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Sachverhalt und Antréage

2369.D

In der mindlichen Verhandl ung vom 27. Septenber 1996 hat
di e Ei nspruchsabtei |l ung das europdi sche Pat ent

Nr. O 306 810 wi derrufen, wobei die schriftliche

Ent schei dung am 24. Oktober 1996 ergi ng.

In ihr kam di e Ei nspruchsabteilung zu dem Ergebni s, dal3
der Cegenstand des damal i gen Anspruchs 1 nicht auf
erfinderischer Tatigkeit beruhe und zwar im Hi nblick auf

di e Druckschriften

(D1) British Hospital Technical Menorandum 22,
Mai 1972, Ausgabe 1977

(D2) Met al s Handbook, 9. Auflage, 1982, Seite 617

(D3) "Rohre aus Kupferlegierungen fir Wirnetauscher",
Metal |, 36. Jahrgang, Heft 11, Novenber 1982

(D5)  EP-A-0 180 228

(D6) Russi an Engi neering Journal, Vol. 58, Nr. 10,
1978, Seiten 39 und 40

(D7) GB-A-2 116 284
(D11) FR-A-2 308 436 (D11-DE: DE-A-2 617 406) und
(D17) "Pitting Corrosion in Copper Tubes in Cold Water

Service", Br. Corros. J., 1973, Vol. 8,
Sept enber.
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Gegen vorgenannt e Ent schei dung der Ei nspruchsabteil ung
hat di e Patenti nhaberin - nachfol gend Beschwer de-
fdhrerin - am 14. Dezenber 1996 unter gl eichzeitiger
Zahl ung der CGebUhr Beschwerde ei ngel egt und di ese am
27. Februar 1997 (Tel efax) begrindet.

Sie stellt den Antrag, die angefochtene Entschei dung
auf zuheben und das Patent in geandertem Unfang auf der
G undl age der am 27. Februar 1997 ei ngegangenen
Anspriche 1 bis 5 sow e der am gl ei chen Tag

ei ngegangenen, angepaliten Beschrei bung aufrecht-
zuer hal t en.

Vor st ehend genannter Anspruch 1 hat fol genden Wortl aut:

“Ver fahren zur Behandl ung von hartgezogenen Rohren aus
Kupfer oder einer Kupferlegierung zur Verwendung i m
Sani t ar berei ch,

bei wel chem di e bei der Kaltverfornmng auf Endmal}
gezogenen Rohre zunadchst in ein organisches
Losungsm ttel bad getaucht und hierdurch die

| nnenoberfl &chen entfettet werden,

dall anschlielRend die | nnenoberfl &hen der Rohre wahrend
eines Zeitrauns von etwa 3 bis 30 Sekunden mt ei nem
Strahl mttel aus Sand- oder Korundteil chen beaufschl agt
wer den,

und dalR dadurch an den | nnenoberfl achen ein
Mttenrauhwert von 0,4 bis 1,0 pumerzeugt wrd."

Di e Einsprechenden I bis Ill - nachfol gend Beschwer de-
gegnerinnen | bis IIl - beantragten die Zuruckwei sung
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der Beschwer de.

Nach vorbereitender Mtteilung der Kanmer genal3

Artikel 11 (2) VOBK fand am 21. Septenber 1999 eine
mindl i che Ver handlung statt. Die wesentlichen Argunente
der Parteien zur Stutzung ihrer vorgenannten Antrage

| assen sich wie fol gt zusammenfassen:

a) Beschwerdef Ghrerin:

- Der geltende Anspruch 1 sei aus der Sicht des
Artikels 123 (2) und (3) EPU nicht angreifbar, da
mt Blick auf die Bereichsgrenzen der Mtten-
rauhwerte zu beachten sei, dalR der urspriungliche
Anspruch 9 auf den urspringlichen Anspruch 8
rickbezogen sei und dafll di e Neufassung des
Anspruchs 1 in ein "Verfahren zur Behandl ung von

." der Klarstellung diene, jedenfalls nicht
Uber di e Ursprungsoffenbarung hi nausgehe;

- (D1) betreffe zunachst das Gebiet der Medizin und
of fenbare zwei nicht mteinander konpati bl e Wge
der Rohrreinigung, namich Danpf- bzw. LOsungs-
mttelreinigen mt anschlielBendem Strahl putzen
bzw. Trocknen; das Strahl putzen stehe nicht im
Zusanmenhang mt ei nem chem schen Tauchbad-
Entfetten;

- aus den zu beriucksichtigenden Druckschriften
betreffe nur (D7) den Ausgangspunkt der
Erfi ndung, ohne aber das Tauchbad-Entfetten, das
St rahl put zen wahrend ei ner bestimten Zeit und
zur Erzielung bestimmter Mttenrauhwerte zu
of f enbar en;
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(D11) bzw. (D11-DE) betreffe das Behandel n von
Rohren bei erhdhten Tenperaturen und stehe damt

i m Gegensat z zum Beanspruchten, bei demkalt-
gezogene (hartgezogene) Rohre vorausgeset zt

wir den; die einleitenden Ausfihrungen von (D11)
bzw. (Dl11-DE) betrafen den der Erfindung genal
(D11) gegeniberstehenden Stand der Techni k,
weshal b es nicht gerechtfertigt sei, die beiden
unt er ei nander zu verm schen, um zum Beanspruchten

zu gel angen;

der restliche Stand der Technik sei irrelevant,
wei | er keinen Bezug zur Aufgabe des Verhinderns
von Lochfralkorrosi on erkennen | asse; da
Anspruch 1 auf eine Konbination von Merkmal en
abgestellt sei, sei es unbeachtlich, wenn

Ei nzel merkmal e fir sich bekannt seien;

zusamenf assend sei somt das Verfahren nach
Anspruch 1 neu und erfinderisch und Anspruch 1
recht shest andi g.

Beschwer degegnerin |

Nachst|i egender Stand der Technik sei (Dl11),

zumal Anspruch 1 ein nachtragliches d then nicht
ausschl i el3e; es werde dabei ein LOsungsmittel -
Entfetten mt einer mechani schen Strahl behandl ung
kombi ni ert, wobei die Rei henfolge dieser Schritte
bzw. das Tauchbad-Entfetten naheliegend sei, vgl.
(D5), Seite 3, Zeilen 18 bis 21 bzw. (D2);

| ediglich die beanspruchten Paraneter des
Anspruchs 1 fehlten in (D11);
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- Strahl zeiten zwi schen 5 und 30 Sekunden sei en
(D17) entnehnbar; auch wenn dort nichts uber
M ttenrauhwerte ausgesagt sei, seien die
beanspruchten Werte sel bstverstandlich, vgl.
(D3), die ahnliche Rauhigkeitswerte wie im
Anspruch 1 of fenbare;

- di e Konbi nati on von (D11), (D7), (D5), (D3), (D2)
und (D17) fuhre schon deshal b in naheliegender
Wi se zum Beanspruchten hin, weil der Fachmann
di e in Konmbinati on bekannten Schritte des
Entfettens und Strahl ens praktisch ausfthren
nisse, was einerseits Versuche, aber auch
Anl ei hen imweiteren Stand der Technik als
nahel i egendes Vor gehen vorausset ze;

- Anspruch 1 definiere mthin kein Verfahren, das
auf erfinderischem Tati gwerden des Fachmannes
ber uhe.

c) Beschwerdegegnerin I

- Anspruch 1 widerspreche Artikel 123 (3) EPU, weil
er von einem "Verfahren zur Herstellung von ..."
abgedndert worden sei in ein "Verfahren zur
Behandl ung von ..." und weil aus demerteilten
Anspruch 6 nur eine von zwei Bereichsgrenzen
iber nommen wor den sei;

- der Fachmann entnehne aus (Dl) die Lehre,
Kupferrohe zu entfetten und dann strahl -
zubehandel n, wobei das beanspruchte organi sche
Losungsm ttel dem Fachmann ebenso vertraut sei
w e di e Notwendi gkeit, beim Strahl behandel n

2369.D Y A
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gew sse Paraneter einzuhalten

(D11) lehre das Entfetten vor dem d then und

of fenbare wi e (D1l) di e Konbination von chem scher
und mechani scher Qberfl a&chenbehandl ung, so dal3
allein diese Druckschriften in Verbindung mt

f achménni schem W ssen und Vorgehen zum Verf ahren
nach Anspruch 1 fuhrten, zumal Paraneter we
Strahl zeiten und die damt verbundene

Qoer f | &chenauf rauhung Uber gezielte Versuche
ermttel bar seien

mt Blick auf die Beschwerdefihrerin sei darauf
zu verwei sen, dal i m Zusanmenhang mt (Dl1) keine
Ver m schung des dort herangezogenen Standes der
Technik mt der offenbarten Erfindung vorgenomren
wer de;

zusamenf assend sei Anspruch 1 somt nicht auf
ein erfinderisches Verfahren abgestellt.

Beschwer degegnerin |11

Di e Berei chsgrenzen gemald geltendem Anspruch 1
wi der sprachen der Aussage der urspriunglichen
Anspriche 8 bzw. 9, was anhand ei nes Neuheits-
t est es augenschei nlich werde;

ansonsten seien (D7) und (D5) in Kombination so
relevant, dal lediglich die imAnspruch 1
ent hal t enen Paranet er daraus nicht bekannt seien;

(D7) beziehe sich namich auf hartgezogene
Kupf errohre und darauf, dall Ziehmttelreste
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storten;

- (D5) lehre das chem sche und dann nechani sche
Beseiti gen von Rickstanden an der | nnenoberfl ache
von Rohren und sei ohne weiteres in Konbination
zu bringen mt (D7), die auf ein ahnliches
Probl em abgestellt sei;

- die imAnspruch 1 enthaltenen Paraneter seien
banal er Natur, weil erkennbar eine zu kurze
Strahl zeit kein Ergebnis zeitige und weil eine zu
| ange Strahl zeit zu ei nem unerwinscht en
Materi al abtrag fuhre, vgl. (D6), die auch
beziglich der beanspruchten Mttenrauhwerte
ergi ebi g sei

- bei diesen Gegebenheiten sei das Verfahren genal}
Anspruch 1 insgesant nicht das Ergebnis
erfinderischen Tati gwerdens des Fachmannes.

Ent schei dungsgr Giinde

2369.D

D e Beschwerde ist zul assig.

Ander ungen

Die erste i mAnspruch 1 vorgenonmene Anderung
betrifft dessen Zeile 1, in der anstelle eines
Verfahrens "zur Herstellung ..." nunmehr ein
"Ver fahren zur Behandl ung von hartgezogenen Rohren

." beansprucht wird. Die Kammrer geht davon aus, dal
di e vorgenommene Anderung | ediglich der Kl arstellung
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di ent und deutlich macht, dald die Rohrherstellung im
eigentlichen Sinne mt dem Kaltziehen - das ergibt
ein hartgezogenes Rohr, we es in Anspruch 1 als
Ausgangspunkt des Verfahrens vorausgesetzt wird -
abgeschl ossen i st und dall das, was dann fol gt,
richtigerweise mt "Behandl ung von Rohren" tituliert

Wi rd.

Ansonsten stellt Anspruch 1 eine Konbination der
urspriunglichen Anspriche 1 (Entfetten und

Beauf schl agen mt Strahlmttel), 2 (organisches
Losungsmttel), 3 (Strahlzeit etwa 3 bis

30 Sekunden), 10 (zur Verwendung i m Sanitarbereich),
8 und 9 (Mttenrauhwert von 0,4 bzw. 1,0 um an der

| nnenoberfl &che), 6 (Sand- oder Korundteil chen) und
Spalte 2 Zeilen 37/ 38 (Beispiel 1) der EP-A2-

0 306 810 (auf EndmalR durch Kal tverfornmung gezogen)
dar .

Der Mttenrauhwert des Anspruchs 1 stellt eine

Konmbi nati on der urspringlichen aufei nander
rickbezogenen Anspriuche 9 und 8 dar, wobei aus
ersterem Anspruch (0,8 bis 1,0 pum die

Ber ei chsobergrenze von 1,0 pmund aus |etzterem
Anspruch (0,4 bis 1,5 um di e Bereichsuntergrenze von
0,4 umstammt. Dies entspricht der standigen

Recht sprechung der Beschwer dekamrern: siehe

i nsbesondere die Entscheidung T 2/81, ABl. EPA 1982,
394.

I m Gegensatz zum Vor bri ngen der Beschwer degegneri nnen
Il und Ill kann bei diesen Gegebenheiten weder ein
Ver st oR gegen Artikel 123 (2) EPU noch gegen

Artikel 123 (3) EPU gesehen werden, so daR der
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gel tende Anspruch 1 - wie schon in der Mtteilung der
Kammer genmal3 Artikel 11 (2) VOBK zum Ausdruck
gebracht wurde - formal nicht zu beanstanden i st.

Di ese Feststellung ist auch durch ei nen "Neuheitstest
der Anderungen" nicht zu erschittern, so daB der
Beschwer degegnerin |11 diesbeziglich nicht zu fol gen
i st.

Mt Blick auf Artikel 123 (3) EPU und das Vorbringen
der Beschwerdegegnerin Il ist noch herauszustellen,
dalR der erteilte Anspruch 6 (Bereich von 0,8 bis

1,0 um ruckbezogen ist auf den erteilten Anspruch 1
so dal} i nsgesant wi ederumdie Situation vorliegt, dal
aus ei nem Anspruch die jetzige Bereichsuntergrenze
und aus ei nem darauf riuckbezogenen Anspruch die

Ber ei chsober grenze entnonmen wird, vgl. vorstehenden
Abschnitt 2. 2.

Neuhei t

Di e Frage der Neuheit des Verfahrens gemal3 Anspruch 1
war zu keinem Zeitpunkt strittig, so dall sich
di esbeziglich weitere Ausfihrungen eribrigen.

Erfinderische Tatigkeit

Der nachst konmende Stand der Techni k wurde von den
Beschwer degegnerinnen | bis Il unterschiedlich
gesehen, nadmich (D1) bzw (D11). Da (D11), vdl

deren Anspruch 1, Ziehdl durch @ Uhen (Erwarnen) der
Rohre nach deren Herstellung beseitigt und zwar durch
Ver danpfen und Austragen mttels Spul gas, steht diese
Druckschrift dem beanspruchten Verfahren allein
deshal b schon fern, weil gemal3 Anspruch 1 ein
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hart gezogenes (d. h. kaltverforntes) Rohr behandelt
wird und zwar ohne Zerst 6rung von dessen

Her st el | ungsgef iige durch G Uhen. Der Beschwerde-
gegnerin | ist auch darin nicht zuzustimen, dal3
Anspruch 1 ein @ dhen nach der Rohrherstellung nicht
ausschlielBe, weil dieser Ansicht nicht nur die

Mer krmal e des Anspruchs 1 w dersprechen, sondern auch
der Gesantinhalt der EP-B1-0 306 810, vgl. z. B
Spalte 1, Zeilen 7 bis 12 und die Beispiele 1 bis 3,
die santlich nicht auf ein G Uthen der Rohre
abgestellt sind. In Ubereinstinmung nit der
Beschwerdef ihrerin ist somt (Dl1) als Ausgangspunkt
der Erfindung anzusehen, vgl. auch die angefochtene
Ent schei dung und Abschnitt 5. der Entschei dungs-

gr tinde.

Aus (Dl1), vgl. Abschnitt 21, ist der vorzusehende
Ver f ahr ensabl auf bestimt vom Rohr dur chnesser,

nam ich fur Rohre unter 54 mmund fir Rohre uber
54 mMm Imerstgenannten Fall erfolgt das Entfetten
mttels Danpfreinigen - Trocknen - Strahl putzen -
Luftausbl asen, wédhrend i mzweiten Fall ggf. durch
Anwendung von Ldsungsmitteln entfettet und dann
getrocknet wird. Es trifft in der Tat zu, dal3 es sich
hierbei, wie es die Beschwerdefihrerin vorgetragen
hat, um zwei vollig unterschiedliche, mteinander
ni cht konbi ni erbare Verfahrenszige handelt.

Von di esem Stand der Techni k ausgehend, |iegt der
Erfindung die in der geltenden Spalte 2 der
Beschr ei bung ent nehnbare, objektiv verbl ei bende

t echni sche Auf gabe zugrunde, ein Verfahren zur
Behandl ung von hartgezogenen Rohren aus Kupfer oder
ei ner Kupferlegierung zur Verwendung i m Sanitar -
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berei ch zu schaffen, bei demdie Bildung von

Kohl enst of f - und/ oder Oxidfil nmen beimHartl 6ten oder
War nbi egen verhindert und damt die Lochfral-

best andi gkeit di eser Rohre verbessert wrd.

Di e Losung di eser Aufgabe erfol gt erfindungsgemald mt
den Merkmal en des Anspruchs 1, namich durch
Entfetten mttels Tauchbehandel n der auf Endmal}

kal t gezogenen Rohre in ei nem organi schen

Loésungsm ttel und durch Strahl behandel n der

| nnenoberfl &che i m Anschl u? daran, wobei das
Strahlmttel Sand oder Korund ist, die Strahlzeit von
etwa 3 bis 30 Sekunden betré&agt und die erzeugten
Mttenrauhwerte imBereich von 0,4 bis 1,0 umli egen.

Das vor genannt e Behandl ungsverfahren fihrt zu Rohren,
di e eine ganz bestimte Struktur der |nnenoberfl ache
auf wei sen, die bei einer spateren Wirneei nbri ngung
durch Warnbi egen oder Hartl 6ten kei ne haftenden Fil nme
ergi bt, so dall damt dem Auftreten von Lochfrali-
korrosion ein wirksaner Ri egel vorgeschoben ist.

Angesi chts des hier zu bericksichtigenden Standes der
Technik liegt nichts vor, was in Zusammenschau mt
(D1) in direkter Weise auf das beanspruchte Verfahren
hi nf Ghrt e:

(D7) bezieht sich u. a. auch auf hartgezogene Rohre,
vgl. Spalte 1, Zeilen 17 bis 22 ("hard pipes"), |ehrt
den Fachmann aber, bei Warneanwendung durch
War nbi egen oder Hartl 6ten einen Stopfen ("plug")

ei nzuset zen und mt einer Reinigungsflissigkeit durch
das Rohr hi ndurchzupunpen, um auf di ese Wi se ei nen
Oxidfil man der Rohrinnenseite zu beseitigen. Was mt



4.6.2

4.6.3

2369.D

- 12 - T 1094/ 96

Bl ick auf Anspruch 1 fehlt, ist somt ein Entfetten
i m Tauchbad und vor allemdas Strahlmttel putzen an
sich und mt den beanspruchten Paranmetern im
besonderen. Damt wirde auch ei ne konbi natori sche
Betrachtung von (D1) und (D7) den Fachmann, der vor
der Lo6sung der in Abschnitt 4.3 angegebenen Aufgabe
steht, nicht entschei dend weiterbringen.

Dies trifft auch fur den weiteren Stand der Technik
zu, da (D2) auf Seite 617, mttlere Spalte, letzter
Absat z, zwar auf ein Tauchbad-Entfetten von

Kupf er | egi erungen verwei st, ansonsten aber ebenso
irrelevant fur die beanspruchte Merkmal skonbi nati on
ist, wie (D3), in der auf Seite 1184, mttlere
Spalte, Absatz 2, im Zusanmenhang mt Warne-
tauscherrohren wohl ein Sandstrahl en oder chem sches
Behandel n der Rohre zur Erzielung einer Rauheit von
1 bis 2 yum bekannt ist, aber insgesant das Verhalten
in Meerwasser im Vordergrund steht und di e Auf gaben-
stellung gemalR Streitpatent ebensowenig anklingt, we
di e Konbi nati on von Merkmal en gemal3 Anspruch 1. Der
aus (D3) herleitbare Rauheitsbereich |iegt daruber

hi naus nehrheitlich neben dem beanspruchten

M ttenrauhwert-Bereich, so dall auch insoweit nicht
anzunehmen ist, dal ein Fachmann sel bst in Kenntnis
von (D3) auf das Beanspruchte hingel enkt wirde.

Losgel 6st von Rohren aus Kupfer und dessen

Legi erungen und damt von der Problenmatik des
Streitpatentes offenbart (D5) die Konbination von
chem scher und nechani scher Rohr behandl ung, wobei die
Rickst ande olig/teerig sind und nicht vom Rohr -
herstel |l ungsprozel3, sondern vom betrieblichen Einsatz

der Rohre als Rauchgas- oder QO rohre herriihren, vgl.
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z. B. Seite 3, Zeilen 6 bis 14. Der H nweis in (D5)
auf ein "in situ-Reinigen", vgl. Seite 1, Titel und
Zeilen 6 bis 9, steht dianetral im Gegensatz zum
Beansprucht en, wonach fabri kmal3si g dem Herstel |l ungs-
verfahren der Rohre ein Behandl ungsprozel3 nach-
geschaltet ist mt dem Ziel, herstellungsbedi ngte
Ziehmttelreste definiert zu beseitigen.

W ederum nur ein Teil merkmal des Anspruchs 1 klingt
in (D6) bzw. (D17) an, namich gemal3 (D6) bei einem
Bauteil mt Sackloch eine Strahlzeit uUber einen

Tei | berei ch des Anspruchs 1 hinweg (15 bis

30 Sekunden) bzw. gemal3 (D17) und deren Seite 205,
linke Spalte, letzter Absatz, mt der Strahlzeit von
5 bis 30 Sekunden; die gemald (D17) zu verwendenden
Strahlmttel Ei sen- oder Al um ni unoxid-Teil chen

I i egen i ndes neben den im Anspruch 1 beanspruchten
Mat eri al i en.

Cobwohl al |l e Beschwer degegneri nnen di e Paraneter der
St rahl behandl ung al s banal und trivialer Natur

hi ngestel It haben, bleibt als Zw schenresunee
festzuhalten, dal3 sie nur in Teilen - noch dazu in
vol I'i g anderen Zusammenhéngen - als an sich bekannt
nachwei shar waren

Da Anspruch 1 ganz kl ar auf eine Konbination von

Mer kmal en abgestellt ist, ist es nach gefestigter
Recht sprechung uner heblich, wenn ein oder nehrere
Mer krmal (e) der Konmbi nation bekannt ist/sind. Sel bst
wenn vorgenannte Druckschriften in Gesantschau

Ber Gicksi chtigung finden, ergibt sich fir den Fach-
mann, der mt der Verhinderung von Lochfral3korrosion
von hartgezogenen Rohren aus Kupfer und dessen



4.6.7

4.6.8

4.6.9

2369.D

- 14 - T 1094/ 96

Legi erungen befal3t ist, kein Wg nach Art einer
Ei nbahnstralRe auf das Verfahren von Anspruch 1 hin.

Es verbleibt, auf die Ausstrahlung von (D11)

ei nzugehen. Vorstehend wurde bereits klargestellt,
dalR sie nicht den Ausgangspunkt der Erfindung bil det,
vgl. z. B. den obligatorischen @ uhschritt genmal3

i hrem Anspruch 1, der allein das Kaltziehen und
dessen Fol ge, namich das den Ausgangspunkt der

Erfi ndung bil dende hartgezogene Rohr, hinfallig
machen wirde, weil d Ghen gl ei chbedeutend mt dem
Verlust an Harte und Festigkeit ist.

Vor diesem Hi ntergrund ist es an sich miRig, weitere
Uber | egungen zur Rel evanz der (D11) anzustellen, da
sie gesantheitlich betrachtet - und ohne die

Erfi ndung zu kennen - vom Beanspruchten weg- und

ent gegen der Ansicht vor allem der Beschwerde-
gegnerinnen | und Il nicht hinlenkt.

Was di e besagten Beschwerdegegnerinnen mt Blick auf
(D11) vortragen, ist das Ergebnis einer M xtur aus
einleitenden Zitaten zum Stand der Technik, vgl.
Seiten 1 und 2 (bis einschlielRlich Zeile 35) der
(D11), wobei z. B. Seite 2 und Zeile 4 der (Dl11) Kkl ar
erhellt, dall (D11) irrelevant ist, weil dort Schm er-
mttelentfernen vorgesehen ist, wahrend das Rohr
gemall Anspruch 1 weder im Herstellungs- noch im
Behandl ungsteil gegliht wird und Anspruch 1 und der
gesante Inhalt der Beschrei bung auch nicht den Schl uf3
zul assen, dall das Rohr gegl iht wi rd.

Damt ist auch die globalere Betrachtung der
Beschwer degegneri nnen, wonach allein (D11) und
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fachmanni sches Vor gehen ausrei che, das Verfahren nach
Anspruch 1 zu erhalten, ohne stichhaltige Basis,

zumal auch di e Rei henfol ge von chem scher und

mechani scher Rei ni gung der Rohre aus (Dl1) heraus

ni cht angeregt ist, allenfalls aus weiterem Stand der
Techni k herleitbar ist. Auch der Hi nweis darauf, dald
bei Strahl behandl ung zwangsl aufi g Paraneter zu
ermtteln und betrieblich einzuhalten wiren, vernmag
ni cht zu uberzeugen, da di e Bestinmung von Paranetern
we Strahlmttel, Strahlzeit und Mttenrauhwerten
sich ganz und gar an der objektiven Problenstellung

- hier Verhinderung von Lochfralkorrosion -
ausrichtet. Das Fehlen dieser Problenstellung in
(D1), (D2), (D3), (D5), (D6), (D11) und (D17) ist ein
deutliches Indiz dafiur, dalR auch die Basis fur die
Auswahl der Paraneter bei diesem Stand der Techni k

ni cht gegeben ist und dal es nicht angehen kann,
Uber | egungen anzustellen, was bei zu kurzen bzw. bei
zu | angen Strahl zeiten passiert, da derlei
Uber | egungen das Ergebnis rickschauender

Bet racht ungswei se si nd.

Zusamenf assend ergi bt sich, dal das Verfahren genal}
Anspruch 1 neu und erfinderisch ist, so dal}

Anspruch 1 gel tender Fassung in Verbindung mt den
abhangi gen Ansprichen 2 bis 5 und der angepaliten
Beschrei bung den Recht sbestand des Patentes zu

begr Giinden ver mag.

Di e angef ocht ene Entschei dung der Ei nspruchsabteil ung
war auch deshal b auf zuheben, weil die einleitende
Feststel l ung, wonach hartgezogene Rohre das ubliche
Ausgangshal bzeug sei en, nicht zu Uberzeugen ver nag.
We der im Verfahren befindliche Stand der Technik
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erhellt, gibt es zum ndest vier Hirtegrade von Rohren
- viertel hart, hal bhart, hartgezogen, weichgegl tht -,
so dall die Basis "hartgezogenes Rohr" bereits eine
Vor auswahl aus nehreren Hartegraden darstellt. Es nmag
sein, dalR diese Auswahl noch keinen erfinderischen
Schritt darstellt, aber ein Nullumist sie auch
nicht, weil es die Gundl age der beanspruchten
Verfahrensschritte und ihrer einzuhaltenden Paraneter
bildet. Mt Blick auf (D11) und ihren obligatorischen
d Uhschritt strahlt diese Material auswahl auch noch
auf di e Relevanz einer Druckschrift im Zusamenhang
mt Artikel 56 EPU aus.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen Grunden wird entschi eden:

1. Di e angef ochtene Entschei dung w rd auf gehoben.

2. Di e Angel egenheit wird an die erste Instanz

zurickverw esen mt der Anordnung, das Patent in

geadndertem Unfang auf der G undl age der am

27.

Februar 1997 ei ngegangenen Patentanspriche 1 bis 5

sowi e der am gl ei chen Tag ei ngegangenen angepallten

Beschr ei bung aufrecht zuerhal t en.

Der Geschaftsstell enbeante: Der Vorsitzende:

N. Maslin
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