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Sachverhalt und Antréage

iI.
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Am 8. Juni 1993 hat der Beschwerdefiihrer (Anmelder)
gegen die Entscheidung der Priifungsabteilung vom

15. April 1993 iiber die Zurilickweisung der Anmeldung
Nr. 89 102 684.1 (EP-A-0 330 922) Beschwerde eingelegt
und am selben Tag die Beschwerdegebiihr entrichtet. Am
13. August 1993 wurde die Beschwerdebegriindung

eingereicht.

Die Priifungsabteilung war zur Auffassung gekommen (vgl.
Punkt 2 der Entscheidungsgriinde), daf im Hinblick auf
folgende Entgegenhaltungen

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

die Anmeldung den Erfordernissen des Artikels 54 (1),
(2) EPU nicht geniige.

In der Entscheidung hat die Priifungsabteilung ferner
darauf hingewiesen, daR méglicherweise ein Verstof gegen
Artikel 123 (2) EPU vorliegen kénnte (vgl. Punkt 1 der
Entscheidungsgriinde) und daf eine eventuelle Anderung
des Anspruchs 1 gemdf dem ersten Absatz im Punkt 3 der
Entscheidungsgriinde nicht zu einem erfinderischen
Gegenstand fiihren wirde (vgl. Punkt 3 der

Entscheidungsgrinde) .

Im Beschwerdeverfahren wurden die weiteren

Entgegenhaltungen
(D3) Us-a-4 580 716,
(D4) DE-A-2 502 900,

(D5) DE-A-3 433 251

von der Kammer beriicksichtigt.



- 2 - T 0848/93

wihrend D1, D2, D3 und DS im europédischen
Recherchenbericht erwdhnt sind, ist D4 in derx

urspriinglichen Beschreibung angegeben.
III. Der Beschwerdeflihrer beantragt,
- die angefochtene Entscheidung aufzuheben,
- ein Patent aufgrund folgender Unterlagen zu erteilen:

Patentanspriiche: Nr. 1 - 5 eingereicht mit
Schreiben vom 26. Juni 1992,

Beschreibung: Seiten 1 - 3 eingereicht mit
Schreiben vom 26. Juni 1992,

-  hilfsweise, falls den o. g. Antrédgen nicht
stattgegeben wird, eine mindliche Verhandlung

anzuberaumen.

IV. Die zum Zeitpunkt der vorliegenden Entscheidung
maRgebende Fassung des Anspruchs 1 gemdfs dem einzigen

Antrag lautet wie folgt:

"Werfahren zum Umschmelzen von galvanischen Zinn- oder
7inn-Blei-Schichten auf Leiterplatten, dadurch
gekennzeichnet, daff der Umschmelzprozefs in einem
iberdruckbehilter bei erhdhtem Gasumgebungsdruck

erfolgt.".

Die Anspriiche 2 - 5 sind vom Anspruch 1 abhidngig.
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Der Beschwerdefiihrer hat im wesentlichen folgendes

vorgetragen:
Zu Artikel 123 (2) EPU:

Ein Versto? gegen Artikel 123 (2) EPJ treffe nicht zu,
da sich jeder Patentanspruch zwangslédufig nur auf solche
Mittel beziehen kénne, die am Anmelde- oder

Priorititstag bereits bekannt gewesen seien.
Zu Artikel 54 (1), (2) EPU:

Jedes Verfahren sei auf einen angestrebten Erfolg
abgestellt. Es kdénnen somit nur verschiedene Verfahren,
aber keinen neuen Verwendungszweck eines bekannten
Verfahrens geben. Demgegeniiber kénne eine Sache durchaus
fiir verschiedene Verwendungszwecke geeignet sein. Dies
werde in den Richtlinien fiir die Prifung im EPA,

Absatz C-III, 4.8, verdeutlicht.
Zu Artikel 56 EPU:

Mit einem Umschmelzprozef fiir Leiterplatten befaften
sich neben der in der urspriinglichen Beschreibung
angegebenen Druckschrift D4 nur noch D5. Ein Hinweis,
den Umschmelzprozef in einem Uberdruckbehé&lter bei
erhdhtem Gasumgebungsdruck vorzunehmen, sei weder D4,
noch D5 zu entnehmen. Einen derartigen Hinweis kénne der
Fachmann aber auch nicht den in der angefochtenen
Entscheidung angezogenen Druckschriften D1 und D2
entnehmen. Beide Dokumente befaften sich mit dem
Dampfphasenléten, wobei es sich beim Umschmelzen und
beim Dampfphasenldten um unterschiedliche Prozesse
handle, mit denen an unterschiedlichen Gegensténden
verschiedene Ziele verfolgt wilirden.
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Entscheidungsgrinde .
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Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie

Regel 64 EPU; sie ist daher zuldssig.

Artikel 123 (2) EPU

Die Anderung des Anspruchs 1 besteht darin, daf das im
urspriinglichen Anspruch 1 enthaltene Merkmal, daf "die
bendtigte Wirmemenge fiir das Umschmelzen in bekannter
Weise, zum Beispiel durch Infrarotstrahlung, ein
temperaturgesteuertes dlbad usw. zugefiihrt wird",

gestrichen wurde.

Die Weglassung des Ausdrucks "zum Beispiel durch
Infrarotstrahlung, ein temperaturgesteuertes Olbad usw."
ist ohne weiteres mdglich, da es sich um ein den
Anspruch in keiner Weise einschriankendes Fakultativ-
merkmal handelt.

DaR eine Wirmemenge bendtigt und zugefihrt wird, ist
implizit im Begriff "UmschmelzprozeR" bereits enthalten,

da es keine Umschmelzung ohne Warmezufuhr gibt.

Die Streichung des Ausdrucks "in bekannter Weise" ist
ebenfalls zuldssig, denn ein Patentanspruch kann nur
Merkmale enthalten, die am Anmeldetag bekannt waren. In
diesem Zusammenhang betrifft das Argument der
Priifungsabteilung (vgl. die angefochtene Entscheidung,
Punkt 1 der Entscheidungsgriinde), daff wegen der
Streichung zukiinftige Wérmemittel vom Wortlaut des
gednderten Anspruchs mit umfaRt wiirden, die Festlegung
des Schutzbereichs (Artikel 123 (3) EPU) zu einem
Zeitpunkt in der Zukunft und nicht die Priifung gemdfs
Artikel 123 (2) EPU.
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Die Merkmale der Anspriiche 2 und 3 entsprechen dem

gestrichenen Merkmal des urspriinglichen Anspruchs 1.

Die Anspriiche 4 und 5 entsprechen den urspringlichen

Anspriichen 2 und 3.

Die Anderungen der Beschreibung sind aufgrund der
Anpassung an die neuen Anspriiche und der Angabe des sich
aus D1 und D2 ergebenden Standes der Technik

(Regel 27 (1) b) EP(UJ) durchgefiihrt worden. Diesbezliglich

ergeben sich keine Einwénde.

Die Anmeldung geniigt deshalb den Erfordernissen des
Artikels 123 (2) EPU.

Artikel 54 (1), (2) EPU

Der Anspruch 1 ist auf ein Verfahren zum Umschmelzen von
galvanischen Schichten auf Leiterplatten gerichtet. Die
Umschmelzung erfolgt in einem Uberdruckbehdlter bei

erhdéhtem Gasumgebungsdruck.

Eine beanspruchte Erfindung ist als neu zu betrachten,
wenn sie mindestens ein technisches Merkmal enthélt,
durch das sie sich vom Stand der Technik unterscheidet
(vgl. Artikel 54 EPU und G 2/88, ABl. EPA 19930, 93,
Punkt 7 der Entscheidungsgriinde).

Im vorliegenden Fall sind folgende zwei Gruppen von zum
Stand der Technik gemif Artikel 54 (2) EPJ gehdrenden

Entgegenhaltungen zu beachten:

- D1, D2 und D3, die das Dampfphasenl&ten betreffen,
wobei D1 und D2 das Dampfphasenldten in einem

Druckbehdlter offenbaren, und
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- D4 und D5, die das Umschmelzen von galvanischen
Schichten betreffen.

Geht man von einer der Druckschriften D4 oder D5 aus, sO
ist das Verfahren gemdfs Anspruch 1 neu, weil weder D4
noch D5 den Schritt der Umschmelzung bei erhdhtem
Gasumgebungsdruck offenbart.

Geht man jedoch von D1 oder D2 aus, SO unterscheidet
sich der Gegenstand geméf Anspruch 1 von diesem Stand
der Technik dadurch, daR Anspruch 1 das Umschmelzen von
galvanischen Schichten betrifft, wihrend die aus D1 und
D2 bekannten Verfahren das Dampfphasenldten betreffen.
In anderen Worten liegt der Unterschied in der
verschiedenen Verwendung des Verfahrens (Umschmelzen und

Dampfphasenldten) .

Die Kammer betrachtet das Verfahrensmerkmal des
Umschmelzens von galvanischen Schichten als ein
funktionelles technisches Merkmal des Anspruchs 1.

DaR sich Anspruch 1 auf ein Verfahren zum Umschmelzen
von galvanischen Zinn- oder Zzinn-Blei-Schichten auf
Leiterplatten bezieht, wird von der Priifungsabteilung so
verstanden, daR sich das beanspruchte Verfahren
lediglich zum Umschmelzen von den besagten Schichten
eigne. Nach Auffassung der Priifungsabteilung fehle dem
beanspruchten Verfahren somit die Neuheit, weil sich das
aus D1 oder D2 bekannte Verfahren ebenfalls fiir diese
Verwendung eigne, auch wenn sie nicht ausdriicklich
angegeben sei. In der angefochtenen Entscheidung (vgl.
Punkt 2 der Entscheidungsgriinde) wird diese Auslegung
mit Absatz C-III, 4.8 der Richtlinien fiir die Prifung im
EPA begriindet. Obwohl auch nach Auffassung der
Priifungsabteilung sich die Ausfihrungen in diesem Absatz
auf Vorrichtungen, Gegenstédnde, Stoffe und Stoffgemische
(im Einklang mit der Entscheidung im Fall T 69/85)

beschrinken wiirden, werde jedoch die Anwendung der dort
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angestellten Neuheitsbetrachtung auf Verfahrensanspriiche
nicht ausgeschlossen. Die in den Richtlinien angegebene
Argumentation lasse sich ohne weiteres in analoger Weise

auf Verfahren anwenden.

Diese Auffassung teilt die Kammer aus folgenden Grinden
nicht: Betrifft ein Anspruch z. B. eine Vorrichtung, die
sich von einer aus einer Vorverdffentlichung bekannten
Vorrichtung lediglich durch die Angabe der Verwendung
unterscheidet, so stellt die Verwendung kein
Vorrichtungsmerkmal dar. Dies bedeutet, daf die beiden
Vorrichtungen gleich sind, was ihre Struktur anbelangt.
Eignet sich die bekannte Vorrichtung fiir die
beanspruchte Verwendung, so wird die Neuheit verneint.
Ahnliches gilt fiir einen Anspruch fiir einen Gegenstand,
einen Stoff und ein Stoffgemisch. Eine andere, nicht
vergleichbare Situation liegt jedoch vor, wenn sich der
Anspruch auf ein Verfahren bezieht. In diesem Fall ist
namlich das Verwendungsmerkmal ein funktionelles
Verfahrensmerkmal, das schon von der Kategorie her mit
den anderen Merkmalen (Schritten) des Verfahrens
vergleichbar ist. Die Ubertragung der Lehre von T 69/85
oder des Absatzes C-III, 4.8 der Richtlinien auf den

vorliegenden Fall ist daher nicht mdglich.

Das angegebene funktionelle technische Merkmal wird als

die Neuheit begriindend angesehen.

Diese Auffassung steht im Einklang mit der Recht-
sprechung der Beschwerdekammern. Insbesondere wird auf

folgende Entscheidungen hingewiesen:

In der Sache T 231/85 (ABl. EPA 1989, 74 - vgl. Punkt 6
der Entscheidungsgriinde) war die Kammer der Auffassung,

daR das Bekanntsein eines Stoffes der Neuheit einer bis
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dahin unbekannten Verwendung dieses Stoffes auch dann
nicht entgegenstehe, wenn die neue Verwendung keiner
anderen technischen Realisierung bediirfe als eine

bereits bekannte Verwendung desselben Stoffes.

Die Haltung gemidf T 231/85 wurde in G 2/88 (ABl.

EPA 1990, 93) und G 6/88 (ABl. EPA 1990, 114) vertieft.
Nach der Klarstellung (vgl. G 2/88, Punkt 7 der
Entscheidungsgriinde, und G 6/88, Punkt 6 der
Entscheidungsgriinde), daf eine beanspruchte Erfindung
nur dann neu sei, wenn sie mindestens ein wesentliches
technisches Merkmal enthalte, durch das sie sich vom
Stand der Technik unterscheide, kommt die Grofie
Beschwerdekammer zu dem Schluf’ (vgl. G 2/88, Punkt 10.3
der Entscheidungsgriinde und G 6/88, Punkt 9 der
Entscheidungsgriinde), daf bei einem Anspruch auf eine
neue Verwendung eines bekannten Stoffes diese neue
Verwendung eine neu entdeckte und im Patent beschriebene
technische Wirkung wiedergeben konne. Die Erzielung
dieser technischen Wirkung sei als funktionelles
technisches Merkmal des Anspruchs zu betrachten. Sei
dieses technische Merkmal der Offentlichkeit zuvor nicht
durch eines der in Artikel 54 (2) EPU genannten Mittel
zugdnglich gemacht worden, dann sei die beanspruchte
Erfindung neu, auch wenn diese technische Wirkung bei
der Ausfihrung dessen, was zZuvor der Offentlichkeit
zugdnglich gemacht worden sei, mdglicherweise inhdrent

aufgetreten sei.

Tn dem Fall T 582/88 hat die Kammer den sich auf die
neue Verwendung eines bekannten Stoffes beziehenden
Grundsatz gemdf G 2/88 und G 6/88 auf ein Verfahren zur
Ausfilhrung einer Tétigkeit lbertragen. In diesem Fall
war der Anspruch auf ein Verfahren zur nicht-
therapeutischen Behandlung von Tieren und nicht auf die
verwendung eines bekannten Erzeugnisses zur Erzielung
einer neuen Wirkung gerichtet. Die Kammer war der

Auffassung, daR die durch die Erfindung erzielte
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technische Wirkung - in diesem Fall eine Verbesserung
der Milchproduktion - neu sei und als ein neues
technisches Merkmal gewertet werden misse (vgl. Punkt 4

der Entscheidungsgriinde) .

Aufgrund der vorhergehenden Ausfiihrungen ist die
Beschwerdekammer der Auffassung, daf® der Gegenstand des

Anspruchs 1 neu ist.

Da die Anspriiche 2 - 5 vom Anspruch 1 abh&ngig sind, ist

ihr Gegenstand ebenfalls neu.
Artikel 56 EPU

D4 und DS betreffen ein Verfahren zum Umschmelzen von
galvanischen Schichten auf Leiterplatten; sie beziehen
sich deshalb auf das selbe technische Gebiet wie der

Anmeldungsgegenstand.

D1 und D2 betreffen dagegen ein Verfahren zum

Dampfphasenldten in einem Druckbehédlter.

Die Kammer ist der Auffassung, daR es sich beim
Umschmelzen und beim Dampfphasenléten um unter-
schiedliche Prozesse handelt, mit denen an unter-
schiedlichen Gegenstidnden, d. h. unbestiickten und
bestiickten Leiterplatten, verschiedene Ziele verfolgt
werden. Das Dampfphasenléten wird zur Vermeidung des
thermischen Schocks vorgeschlagen, dem Leiterplatten und
Bauelemente beim Schwall-L&ten ausgesetzt sind (vgl. D1,
Seite 2, Zeilen 11 - 23). Dabei kann eine vorteilhafte
Temperaturerhdhung durch eine DruckerhShung bewirkt
werden (vgl. D1, Seite 2, Zeile 47, bis Seite 3,

Zeile 5, Figur 2). In D1 wird das Dampfphasenl&ten
lediglich mit dem Schwall-L&ten verglichen; Vergleiche
mit bekannten Umschmelzprozessen werden nicht

angestellt. Dagegen verbessert das Umschmelzen die



0303.D

- 10 - T 0848/93

Qualitdt der Leiterplatten, damit die Létarbeiten auf
gedruckten Schaltungen erleichtert werden (vgl. D4,
Seite 2, Zeilen 1 - 4, und die vorliegende Anmeldung,
Seite 1, Zeilen 10 - 19). Es handelt sich somit beim
Dampfphasenldten und beim Umschmelzen um aufeinander-
folgende Schritte des Herstellungsverfahrens gedruckter

Schaltungen.

Aus diesen Griinden wird D4 oder D5 als nichstliegender
Stand der Technik angesehen. Von diesem Stand der
Technik unterscheidet sich das Verfahren geméaf
anspruch 1 dadurch, daf der UmschmelzprozeR in einem
Druckbehdlter bei erhdhtem Gasumgebungsdruck erfolgt.
Dieser Schritt ist als Ldsung des Problems der
Beschidigung der Leiterplatten durch die thermische

Belastung beim Umschmelzen anzusehen.

D1 geht von einem Dampfphasenloétverfahren bei
atmosphdrischem Druck aus und schlagt den Schritt des
iiberdrucks als Losung der mit der Wahl der
einzusetzenden Fliissigkeit verbundenen Probleme vor
(vgl. Seite 2, Zeilen 21 - 46) .

In D2 wird ein Uberdruckbehdlter ebenfalls verwendet;
die Aufgabe besteht jedoch darin, eine gleichmidfige
Temperaturverteilung im Behdlter zu erreichen und eine
Bewegung der zu ldtenden Gegenstdnde durch die Wucht des
Hochdruckdampfstrahls zu vermeiden (vgl. Spalte 1,
Zeilen 34 - 45).

Angesichts der unterschiedlichen Natur der beiden
Verfahren, d. h. des Dampfphasenl&tens und des
Umschmelzens, und der unterschiedlichen Aufgaben-
stellungen ist es nicht sinnvoll, die aus D1 und D2
bekannte MaRnahme des Uberdrucks auf das Verfahren gemdfs
D4 oder D5 zur Lésung vorliegender Aufgabe zu

iibertragen.
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Der Beschwerdefiihrer bringt dies zum Ausdruck in seinem
Schreiben vom 26. Juni 1992 (vgl. Seite 2, letzter
Absatz), indem er ausfiihrt, daR die Vornahme des
Umschmelzprozesses in einem Uberdruckbehdlter bei
erhdhtem Gasumgebungsdruck die Gefahr von Beschddigungen
der Leiterplatten in iliberraschender Weise reduziere,
denn dieser Vorteil kénne aus der Kenntnis des
Dampfphasenlétens unter Uberdruck nicht abgeleitet

werden.

4.2 Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht somit auf einer

erfinderischen T&tigkeit.
Die Anspriiche 2 - 5 betreffen vorteilhafte
Weiterbildungen des Verfahrens nach Anspruch 1. Ihr

Gegenstand beruht somit auf einer erfinderischen

Tatigkeit.

ST Die vorliegende Anmeldung geniigt den Erfordernissen des

europdischen Patentiibereinkommens.

6. Der hilfsweise gestellte Antrag auf miindliche
Verhandlung ist hinfidllig, da den anderen Antrdgen des

Beschwerdefiihrers stattgegeben wird.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

1 Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
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2, Die Angelegenheit wird an die erste Instanz mit der

Anordnung zuriickverwiesen, ein Patent mit folgender

Fassung zu erteilen:

Patentanspriiche:

Beschreibung:

Die Geschiftsstellenbeamtin:

M. Beer

0303.D

Nr. 1 - 5 eingereicht mit
Schreiben vom 26. Juni 1992,

Seiten 1 - 3 eingereicht mit
Schreiben vom 26. Juni 1992.

Die Vorsitzende:

G. Davies



