrolytischen Beize,
wobei einerseits ein sulfathdltiger Neutralelektrolyt
und andererseits eine Mischsdure bestehend aus Salpeter-
und Salzsaure (vgl. Druckschrift D2) verwendet werden.
Bei der Behandlung nach der Druckschrift D2 tritt jedoch

eine Glanzgradverschlechterung des geglihten Bandes ein.

Entscheidungsgrinde
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Die Beschwerde ist zulassig.

Zuldssigkeit der Anderungen

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ergibt sich aus den
Merkmalen der ursprlnglichen Ansprtche 1, 2, 7, 9 und 10;
die Merkmale der abhangigen Anspritichen 2 bis 4
entsprechen denjenigen der urspringlichen abhangigen
Anspriiche 8 bis 10 (Artikel 123 (2) EPU). Die Anderungen

in der Beschreibung betreffen die Anpassung an
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Anspruch 1 (Artikel 84 und Regel 27 (1) c) EPU) und eine
Wirdigung des Standes der Technik (Regel 27 (1) b) EPU).
Die Anderungen erflillen somit die Bedingung des

Artikels 123 (2) EPU.

Neuheit und erfinderische Tdtigkeit

Von den Druckschriften D1 (Zusammenfassung), D2
(Zzusammenfassung) und D3' (vgl. Zusammenfassung D3)
betreffen nur D2 und D3' ein Verfahren zur Herstellung
von Edelstahlbadndern, bei dem die Edelstahlbdnder einem
Blankglihprozess und anschlieffend einer
elektrochemischen Beizbehandlung unterworfen werden.
Allerdings werden in D2 und D3' als Elektrolyt nicht -
wie beansprucht - Schwefelsdure, sondern Salpeter- und
Salzsdure (D2) bzw. Natriumsulfat (vgl. Teillbersetzung
D3'') eingesetzt. Daher ist der Gegenstand des

Anspruchs 1 neu im Sinne von Artikel 54 EPU.

Hinsichtlich der zu prlfende Frage der erfinderischen
Tatigkeit ist zunachst festzustellen, dass in der
Druckschrift D3' (Absatz [0034] auf Seite 4) die
Beizbehandlung 30 Sekunden lang in einem neutralen
Natriumsulfat-Losung bei einer Stromdichte von 15 A/dm?
(vgl. Teillbersetzung D3'') und damit bei einer
Ladungsdichte von 450 C/dm? durchgefihrt wird. Daher wird
die Druckschrift D3', die ein Verfahren mit samtlichen
im Oberbegriff des geltenden Anspruchs 1 angegebenen
Merkmalen offenbart, als nachstkommender Stand der

Technik angesehen.

Das Verfahren gemafs dem Anspruch 1 unterscheidet sich
von dem in der Druckschrift D3' beschriebenen Verfahren

dadurch, dass als sulfathdltiger Elektrolyt statt
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Natriumsulfat (vgl. Teillbersetzung D3'') Schwefelsaure
mit einer Konzentration an freier Sdure von mindestens
5 g/l eingesetzt und dass das Redox-Potential durch
Zugabe von Substanzen auf etwa 860 mV eingestellt wird.
Wie ein Vergleich von Versuch 2 mit Versuch 1 der
Anmeldung unmittelbar zeigt, ermdglicht diese im
kennzeichnenden Teil des Anspruchs definierte
Kombination von Merkmalen hdhere Abtragsraten, wobei
gleichzeitig die Glanzwerte wesentlich weniger
herabgesetzt werden (Seite 3, Zeilen 1 bis 7 und Seite 4,
Zeilen 4 bis 7 und 25 bis 28 der urspringlichen

Beschreibung) .

Die Verwendung von Schwefelsdure als Elektrolyt fur die
elektrolytische Behandlung von geglihtem Edelstahl
zwecks Reinigung der Oberfldche von Ablagerungen ist
zwar im Stand der Technik bekannt, vgl. D1
(Zusammenfassung), wobei eine ausreichende Konzentration
von freier Saure bendétigt wird, um die erzielte
Reinigung mit einer bestimmten Abtragsrate zu erreichen.
Doch selbst wenn man diese Lehre bei einem Verfahren
nach dem nadchstkommenden Stand der Technik D3' anwenden
wlirde, hatte sich aus dem ermittelten Stand der Technik
nicht in naheliegender Weise ergeben, zusdtzlich das
Redox-Potential durch Zugabe von Substanzen auf den
beanspruchten Wert von etwa 860 mV einzustellen, um eine

niedrigere Herabsetzung der Glanzwerte zu erreichen.

Daher beruht der Gegenstand des Anspruchs 1 auf einer

erfinderischen Tatigkeit (Artikel 56 EPU).

Die Ansprlche 2 bis 4 sind abhangige Ansprlche und
erfiillen ebenfalls die Erfordernisse der Artikel 52 (1),

54 und 56 EPU.



- 6 - T 1069/04

4. Nachdem nach Auffassung der Kammer die Patentanmeldung
in der vorliegenden Fassung und die Erfindung, die sie
zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPU geniigen,
kann die Erteilung eines Patents in dieser Fassung

erfolgen (Artikel 97 (2) und 111 (1) EPU).

Entscheidungsformel

Aus diesen Griunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz mit der
Anordnung zurlckverwiesen, auf der Grundlage der

folgenden Unterlagen ein Patent zu erteilen:

— Ansprltiche 1 bis 4, eingereicht mit Schreiben vom

14. Marz 2006,

— Seiten 1 bis 4 der Beschreibung, eingereicht mit
Schreiben vom 14. Marz 2006 und Seiten 5 und 6,

eingereicht mit Schreiben vom 2. Marz 2006 und

— urspringlich eingereichte Zeichnungsblatter 1/2

und 2/2.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

M. Kiehl A. G. Klein
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