BESCHWERDEKAMMERN BOARDS OF APPEAL OF CHAMBRES DE RECOURS
DES EUROPAISCHEN THE EUROPEAN PATENT DE L'OFFICE EUROPEEN
PATENTAMTS OFFICE DES BREVETS

Interner Verteilerschliissel:

(A) [ -1 Veroffentlichung im ABIL.
(B) [ -] An Vorsitzende und Mitglieder
(C) [ -] An Vorsitzende
(D) [ X ] Keine Verteilung
Datenblatt zur Entscheidung

vom 4. September 2020
Beschwerde-Aktenzeichen: T 1184/17 - 3.3.05
Anmeldenummer: 10768963.0
Verdffentlichungsnummer: 2496726
IPC: c22C38/44, C22C38/50,

C07C309/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
VERFAHREN ZUR HANDHABUNG VON WASSRIGEN
METHANSULFONSAURELOSUNGEN

Anmelder:
BASE SE

Stichwort:
Handhabung wdssriger Methansulfonsdureldsungen/BASFE

Relevante Rechtsnormen:
VOBK 2020 Art. 13(2)

EPU Art. 123(2), 56
EPU R. 43(1)

Schlagwort:
Erfinderische Tatigkeit - (ja)

Dieses Datenblatt ist nicht Teil der Entscheidun:

EPA Form 3030 Es kann jederzeit und ohne Bekanntmachung gedndert werde



Zitierte Entscheidungen:

Orientierungssatz:

Dieses Datenblatt ist nicht Teil der Entscheidun:

EPA Form 3030 Es kann jederzeit und ohne Bekanntmachung gedndert werde



Boards of Appeal of the
:.:;f‘ﬁ':;;::'" BeSChwe rdekam mern European Patent Office
European Richard-Reitzner-Allee 8
0))) |=sue Boards of Appeal 85540 Haar
Qffice eureplen GERMANY
des brevets Tel. +49 (0)89 2399-0
Chambres de recours Fax +49 (0)89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1184/17 - 3.3.05

ENTSCHETIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.05
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Beschwerdefihrerin: BASF SE
(Anmelderin) Carl-Bosch-Strasse 38
67056 Ludwigshafen am Rhein (DE)
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BASF SE
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Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prifungsabteilung des

Europdischen Patentamts, die am 11. November
2016 zur Post gegeben wurde und mit der die
europdische Patentanmeldung Nr. 10768963.0
aufgrund des Artikels 97 (2) EPU
zuriickgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender E. Bendl
Mitglieder: S. Besselmann
S. Fernadndez de Codédrdoba
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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen die
Entscheidung der Prifungsabteilung, die europaische

Patentanmeldung EP10768963 zuriickzuweisen.

Die Patentanmeldung bezieht sich auf ein Verfahren zur

Handhabung von wassrigen Methansulfonsadaureldsungen.

Im Prifungsverfahren wurde insbesondere auf folgende

Entgegenhaltungen Bezug genommen:

D2 US 6 120 619 A (GOUDIAKAS JEAN [FR] ET AL)
19. September 2000

D3 Arkema: "Arkema Methanesulfonic Acid -
Cleaning and Descaling", Application
Information, 17. Januar 2007, Seiten 1-4,
XP002627165

D4 GAUR, ET AL: "Corrosion of metals and alloys
in methanesulfonic acid", BRITISH CORROSION
JOURNAL, Bd. 34, Nr. 1, 1999, XP009145687,
uk ISSN: 0007-0599

Die Prifungsabteilung befand in ihrer Entscheidung,
dass das Verfahren gemaB Anspruch 1 des damaligen
Hauptantrags zwar neu sei, aber ausgehend von D4 keine
erfinderische Tatigkeit beinhalte. Aus Sicht der
Prifungsabteilung unterschied sich das beanspruchte
Verfahren von dem aus D4 bekannten Verfahren lediglich
in der hoheren Konzentration der Methansulfonsdure
(MSA) (50-99 Gew.-% im Gegensatz zu 44% bzw.

38.8 Gew.-% in D4). Aus ihrer Sicht war es naheliegend,

die Stahle, die sich bereits bei niedrigeren
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Konzentrationen an MSA bewahrt haben, auch bei hodheren

Konzentrationen einzusetzen.

Gegen diese Entscheidung legte die Patentanmelderin
(Beschwerdefiihrerin) Beschwerde ein. Zunadchst hielt sie
den damaligen Hauptantrag aufrecht und reichte mit der
Beschwerdebegrindung (21. Marz 2017) finf Hilfsantrage
ein. Nach Erhalt der vorlaufigen Meinung der Kammer
ersetzte sie den Hilfsantrag 1 durch eine geanderte
Fassung und reichte einen zusatzlichen Hilfsantrag 6
ein (17. Juli 2020). Nach einer telefonischen
Rlicksprache legte sie mit ihrer Eingabe vom

26. August 2020 einen neuen Hauptantrag vor. Neben
diesem neuen Hauptantrag behielt sie lediglich die
Hilfsantrdge 2-6 bei, welche entsprechend umnummeriert

wurden.

Anspruch 1 des Hauptantrags vom 26. August 2020 lautet
wie folgt:

"Verfahren zur Handhabung von widssrigen Lésungen von
Methansulfonsdure (MSA) mit einer Konzentration von 50
bis 99 Gew. % MSA in Vorrichtungen, bei denen die
wdssrige MSA-LOosung mit Stahloberfldchen in Kontakt
ist, wobeli es sich beli dem Stahl um austenitische
Stdhle mit einem Chromgehalt von 15 bis 22 Gew. % und
einem Nickelgehalt von 9 bis 15 Gew. % handelt, und
wobel die Temperatur der MSA im Zuge der Handhabung
weniger als 40 °C betrdgt, dadurch gekennzeichnet, dass

der Gesamtgehalt an Chlor in der widssrigen MSA-LS6sung

weniger als 25 mg/kg betrdgt."

Die abhadngigen Anspriiche 2-5 beziehen sich auf

bevorzugte Ausfihrungsformen.

Die Beschwerdefiihrerin hat zur erfinderischen Tatigkeit

im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:
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Die Dokumente D2-D4 beschreiben den Einsatz von MSA-
Losungen an austenitischen Stahlen und deren Einfluss
auf Korrosion und beziehen sich damit auf dasselbe

technische Gebiet wie die vorliegende Patentanmeldung.

Das unterscheidende Merkmal gegeniiber diesen Dokumenten
ist jedoch nicht nur in der MSA-Konzentration zu sehen.
Eine wassrige MSA-LOsung enthalt in der Regel Chlor,
wobei der Chlorgehalt abhangig wvom
Herstellungsverfahren ist. In den Dokumenten D2-D4
wurde der Chlorgehalt nicht angegeben. Daher ist der in
Anspruch 1 definierte Gesamtchlorgehalt als weiteres

unterscheidendes Merkmal anzusehen.

D2 kommt der beanspruchten MSA-Konzentration am
nachsten und ist somit als nachstliegender Stand der

Technik anzusehen.

Die genannten Unterschiede fiihren zu einer geringeren
korrosiven Wirkung der MSA-LOsung, so dass die
objektive technische Aufgabe im Bereitstellen eines

verbesserten Verfahrens zu sehen ist.

Der Fachmann findet im Stand der Technik insbesondere
keinen Hinweis darauf, dass ein Gesamtgehalt an Chlor
unter 25 mg/kg besonders vorteilhaft im Sinn einer
geringeren korrosiven Wirkung ist, so dass eine

erfinderische Tatigkeit anerkannt werden sollte.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf Basis des
Hauptantrags (Anspriiche 1-5) vom 26. August 2020 zu
erteilen, oder hilfsweise auf Basis eines der
Hilfsantrdage 1-4 (eingereicht als Hilfsantrdge 2-5 mit
Schreiben vom 21. Marz 2017) bzw. Hilfsantrag 5
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(eingereicht als Hilfsantrag 6 mit Schreiben vom
17. Juli 2020).

Entscheidungsgriunde

Hauptantrag

1. Artikel 13(2) VOBK 2020

Im vorliegenden Fall erfolgte die Ladung zur mindlichen
Verhandlung am 19. Marz 2020, d.h. nach Inkrafttreten
der VOBK 2020. Dementsprechend ist Artikel 13(2) VOBK
2020 anzuwenden (siehe Artikel 25(3) VOBK 2020).

Die Einreichung des geanderten Hauptantrags erfolgte
als Reaktion auf die erstmals in der Mitteilung der
Kammer sowie die in der telefonischen Ricksprache mit
der Berichterstatterin aufgeworfenen Beanstandungen.
Dies wurde von der Beschwerdefihrerin ausreichend
begriindet. Zudem raumt die vorgeschlagene Anderung
samtliche erhobenen Beanstandungen aus, wirft keine
neuen Fragen auf und unterstitzt die
Verfahrensokonomie. Somit kommt die Kammer zu dem
Schluss, dass auBergewdhnliche Umstdnde im Sinne des
Artikels 13(2) VOBK 2020 vorliegen.

2. Anderungen

2.1 Anspruch 1 wurde dahingehend eingeschrankt, dass der
Gesamtgehalt an Chlor weniger als 25 mg/kg betragt und
die Temperatur im Zuge der Handhabung weniger als 40 °C

betragt.
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Diese Anderungen basieren auf der urspriinglich
eingereichten Anmeldung (Seite 2, Zeile 39, sowie
Anspruch 4) und erfillen somit die Erfordernisse des
Artikels 123(2) EPU.

Regel 43 (1) EPU

Die zweiteilige Form des Anspruchs 1 wurde dahingehend
angepasst, dass die zum Stand der Technik gehdrenden
Merkmale in den Oberbegriff aufgenommen wurden und der
kennzeichnende Teil den Unterschied zum Stand der
Technik angibt (vgl. die Ausfihrungen zur Neuheit und
erfinderischen Tatigkeit, Punkte 4.1 und 5.), so dass
auch die Erfordernisse der Regel 43 (1) EPU erfiillt

werden.

Neuheit

Das beanspruchte Verfahren ist neu, da keine der
angefihrten Entgegenhaltungen D2-D4 Verfahren unter
Verwendung von MSA einer Konzentration von 50 bis

99 Gew.-% mit einem Gesamtgehalt an Chlor von weniger
als 25 mg/kg offenbart.

Die Beispiele der vorliegenden Anmeldung zeigen, dass
der Gesamtgehalt an Chlor herstellungsbedingt
verschieden sein kann und nicht unweigerlich im
beanspruchten Bereich liegt. Daher kann im vorliegenden
Fall ohne Nennung des Gesamtgehalts an Chlor oder
Kenntnis des konkreten, im Stand der Technik
verwendeten Herstellungsverfahrens nicht davon
ausgegangen werden, dass der Gesamtgehalt an Chlor

inhdrent im beanspruchten Bereich liegt.
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Zwar beschreibt D4 den Effekt der Zugabe von Chlorid
auf die Korrosionsgeschwindigkeit (Abbildung 1, unterer
Graph) und zeigt einen Datenpunkt bei "0 ppm C17",
jedoch bezieht sich dies auf die als HCl zugegebene
Menge an Cl~. D4 macht hingegen keine Angaben zum
Gesamtgehalt an Chlor der eingesetzten MSA.
Insbesondere ist nicht bekannt, ob die eingesetzte MSA,
die lediglich als "technical grade MSA" beschrieben
wird (Seite 63, rechte Spalte, erster vollstandiger
Absatz, letzte Zeile), gebundenes Chlor enthalt
(Tabelle 2 der vorliegenden Anmeldung zusammen mit
Seite 2, Zeilen 40-41).

Die Erfordernisse des Artikels 54 (1), (2) EPU sind somit
erfillt.

Erfinderische Tatigkeit

Die vorliegende Anmeldung betrifft ein Verfahren zur
Handhabung von konzentrierten wassrigen Losungen von
MSA in Vorrichtungen aus Stahl bei guter
Korrosionsbestandigkeit (Seite 1, Zeilen 3-5; Seite 2,
Zeilen 13-15 und 26-33).

D2 bezieht sich ebenfalls auf die Vermeidung der
Korrosion von Stahlen in Gegenwart von
Organosulfonsauren, z.B. MSA (Spalte 1, Zeilen 6-22 und
56-62) und wird somit als nédchstliegender Stand der

Technik angesehen.

D2 beschreibt, dass die Korrosionsgeschwindigkeit
zugleich von der MSA-Konzentration, der Temperatur und
der Art des Stahls abhangt, und ein Stahl vom Typ 304L
bereits bei Raumtemperatur in Gegenwart von MSA-

Konzentration iiber 1072 mol/L korrodieren kann
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(Spalte 1, Zeilen 15-21). In einer Testreihe werden
unterschiedlich verdiinnte, wdssrige Ld&sungen von MSA
bei 45 °C in Kontakt mit einem solchen Stahl vom Typ
304L sowie Stahl vom Typ 316L gebracht (Beispiel 5;
Tabellen VII und VIII),d.h. mit austenitischen Stahlen
einer Zusammensetzung innerhalb des beanspruchten
Bereichs. In einem Versuch wird 70%ige MSA ohne weitere
Verdinnung eingesetzt (die jeweils letzte Zeile der

genannten Tabellen).

Das beanspruchte Verfahren unterscheidet sich von D2
somit darin, dass der Gesamtgehalt an Chlor der
wdssrigen MSA-Losung weniger als 25 mg/kg betriagt
(siehe Punkt 4.1).

Aus den Beispielen der vorliegenden Anmeldung geht
hervor, dass gegeniiber MSA mit einem hdheren
Gesamtgehalt an Chlor die Korrosionsgeschwindigkeit der
anspruchsgemall verwendeten Stdhle (Stahle Nr. 1-3 in
Tabelle 3) herabgesetzt wird.

In D2 wird hingegen die Korrosionsbestadndigkeit dadurch
verbessert, dass oxidierende Additive zugesetzt werden

(D2, Beispiel 5 und Anspruch 1).

Die objektive zu losende Aufgabe kann somit darin
gesehen werden, ein alternatives Verfahren zur
Handhabung von wassrigen Losungen von MSA in Gegenwart
von niedrig legierten austenitischen Stédhlen
bereitzustellen, bei welchem eine gute

Korrosionsbestandigkeit erzielt wird.

Zur Losung dieser Aufgabe wird das beanspruchte
Verfahren vorgeschlagen, gemédB welchem MSA mit einem
Gesamtgehalt an Chlor von weniger als 25 mg/kg

verwendet wird.
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Aus den Beispielen der vorliegenden Anmeldung,
insbesondere dem Vergleich der Proben MSAl und MSAZ2
(erfindungsgeméafl) mit MSA5 (Vergleich), geht hervor,
dass die gestellte Aufgabe erfolgreich geldst wird,
wobeil die Beispiele als illustrativ fir den
beanspruchten Temperaturbereich von weniger als 40 °C
gesehen werden. Zwar unterscheiden sich die genannten
Proben nicht nur im Chlorgehalt, sondern auch im
Sulfatgehalt, jedoch weist die Vergleichsprobe MSA5
einen Sulfatgehalt (56 mg/kg) zwischen dem der beiden
erfindungsgemaben Proben auf (8 mg/kg und 155 mg/kg),
so dass sich die niedrigere Korrosionsgeschwindigkeit

auf den geringeren Chlorgehalt zurtckfihren lasst.

Der Fachmann findet im genannten Stand der Technik
keinen Hinweis darauf, dass die
Korrosionsgeschwindigkeit dadurch herabgesetzt werden
kann, dass MSA mit einem Gesamtgehalt an Chlor von

weniger als 25 mg/kg verwendet wird.

Aus D4 ist zwar der Effekt einer Zugabe von 1000 ppm,
2000 ppm und 5000 ppm an Chloridionen in Form von HCI1
zu 25%iger MSA bei 95 °C auf die Korrosionsrate von
Stahl des Typs 316L bekannt (Abbildung 1, unterer
Graph), wobei sich die Chloridzugabe nachteilig auf die
Korrosionsbestandigkeit auswirkt. Jedoch wird der
Chloridgehalt der verwendeten MSA selbst nicht
angegeben, und es ist nicht bekannt, welchem
Gesamtgehalt an Chlor der Datenpunkt ohne HCl-Zugabe

entspricht.

Daher beinhaltet das beanspruchte Verfahren im Lichte
des vorliegenden Standes der Technik eine erfinderische
Tatigkeit (Artikel 56 EPU).
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5.12 Dieselbe Schlussfolgerung gilt fir die in den
abhdngigen Anspriichen definierten, bevorzugten

Ausfihrungsformen.

Hilfsantrage

Aufgrund der genannten Schlussfolgerung eribrigen sich

Ausfiihrungen zu den Hilfsantragen.

Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die Prifungsabteilung

zuriickverwiesen mit der Anordnung, ein Patent auf

Grundlage des Hauptantrags (Anspriche 1-5) wvom
26. August 2020 sowie einer noch anzupassenden

Beschreibung zu erteilen.
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