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Vertreter: Fuchs, Franz-Josef, Dr.-1Ing.
Postfach 22 13 17
D- 80503 Minchen ( DE)
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15. April 1993 zur Post gegeben wurde und
mt der die européische Patentanmel dung

Nr. 89 102 684.1 aufgrund des Artikels

97 (1) EPU zuriickgewi esen worden ist.

Zusamrenset zung der Kanmer:

Vor si t zender :
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Mtglieder: G Assi

U Himer
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Sachverhalt und Antréage
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Am 8. Juni 1993 hat der Beschwerdef threr (Annel der)
gegen di e Entschei dung der Prifungsabteil ung vom

15. April 1993 dber die Zurickwei sung der Annel dung
Nr. 89 102 684.1 (EP-A-0 330 922) Beschwerde ei ngel egt
und am sel ben Tag di e Beschwer degebihr entrichtet. Am
13. August 1993 wurde di e Beschwer debegr iindung

ei ngerei cht.

D e Priufungsabteilung war zur Auffassung gekonmen (vgl
Punkt 2 der Entschei dungsgrinde), dald i m H nblick auf
f ol gende Ent gegenhal t ungen

(D1) FR-A-2 499 228 oder
(D2) US- A-4 373 658

di e Annel dung den Erfordernissen des Artikels 54 (1),
(2) EPU nicht geniige.

I n der Entscheidung hat die Prifungsabteilung ferner

dar auf hi ngew esen, dal noglicherwei se ein Verstold gegen
Artikel 123 (2) EPU vorliegen kénnte (vgl. Punkt 1 der
Ent schei dungsgr iinde) und daR ei ne eventuell e Anderung
des Anspruchs 1 genmal3 dem ersten Absatz i m Punkt 3 der
Ent schei dungsgr inde ni cht zu ei nem erfinderischen
Cegenstand fUhren wirde (vgl. Punkt 3 der

Ent schei dungsgr Ginde) .

| m Beschwer dever f ahren wurden die weiteren

Ent gegenhal t ungen
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(D3)  US-A-4 580 716,
(D4)  DE-A-2 502 900,
(D5)  DE-A-3 433 251

von der Kanmer bericksichtigt.

Wahrend D1, D2, D3 und D5 i m europdi schen
Recher chenbericht erwéhnt sind, ist D4 in der
ur springl i chen Beschrei bung angegeben.

Der Beschwer def Ghrer beantragt,

- di e angefochtene Entschei dung aufzuheben,

- ein Patent aufgrund fol gender Unterlagen zu erteil en:

Pat ent anspr tiche: Nr. 1 - 5 eingereicht mt
Schrei ben vom 26. Juni 1992,

Beschr ei bung: Seiten 1 - 3 eingereicht mt
Schrei ben vom 26. Juni 1992,

- hilfsweise, falls den o. g. Antréagen nicht
st att gegeben wird, eine mindliche Verhandl ung

anzuber aunen.

Di e zum Zei t punkt der vorliegenden Entschei dung
malRgebende Fassung des Anspruchs 1 gendal3 dem ei nzi gen

Antrag lautet wie folgt:

"Ver fahren zum Unschnel zen von gal vani schen Zi nn- oder
Zi nn- Bl ei - Schi chten auf Leiterplatten, dadurch
gekennzei chnet, dall der Unschnel zprozel3 i n ei nem

Uber dr uckbehal t er bei erhoht em Gasungebungsdr uck
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erfolgt.”.

Di e Anspriuche 2 - 5 sind vom Anspruch 1 abhangi g.

Der Beschwerdef dhrer hat imwesentlichen fol gendes

vor get ragen

Zu Artikel 123 (2) EPU

Ein VerstoR gegen Artikel 123 (2) EPU treffe nicht zu,
da sich jeder Patentanspruch zwangsl aufig nur auf sol che
Mttel beziehen kdnne, die am Annel de- oder
Prioritatstag bereits bekannt gewesen seien.

Zu Artikel 54 (1), (2) EPU

Jedes Verfahren sei auf einen angestrebten Erfolg
abgestellt. Es kdnnen somt nur verschi edene Verfahren,
aber kei nen neuen Verwendungszweck ei nes bekannten
Ver f ahrens geben. Dengegentuber kdnne ei ne Sache durchaus
far verschi edene Verwendungszwecke geeignet sein. Dies
werde in den Richtlinien fiar die Priafung i mEPA

Absatz G111, 4.8, verdeutlicht.

Zu Arti kel 56 EPU

Mt einem Urschnel zprozeld fur Leiterplatten befaliten

si ch neben der in der urspringlichen Beschrei bung
angegebenen Druckschrift D4 nur noch D5. Ein H nweis,
den Unschnel zprozeR in ei nem Uberdruckbehéal ter bei

er hoht em Gasungebungsdruck vor zunehmen, sei weder D4,
noch D5 zu entnehnmen. Einen derartigen H nweis kdnne der

Fachmann aber auch nicht den in der angefochtenen

0303.D U



S 4 T 0848/ 93

Ent schei dung angezogenen Druckschriften D1 und D2
ent nehnen. Bei de Dokunente befalRten sich mt dem
Danpf phasenl 6t en, wobei es sich bei m Urschnel zen und
bei m Danpf phasenl 6t en um unt er schi edl i che Prozesse
handl e, mt denen an unterschiedlichen Gegenstanden

verschi edene Ziele verfol gt wirden.

Ent schei dungsgr inde

1. D e Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sow e
Regel 64 EPU; sie ist daher zul assig.

2. Artikel 123 (2) EPU

2.1 Di e Anderung des Anspruchs 1 besteht darin, daR das im
urspringlichen Anspruch 1 enthaltene Merkmal, dalR "die
bentti gt e Warmenenge fir das Umschnel zen in bekannter
Wei se, zum Bei spiel durch Infrarotstrahlung, ein
t enper at urgest euertes O bad usw. zugefihrt wird"

gestrichen wurde.

D e Wegl assung des Ausdrucks "zum Bei spi el durch

| nfrarotstrahlung, ein tenperaturgesteuertes O bad usw. "
i st ohne weiteres noglich, da es sich umein den
Anspruch in kei ner Wi se einschrankendes Fakul tativ-

mer kmal handel t.
Dall ei ne Warnenenge bendtigt und zugef Uhrt wird, ist

inplizit imBegriff "Unschnel zprozel3" bereits enthalten,

da es keine Urschnel zung ohne Warnmezuf uhr gi bt.
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Die Streichung des Ausdrucks "in bekannter Wise" ist
ebenfal I s zul &ssi g, denn ein Patentanspruch kann nur
Merkmal e enthal ten, die am Annel detag bekannt waren. In
di esem Zusanmenhang betrifft das Argument der

Pr af ungsabtei l ung (vgl. di e angefochtene Entschei dung,
Punkt 1 der Entschei dungsgrinde), dall wegen der
Streichung zukinftige Warnem ttel vom Wortl aut des
geanderten Anspruchs mt unfalRt wirden, die Festl egung
des Schut zbereichs (Artikel 123 (3) EPU) zu ei nem
Zei t punkt in der Zukunft und nicht die Prifung genmald
Artikel 123 (2) EPU

Die Merkmal e der Anspriche 2 und 3 entsprechen dem

gestrichenen Merkmal des urspringlichen Anspruchs 1.

Di e Anspriche 4 und 5 entsprechen den urspringlichen

Anspr ichen 2 und 3.

Di e Anderungen der Beschrei bung sind aufgrund der
Anpassung an di e neuen Anspriche und der Angabe des sich
aus D1 und D2 ergebenden Standes der Technik

(Regel 27 (1) b) EPU) durchgefuhrt worden. Diesbezuglich

er geben sich kei ne Ei nwande.

Di e Annel dung genugt deshal b den Erforderni ssen des
Artikels 123 (2) EPU

Artikel 54 (1), (2) EPU

Der Anspruch 1 ist auf ein Verfahren zum Unschnel zen von
gal vani schen Schichten auf Leiterplatten gerichtet. Die
Urschmel zung erfol gt in ei nem Uberdruckbehal ter bei

er hoht em Gasungebungsdr uck.

0303.D



3.

2

- 6 - T 0848/ 93

Ei ne beanspruchte Erfindung ist als neu zu betrachten,
wenn si e mndestens ein techni sches Merkmal enthalt,
durch das sie sich vom Stand der Techni k unt erschei det
(vgl. Artikel 54 EPU und G 2/88, ABI. EPA 1990, 93,
Punkt 7 der Entschei dungsgrinde).

I mvorliegenden Fall sind fol gende zwei G uppen von zum
Stand der Techni k gemaR Artikel 54 (2) EPU gehorenden
Ent gegenhal t ungen zu beacht en:

- D1, D2 und D3, die das Danpfphasenl 6ten betreffen,
wobei D1 und D2 das Danpfphasenl 6ten in ei nem

Druckbehél t er of f enbaren, und

- D4 und D5, die das Urschnel zen von gal vani schen

Schi cht en betreffen.

Geht man von einer der Druckschriften D4 oder D5 aus, soO
i st das Verfahren gemal3 Anspruch 1 neu, weil weder D4
noch D5 den Schritt der Unschnel zung bei erhdhtem

Gasungebungsdr uck of fenbart.

CGeht man j edoch von D1 oder D2 aus, so unterscheidet

si ch der CGegenstand genmal3 Anspruch 1 von di esem Stand
der Techni k dadurch, dalR Anspruch 1 das Unschnel zen von
gal vani schen Schichten betrifft, wadhrend die aus D1 und
D2 bekannten Verfahren das Danpfphasenl 6ten betreffen.
In anderen Worten |iegt der Unterschied in der

ver schi edenen Verwendung des Verfahrens (Umrschnel zen und

Danpf phasenl 6t en) .

Di e Karmer betrachtet das Verfahrensnerkmal des

0303.D
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Urschnel zens von gal vani schen Schichten als ein
funktionell es techni sches Merkmal des Anspruchs 1.

Dall sich Anspruch 1 auf ein Verfahren zum Unschnel zen
von gal vani schen Zi nn- oder Zinn-Bl ei-Schichten auf
Leiterplatten bezieht, wird von der Priufungsabteilung so
ver st anden, dal3 sich das beanspruchte Verfahren
 ediglich zum Urschnel zen von den besagten Schichten

ei gne. Nach Auffassung der Prufungsabteilung fehle dem
beanspruchten Verfahren somt die Neuheit, weil sich das
aus D1 oder D2 bekannte Verfahren ebenfalls fir diese
Ver wendung ei gne, auch wenn sie nicht ausdricklich
angegeben sei. In der angefochtenen Entschei dung (vgl.
Punkt 2 der Entschei dungsgrinde) w rd di ese Ausl egung
mt Absatz C 111, 4.8 der Richtlinien fur die Prdfung im
EPA begrindet. Oobwohl auch nach Auffassung der

Pr if ungsabt ei l ung sich di e Ausfihrungen in di esem Absat z
auf Vorrichtungen, Gegenstéande, Stoffe und Stoffgem sche
(tmEinklang mt der Entscheidung imFall T 69/85)
beschr anken wirden, werde jedoch die Anwendung der dort
angestel l ten Neuheitsbetrachtung auf Verfahrensanspriche
ni cht ausgeschlossen. Die in den R chtlinien angegebene
Argunentation | asse sich ohne weiteres in anal oger Wi se

auf Verfahren anwenden.

Di ese Auffassung teilt die Kammer aus fol genden G lUnden
nicht: Betrifft ein Anspruch z. B. eine Vorrichtung, die
sich von einer aus einer Vorverdoffentlichung bekannten
Vorrichtung lediglich durch di e Angabe der Verwendung
unterscheidet, so stellt die Verwendung kein
Vorrichtungsnerkmal dar. Dies bedeutet, daR die beiden
Vorrichtungen gleich sind, was i hre Struktur anbel angt.

Ei gnet sich die bekannte Vorrichtung fur die

0303.D U
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beanspruchte Verwendung, so wird die Neuheit verneint.
Ahnliches gilt fur einen Anspruch fiir einen Gegenstand,
einen Stoff und ein Stoffgem sch. Eine andere, nicht
vergl ei chbare Situation |iegt jedoch vor, wenn sich der
Anspruch auf ein Verfahren bezieht. In diesemFall ist
nam i ch das Verwendungsnerkmal ein funktionelles

Ver f ahrensmer kmal , das schon von der Kategorie her mt
den anderen Merkmal en (Schritten) des Verfahrens
vergl ei chbar ist. Die Ubertragung der Lehre von T 69/85
oder des Absatzes C-I1l, 4.8 der R chtlinien auf den

vorliegenden Fall ist daher nicht nbglich.

Das angegebene funktionelle technische Merkmal wird als
di e Neuheit begrindend angesehen.

D ese Auffassung steht imEinklang mt der Recht-
sprechung der Beschwerdekamrern. |nsbesondere wird auf
f ol gende Ent schei dungen hi ngew esen

In der Sache T 231/85 (ABI. EPA 1989, 74 - vgl. Punkt 6
der Entschei dungsgrinde) war di e Kammer der Auffassung,
dall das Bekanntsein eines Stoffes der Neuheit einer bis
dahi n unbekannt en Verwendung di eses Stoffes auch dann
ni cht ent gegenstehe, wenn di e neue Verwendung kei ner
anderen techni schen Realisierung bedirfe als eine

bereits bekannte Verwendung dessel ben Stoffes.

Die Haltung gemaR T 231/85 wirde in G 2/88 (ABI.

EPA 1990, 93) und G 6/88 (ABI. EPA 1990, 114) vertieft.
Nach der Klarstellung (vgl. G 2/88, Punkt 7 der

Ent schei dungsgr iinde, und G 6/88, Punkt 6 der

Ent schei dungsgr inde), dall ei ne beanspruchte Erfindung

nur dann neu sei, wenn sie mndestens ein wesentliches

0303.D U
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t echni sches Merkmal enthalte, durch das sie sich vom
Stand der Techni k unterschei de, komt die G olRe

Beschwer dekanmer zu dem Schluf3 (vgl. G 2/88, Punkt 10.3
der Entschei dungsgrinde und G 6/88, Punkt 9 der

Ent schei dungsgr inde), dall bei einem Anspruch auf eine
neue Verwendung ei nes bekannten Stoffes di ese neue
Verwendung ei ne neu entdeckte und i m Patent beschri ebene
t echni sche Wrkung w edergeben kdnne. Di e Erzielung

di eser techni schen Wrkung sei als funktionelles

t echni sches Merkmal des Anspruchs zu betrachten. Sei

di eses techni sche Merkmal der Offentlichkeit zuvor nicht
durch eines der in Artikel 54 (2) EPU genannten Mttel
zugangl i ch gemacht worden, dann sei di e beanspruchte
Erfi ndung neu, auch wenn diese techni sche Wrkung bei
der Ausfihrung dessen, was zuvor der Offentlichkeit
zugangl i ch genmacht worden sei, nbglicherwei se inharent
aufgetreten sei

In dem Fall T 582/88 hat die Kanmer den sich auf die
neue Verwendung ei nes bekannten Stoffes bezi ehenden
Grundsat z gemal3 G 2/88 und G 6/ 88 auf ein Verfahren zur
Ausf Uhrung ei ner Tatigkeit uUbertragen. In diesem Fal

war der Anspruch auf ein Verfahren zur nicht-

t her apeuti schen Behandl ung von Tieren und nicht auf die
Ver wendung ei nes bekannten Erzeugni sses zur Erziel ung
ei ner neuen Wrkung gerichtet. D e Kammer war der

Auf f assung, dalR die durch die Erfindung erzielte

techni sche Wrkung - in diesemFall eine Verbesserung
der M chproduktion - neu sei und als ein neues

techni sches Merkmal gewertet werden misse (vgl. Punkt 4

der Ent schei dungsgr tinde).

Auf grund der vorhergehenden Ausf ldhrungen ist die

0303.D
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Beschwer dekammer der Auffassung, dall der Gegenstand des

Anspruchs 1 neu ist.

Da die Anspriche 2 - 5 vom Anspruch 1 abhangi g sind, ist
i hr Gegenstand ebenfalls neu.

Artikel 56 EPU

D4 und D5 betreffen ein Verfahren zum Unschnel zen von
gal vani schen Schichten auf Leiterplatten; sie beziehen
sich deshal b auf das sel be techni sche Gebiet w e der

Annmel dungsgegenst and.

D1 und D2 betreffen dagegen ein Verfahren zum

Danpf phasenl 6ten i n ei nem Druckbehél ter.

Di e Kanmer ist der Auffassung, dall es sich beim
Urschnel zen und bei m Danpf phasenl 6t en um unt er -
schiedli che Prozesse handelt, mt denen an unter-
schi edl i chen Gegenst anden, d. h. unbestlickten und

best ickten Leiterplatten, verschi edene Ziele verfolgt
wer den. Das Danpf phasenl 6ten wird zur Vernei dung des

t herm schen Schocks vorgeschl agen, dem Leiterplatten und
Bauel enent e bei m Schwal | - Lot en ausgesetzt sind (vgl. D1,
Seite 2, Zeilen 11 - 23). Dabei kann eine vorteil hafte
Tenper at ur er hdhung durch ei ne Drucker héhung bew rkt
werden (vgl. D1, Seite 2, Zeile 47, bis Seite 3,

Zeile 5, Figur 2). In D1 wird das Danpfphasenl 6ten
lediglich mt dem Schwal | - Lot en verglichen; Vergl eiche
mt bekannten Unschnel zprozessen werden nicht
angestellt. Dagegen verbessert das Unschnel zen die
Qualitat der Leiterplatten, damt die Lo6tarbeiten auf

gedruckt en Schal tungen erleichtert werden (vgl. D4,

0303.D
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Seite 2, Zeilen 1 - 4, und die vorliegende Annel dung,
Seite 1, Zeilen 10 - 19). Es handelt sich somt beim
Danpf phasenl 6t en und bei m Urschnel zen um auf ei nander -
fol gende Schritte des Herstellungsverfahrens gedruckter
Schal t ungen

Aus di esen Grinden wird D4 oder D5 als nachstliegender
Stand der Techni k angesehen. Von di esem St and der
Techni k unterschei det sich das Verfahren genal3
Anspruch 1 dadurch, dall der Unschnel zprozel3 in ei nem
Druckbehdal ter bei erhodhtem Gasungebungsdruck erfol gt.
Di eser Schritt ist als Losung des Probl ens der
Beschéadi gung der Leiterplatten durch die therm sche
Bel ast ung bei m Urschnel zen anzusehen.

D1 geht von ei nem Danpf phasenl 6t ver f ahren bei

at nosphari schem Druck aus und schl &gt den Schritt des
Uberdrucks als Losung der mit der Wahl der

ei nzuset zenden Fl Ussi gkeit verbundenen Probl ene vor
(vgl. Seite 2, Zeilen 21 - 46).

In D2 wird ein Uberdruckbehalter ebenfalls verwendet;
di e Auf gabe besteht jedoch darin, eine gleichmli ge
Tenperaturverteilung i mBehélter zu erreichen und eine
Bewegung der zu | 6t enden CGegenstande durch die Wicht des
Hochdr uckdanpfstrahls zu verneiden (vgl. Spalte 1,
Zeilen 34 - 45).

Angesi chts der unterschiedlichen Natur der beiden
Verfahren, d. h. des Danpfphasenl 6tens und des
Urschrel zens, und der unterschiedlichen Aufgaben-
stellungen ist es nicht sinnvoll, die aus D1 und D2

bekannte MaRnahme des Uberdrucks auf das Verfahren gemaR
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D4 oder D5 zur Lésung vorliegender Aufgabe zu
ubertragen.

Der Beschwerdef idhrer bringt dies zum Ausdruck in seinem
Schrei ben vom 26. Juni 1992 (vgl. Seite 2, letzter

Absat z), indemer ausfuhrt, dal die Vornahne des
Urschnel zprozesses in ei nem Uber druckbehal ter bei

er hoht em Gasungebungsdruck di e Gefahr von Beschadi gungen
der Leiterplatten in Uberraschender Wi se reduziere,
denn di eser Vorteil konne aus der Kenntnis des

Danpf phasenl 6t ens unter Uberdruck nicht abgel eitet

wer den.

4.2 Der Cegenstand des Anspruchs 1 beruht somit auf einer
erfinderischen Tatigkeit.

Die Anspriuche 2 - 5 betreffen vorteil hafte
Wei t er bi | dungen des Verfahrens nach Anspruch 1. |hr
CGegenst and beruht somt auf einer erfinderischen

Tati gkei t.

5. Di e vorliegende Annel dung genugt den Erforderni ssen des

eur opai schen Pat ent Giber ei nkonmens.

6. Der hilfsweise gestellte Antrag auf nundliche
Ver handl ung ist hinfallig, da den anderen Antragen des

Beschwer def Uhrers stattgegeben w rd.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden w rd entschi eden:
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1. D e angefochtene Entschei dung wi rd auf gehoben.
2. D e Angel egenheit wrd an die erste Instanz mt der
Anor dnung zurickverw esen, ein Patent mt fol gender

Fassung zu erteil en:

Pat ent anspr tche: Nr. 1 - 5 eingereicht mt
Schrei ben vom 26. Juni 1992,

Beschr ei bung: Seiten 1 - 3 eingereicht mt
Schrei ben vom 26. Juni 1992.

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Di e Vorsitzende:

M Beer G Davi es
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