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Die européische Patentanmeldung 87 810 159.1
(Verdoffentlichungsnummer 0 241 415) wurde von der
Prufungsabteilung mit der Begrundung zuruckgewiesen, dafl

die gemaR Artikel 82 EPU erforderliche Einheitlichkeit
der Erfindung fehle.

Der Entscheidung lagen die am 23. November 1990
eingegangenen Anspriche 1 bis 9 sowie der gesonderte Satz
von Anspruichen 1 bis 5 fur Osterreich (AT) und Spanien
(ES) und eine angepafte Beschreibung zugrunde, wovon die
Anspruche 1 und 7 (Vertragsstaaten aufer AT, ES) wie

folgt lauten:

"1. Verfahren zum Farben von anodisch erzeugten
Oxidschichten auf Aluminium oder Aluminiumlegierungen,
dadurch gekennzeichnet, daff man einen sauren Sn{II)-
haltigen Elektrolyten einsetzt, welcher durch Zusatz
einer in saurem Medium l6slichen Verbindung der Formel I,

RZ Rl
R3
(I)
worin R, bis R,, unabhangig voneinander Wasserstoff,
Halogen (héchstens einmal in jedem Ring), Nitro
(héchstens einmal in jedem Ring), -COOM (hdéchstens zwei

in jedem Ring), -SO,M (hochstens zwei in jedem Ring),
C,..Alkyl, -NH, (hochstens zwei in jedem Ring) oder
Phenylamino (héchstens einmal in jedem Ring) bedeuten,
R,, fur Wasserstoff, C, ,Alkyl, Hydroxy-C,,alkyl, Phenyl
oder eine Gruppe -(B-0),-R,, (a) steht, wobei jedes B,
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unabhéngig voneinander, fur -C,H,-, C,H,- oder -CH.-, n
fur eine Zahl von 1 bis 20, und R,, fur Wasserstoff, -SO,M
oder -CH,COOM stehen, und M Wasserstoff oder ein Kation
bedeutet, oder einer Mischung solcher Verbindungen der

Formel I stabilisiert ist."

“7. Saurer Sn(II)-haltiger Elektrolyt fur das Farben von
anodisch erzeugten Oxidschichten auf Aluminium oder
Aluminiumlegierungen, dadurch gekennzeichnet, daR der

Elektrolyt eine Verbindung aus der Reihe

2-Amino-diphenylamin
4—Amino—diphenylamiﬁ
4-Amino-diphenylamin-2-carbonsaure
Diphenylamin-4-sulfonsaure
2-Amino-diphenylamin-4-sulfonsaure
4-Amino-diphenylamin-2-sulfonsaure
4,4'-Diamino-diphenylamin-2-sulfonsaure
4'-Amino-4-nitrodiphenylamin-2-sulfonsaure
1-Amino-2, 4-di (phenylamino)benzol-5-sulfonséaure
und

Diphenylamin-4,4'-disulfonsaure
oder ein Gemisch davon enthalt.®

Die entsprechenden Anspruche fuar AT und ES brauchen hier
nicht wiedergegeben zu werden, weil die gleichen

Uberlegungen fur diese gelten.

In ihrer Entscheidung stellte die Prufungsabteilung fest,
daff der Gegenstand der gliltigen Sachanspriche 7 bis 9 im
Hinblick auf die Offenbarung in FR-A-2 095 375 (Dl1) und
GB-A-1 089 479 (D2) im Vergleich zu den entsprechenden
ursprunglichen eingereichten Anspruchen auf die in der

Beschreibung spezifisch genannten Diphenylamin-
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verbindungen beschrankt werden miuffte. Infolgedessen lag
den Verfahrensanspruchen 1 bis 6 eine andere Aufgaben-

stellung und Lé&sung wie den Anspruchen 7 bis 9 zugrunde.

Gegen diese Entscheidung hat die Anmelderin die
vorliegende Beschwerde eingelegt. Sie beantragt als
Hauptantrag den vollumfanglichen Widerruf der Zuruck-
weisung und unmittelbare Erteilung der Anmeldung im
Umfang der in Abschnitt II oben erwadhnten Dokumente oder
Zurickverweisung an die Prufungsabteilung mit
entsprechender Weisung. Auferdem liegen zwei Hilfsantrage
I und II vor, sowie ein Antrag auf Ruckzahlung der
Beséhwerdegebﬁhr. Ferner wird hilfsweise die Anberaumung

einer mindlichen Verhandlung beantragt.

Entscheidungsgriinde

2156.D

Die Beschwerde ist zuléassig.

Gegenstand des Anspruchs 1 ist ein Verfahren zum Farben
von anodisch erzeugten Oxidschichten auf Aluminium oder
Aluminiumlegierungen unter Verwendung eines sauren
Sn(II)-haltigen Elektrolyten, welcher durch Zusatz einer
Verbindung der Formel I (vgl. Abschnitt II oben)
stabilisiert ist. Unter Stabilisierung ist die
Verhinderung einer Oxidierung Sn(II) zu Sn(IV) zu
verstehen (vgl. die Beschreibungseinleitung, Seiten 1 und
2). Anspruch 7 ist auf die beim Verfahren gemaf
Anspruch 1 eingesetzten stabilisierten Elektrolyten
gerichtet. Weil Elektrolyten, die eine Zusammensetzung
enthalten, die derjenigen gemaf Anspruch 1 entspricht,
aus D1 und D2 bekannt sind, ist der Gegenstand des
Anspruchs 1 auf die von der Beschreibung genannten
Diphenylaminverbindungen beschréankt. Der Gegenstand des

Anspruchs 7 ist deshalb neu gegenuber der Offenbarung in
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D1 und D2; die Frage der erfinderischen Tatigkeit ist
seitens der Prufungsabteilung nicht erodrtert worden. Sie
vertrat vielmehr die Auffassung, daf Uneinheitlichkeit

a posteriori zwischen den Anspruchen 1 und 7 bestand.

Diese Auffassung kann die Kammer nicht teilen. Durch die
Zusammensetzung der in D1 und D2 offenbarten Elektrolyten
wird erreicht, daf bei der elektrochemischen Abschneidung
von Zinn der Bereich von brauchbaren Stromdichten
erweitert wird. Die allgemeine erfinderische Idee,
wodurch die Gegenstande der Anspruche 1 und 7 verbunden
werden, namlich die Stabilisierung gegen Oxidierung wvon
sauren SnII-haltigen Elektrolyten durch Zusatz von

besonderen Diphenylaminoverbindungen, ist deshalb neu.

Ob diese Idee naheliegend ist oder nicht, ist nach
Meinung der Kammer nicht nachgewiesen. Allermindestens
ist der vorliegende kein klarer Fall, wie in der
Richtlinie, Teil C (Kapitel III) 7.7, erwahnt ist. Die
Prifungsabteilung hat namlich in ihrem Bescheid wvom

5. April 1990 geltend gemacht, daR den Gegensténden der
jetzt gultigen Anspriche 1 und 7 nicht dieselbe
Aufgabenstellung und Lésung zugrundelagen, weil eine
Stabilisierung im Sinne der Streitanmeldung aus D1 und D2
mittels sehr ahnlicher Aminzusatze bereits.bekannt wurde.
Die Prufungsabteilung hat aber nicht erklart, in welcher
Weise die Stabilisierung gemaf der Streitanmeldung mit
der Erweiterung des Bereichs der Stromdichte gemaf D1 und
D2 zu vergleichen ist. Prima facie sind deshalb keine
unterschiedlichen Aufgabenstellungen und Ldésungen in den
jetzt gultigen Anspruichen zu sehen, so daff der Einwand
der Prufungsabteilung wegen mangelnder Einheitlichkeit
nicht gerechtfertigt ist, was auch far den gesonderten

Anspruchssatz fur AT und ES gilt.

Die Prufungsabteilung hat zurecht Anspruch 7 unter

Hinweis auf die Richtlinien C III 4.8 interpretiert, daf
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durch den Wortlaut "fur das Féarben von anodisch erzeugten
Oxidschichten auf Aluminium oder Aluminiumlegierung" der
Gegenstand des Anspruchs nicht eingeschrankt ist. Es geht
hier aber um die Beurteilung von Neuheit und
erfinderischer Tatigkeit, nicht von Einheitlichkeit der

Erfindung.

Es ist durchaus méglich, daff die Diphenylamino-
verbindungen gemaff Anspruch 7 andere Wirkungen,
insbesondere eine Erweiterung des Bereichs der
Stromdichte zeigen kénnten. Dies ist aber kein Indiz fur
mangelnde Einheitlichkeit - wvgl. die Entscheidung'

W 32/88, aAB1l. EPA 1990, 138, die mit einer analogen
Sachlage, allerdings mit Bezug auf das Widerspruchs-
verfahren gemdaf PCT zu tun hat. Abschnitt 6, zweiter
Absatz der Entscheidungsgrinde (deutsche Ubersetzung)

lautet wie folgt:

*"In Regel 13.2 ii) PCT ist namlich klar und deutlich
angegeben, daff insbesondere ein Verfahren und eine zu
seiner Ausfuhrung besonders entwickelte Vorrichtung
vorbehaltslos als durch ein und dieselbe allgemeine
erfinderische Idee verbunden gelten. Es liegt im Utbrigen
auf der Hand, daff das Vorhandensein anderer Verwendungs-
moglichkeiten fur die Vorrichtung nicht zwangslaufig die
Verbindung hinféallig macht, die in einem solchen Fall

zwischen den beiden Erfindungen besteht.®

Ahnliche analoge Angaben sind in den Richtlinien C III
7.3, zweiter Absatz und C III 7 3a, letzter Absatz zu

finden.

Wie gesagt, ist die Prufungsabteilung auf die Frage der
erfinderischen Tatigkeit nicht eingegangen. Zwar hat die
Beschwerdefuhrerin in Abschnitt 7 der Beschwerde-
begrindung zu dieser Frage Stellung genommen. Hier wird

aber Diphenylaminosulfonsaure mit den "aus dem Stand der
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Technik bekannten" Diphenylaminen verglichen. Anspruch 7
ist aber nicht auf Diphenylaminsulfonsauren beschrankt;
auch sind die Verbindungen 2-Amino-diphenylamin und
4-Amino-diphenylamin umfafft, die sehr &hnlich der aus D1
und D2 bekannten Verbindung 2,4-Diamino-diphenylamin

sind. Auf diese Frage mufz daher ndher eingegangen werden.

Um einen Instanzverlust zu vermeiden, macht somit die
Kammer von der ihr in Artikel 111 (1) EPU eingerdaumten
Befugnis Gebrauch und verweist die Angelegenheit zur
weiteren Prufung auf erfinderische Tatigkeit sowie die
ubrigen Erfordernisse des EPU an die erste Instanz

zuruck.

7 Da der zweiten Alternative des Hauptantrags stattgegeben
wird, ist der Antrag auf Anberaumung einer mundlichen

Verhandlung gegenstandslos.

8 Aus demselben Grund braucht sich die Kammer nicht mit den

Hilfsantragen zu befassen.

g. Die Beschwerdefuhrerin beantragt ferner, utber eine
Rickzahlung der Beschwerdegebuhr zu befinden. Weil dieser
Antrag schon mit der Beschwerdebegrundung eingegangen
ist, hat er nicht mit der Gebihrenermafigung nach Regel 6
{(3) zu tun, weil die zusatzliche Summe von DEM 200, - erst
am 2. April 1992 eingegangen ist. Uber den Antrag auf
GebUhrenermaffiigung wird der Formalsachbearbeiter noch zu
entscheiden haben. Es handelt sich daher um eine

Ruckzahlung gemaff Regel 67 EPU.

Der Antrag ist nicht expressis verbis in der Beschwerde-
begrindung begrindet. In Abschnitt 5 wird aber der
Prufungsabteilung vorgeworfen, eine Wirdigung der von der
Anmelderin vorgebrachten Argumente nicht vorgenommen zu
haben. Zwar hat sich die Prufungsabteilung in ihrer

Entscheidung im wesentlichen auf die Ausfuhrungen in den

2156.D T e
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Prufungsbescheiden gestutzt. Nach Meinung der Kammer ist
dem in Abschnitt III oben angegebenen Hauptargument nicht
seitens der Anmelderin wahrend des Prufungsverfahrens
Rechnung getragen worden. Aus diesem Grund ist daher die
Auffassung der Prufungsabteilung, daf die Ausfuihrungen
der Anmelderin nicht uberzeugen angesehen wurden, als
gerechtfertigt zu betrachten. Somit sieht die Beschwerde-
kammer keinen Verfahrensmangel, geschweige denn einen
wesentlichen Verfahrensmangel, der eine Ruckzahlung

rechtfertigt.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2 Die Sache wird zur weiteren Prufung auf der Grundlage des
Hauptantrags (zweite Alternative) der Beschwerdefuhrerin
an die Prufungsabteilung zurliuckverwiesen.

3 Die Beschwerdegebuhr ist nicht zurdckzuzahlen.

Der Geschéaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

P. Martorana E. Turrini
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