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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 102 29 564.6-45

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mindliche Verhandlung am 6. Februar 2009 unter Mitwirkung des Vor-
sitzenden Richters Dr. Schréder sowie der Richter Harrer, Dr. Gerster und der

Richterin Dr. Minzberg

BPatG 154
08.05



beschlossen:

Der angefochtene Beschluss wird aufgehoben und das Patent er-
teilt.

Bezeichnung: Verfahren und Vorrichtung zum chemischen Ent

graten und Polieren
Anmeldetag: 1. Juli 2002
Der Erteilung liegen folgende Unterlagen zugrunde:
Patentansprtiche 1 bis 6,
Beschreibung Seiten 1 bis 6,
jeweils Uberreicht in der mindlichen Verhandlung am 6. Fe-

bruar 2009,
1 Blatt Zeichnungen, Figur 1 gemaf3 Offenlegungsschrift.

Grinde

Die Prufungsstelle fur Klasse C 23 G des Deutschen Patent- und Markenamts hat
mit Beschluss vom 15. Mai 2006 die am 1. Juli 2002 mit der Bezeichnung

sverfahren und Vorrichtung zum chemischen Entgraten und Polieren*

eingereichte Patentanmeldung geman § 48 PatG zurtickgewiesen.



Zur Begriindung ihres Zurickweisungsbeschlusses hat die Prufungsstelle im We-
sentlichen ausgefiuhrt, dass das seinerzeit beanspruchte Verfahren insbesondere

in Kenntnis der Druckschriften

D1 DE-AS 1034447

D4 T.W. Jelinek et al. ,Reinigen und Entfetten in der Metallindustrie*,
(1999),
Eugen G. Leuze Verlag, Saulgau, Seiten 84 bis 86

und

D5 B. Gaida und K. ABmann, ,Technologie der Galvanotechnik®, (1996),
Eugen G. Leuze Verlag, Saulgau, Seiten 36/37

nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit beruhe.

Gegen diesen Beschluss hat der Anmelder Beschwerde eingelegt, mit der er sein
Patentbegehren mit den in der mindlichen Verhandlung Uberreichten Patentan-
spruchen 1 bis 6, einer hieran angepassten Beschreibung und Figur 1 geman Of-

fenlegungsschrift weiterverfolgt. Die nebengeordneten Anspriche 1 und 4 lauten:

1. ,Verfahren zum chemischen Entgraten und Polieren, wobei die zu
bearbeitenden Teile nacheinander verschiedenen Prozesslosun-
gen ausgesetzt werden, wobei zwischen zwei Prozessschritten je-
weils ein Spulvorgang stattfindet, dadurch gekennzeichnet, dass
die zu behandelnden Teile in eine Behandlungskammer einge-
bracht werden und die Behandlungskammer dann mit den ver-
schiedenen Prozesslosungen bzw. Spullésungen beaufschlagt
wird, wobei die Prozesslosungen jeweils mit periodisch wechseln-
der Pumprichtung von dem jeweiligen Vorratsbehdlter (1 bis 6) auf
die in der Behandlungskammer (7) angeordneten zu behandeln-
den Teile und von dort in den Vorratsbehalter (1 bis 6) zurtickge-



fuhrt werden und sowohl der gesamte Transport als auch die Be-

handlung der Teile in Transportkdrben erfolgt.”

4. Vorrichtung zum chemischen Entgraten und Polieren durch aufei-
nanderfolgendes Beaufschlagen der zu behandelnden Teile mit
verschiedenen Prozesslésungen mit zwischengeschalteten Spuil-
vorgangen, dadurch gekennzeichnet, dass eine Behandlungs-
kammer (7) vorgesehen ist, zu der die verschiedenen Prozess|o-
sungen jeweils mit periodisch wechselnder Pumprichtung fihrbar
und von dort zu den Vorratsbehaltern (1 bis 6) rtckfuhrbar sind
und dass die zu behandelnden Teile in die Behandlungskam-
mer (7) einbringbar sind und Transportkdrbe zum Transport und

zum Bearbeiten der zu behandelnden Teile vorgesehen sind.”

Die Patentanspriiche 2 und 3 bzw. 5 und 6 sind auf Weiterbildungen des Verfah-
rens nach Anspruch 1 bzw. der Vorrichtung nach Anspruch 4 gerichtet.

Der Anmelder hat zur Begriindung seiner Beschwerde insbesondere vorgetragen,
dass der vorliegend beanspruchte Gegenstand durch den zitierten Stand der

Technik weder vorweggenommen noch nahegelegt werde.

Der Anmelder beantragt,
den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent zu er-
teilen auf der Grundlage der in der mundlichen Verhandlung tber-
reichten Unterlagen sowie der Zeichnung gemal Offenlegungs-

schrift.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.



Die Beschwerde ist zulassig (PatG § 73). Sie ist auch begrindet.

1. Die geltenden Anspriche sind zulassig. Der Anspruch 1 ist aus den ur-
sprunglichen Anspriichen 1 bis 4 sowie S. 2, Abs. 4 bis 7 der Erstunterlagen ab-
leitbar. Die Unteranspriche 2 und 3 entsprechen den urspringlichen Anspri-
chen 5 und 6. Der Anspruch 4 geht auf die urspriinglichen Anspriiche 4, 7 und 8
zurtck. Die Unteranspriche 5 und 6 entsprechen den urspringlichen Anspri-

chen 9 und 10. Die Anspriche sind auch sonst nicht zu beanstanden.

2. Gegenstand der Anmeldung ist ein Verfahren zum chemischen Entgraten
und Polieren, sowie eine Vorrichtung zur Durchfihrung dieses Verfahrens. Bei den
bekannten Verfahren dieser Art werden die zu behandelnden Teile aus Transport-
behaltern entnommen und auf Gestelle gesteckt, mit denen sie anschlie3end in
verschiedene Behandlungsbéder eingetaucht werden (vgl. geltende Unterlagen,
S. 1, vorletzter Abs.). Fir die weitere Bearbeitung miussen die behandelten Teile
wieder in die Transportbehalter umgepackt werden. Nach den Angaben in den gel-
tenden Unterlagen ist das zweimalige Umpacken der Teile nicht nur zeitaufwen-
dig, sondern bedeutet fir das Personal, durch den wiederholten Kontakt mit den
Prozesslésungen, auch ein erhdhtes Gesundheitsrisiko (vgl. geltende Unterlagen,
S. 1, Abs. 3und 4).

Vor diesem Hintergrund sieht die vorliegende Anmeldung das zu I6sende techni-
sche Problem darin, ein Verfahren bzw. eine Vorrichtung zu schaffen, mit dem der
chemische Entgrat- und Poliervorgang ohne Belastung fiir Personal und Umwelt,
sowie einfacher und kostengunstiger durchfthrbar ist (vgl. geltende Unterlagen,
S. 2, Abs. 5).

Gelost wird diese Aufgabe durch das im geltenden Anspruch 1 angegebene Ver-

fahren zum chemischen Entgraten und Polieren mit folgenden Merkmalen:



a) Die zu behandelnden Teile werden in eine Behandlungskammer einge-

bracht und die Behandlungskammer dann nacheinander mit verschiedenen
Prozesslésungen bzw. Spulldsungen beaufschlagt,

b) wobei die Prozesslosungen jeweils mit periodisch wechselnder Pumprich-

tung von dem jeweiligen Vorratsbehalter auf die in der Behandlungskammer
angeordneten zu behandelnden Teile und von dort in den Vorratsbehalter
zurtckgefuhrt werden und

C) sowohl der gesamte Transport, als auch die Behandlung der Teile in Trans-

portkdrben erfolgt.

3. Das Verfahren zum chemischen Entgraten und Polieren nach Anspruch 1 ist
neu. In keiner der entgegengehaltenen Druckschriften ist ein Verfahren mit samtli-

chen im Anspruch 1 aufgefiihrten Merkmalen beschrieben.

4. Das Verfahren zum chemischen Entgraten und Polieren nach Anspruch 1 be-
ruht auch auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Bei der Suche nach einer Lésung flr die gestellte Aufgabe wird der in der Industrie
mit der Metalloberflachenbearbeitung befasste Fachhochschulingenieur - der im
vorliegenden Fall als Fachmann zu definieren ist - nach Ansicht des Senats die D1
zweifelsohne in Betracht ziehen. Denn fir den zuvor definierten Fachmann geho-
ren das chemische Entgraten und Polieren zu den tblichen Verfahrensschritten in
der Galvanotechnik, ebenso wie die elektrochemische Abscheidung von metalli-
schen Niederschlagen auf Gegenstanden, wie sie in der D1 beschrieben wird.
Demzufolge liegt die Lehre der D1 auf dem selben technischen Gebiet wie die vor-
liegende Anmeldung, so dass es sich bei der D1 um relevanten Stand der Technik
handelt, der bei der Beurteilung der Patentfahigkeit des Anmeldungsgegenstands

zu berlcksichtigen ist.

Die in der D1 beschriebene Vorrichtung umfasst u. a. einen Behélter, in dem so-

wohl die Galvanisierung, als auch rein chemische Behandlungsstufen wie Entfet-



ten und Beizen, sowie zwischengeschaltete Spulvorgange durchgefihrt werden
(vgl. D1, Anspruch 1, insb. Sp. 6, Z. 5 bis 11). Die fur die einzelnen Behandlungs-
stufen erforderlichen Flussigkeiten werden dem Behélter in der entsprechenden
Reihenfolge zugefihrt. Aus der D1 erhalt der Fachmann somit die Anregung, die
verschiedenen Behandlungsstufen beim chemischen Entgraten und Polieren, wie
im Merkmal a) des geltenden Patentanspruchs 1 vorgesehen, in einer einzigen

Behandlungskammer durchzufthren.

Die verschiedenen Prozesslésungen werden allerdings in der Vorrichtung der D1
mit Hilfe von Umlaufpumpen von den Vorratsbehdltern in die Behandlungskammer
transportiert und flieRen von dort wieder zuriick in die Vorratsbehalter (vgl. D1,
Sp. 4, Z. 14 bis 25). Durch den Einsatz der Umlaufpumpen wird somit ein zykli-
scher Flussigkeitstransport erzeugt und damit eine unidirektionelle Strémung. Hin-
weise die dazu anregen konnten, von diesem Stromungsverlauf der Prozesslésun-
gen abzuweichen und die Bewegung der Prozesslésungen durch periodisch wech-
selnde Pumprichtungen zu intensivieren, wie im Merkmal b) des anmeldungsge-

malf3en Verfahrens vorgesehen, finden sich indessen an keiner Stelle der D1.

Aus der D4 geht lediglich hervor, dass intensiv bewegte Prozesslosungen bei der
Behandlung metallischer Oberflachen vorteilhaft sind (vgl. D4, S. 86, vierter Abs.).
Aber auch in dieser Entgegenhaltung werden als geeignete MalRnahmen zur Er-
zeugung turbulenter Prozesslosungen beispielhaft nur ein hoher Spritzdruck, so-
wie das Umpumpen der Losungen, nicht aber eine periodisch wechselnde Pump-

richtung genannt.

Zur Verwendung einer periodisch wechselnden Pumprichtung regt auch eine ge-
meinsame Betrachtung der Druckschriften D1 und D4 nicht an, da in beiden
Druckschriften das Umpumpen der Losungen als eine geeignete Mal3hahme zur
intensiven Bewegung von Prozesslosungen angesehen wird, so dass eine Zusam-
menschau der D1 und D4 den Fachmann eher davon abhélt von dieser Form der

unidirektionellen Bewegungserzeugung abzuweichen.



Merkmal b) des geltenden Patentanspruchs 1 ergibt sich damit nicht in nahelie-
gender Weise aus dem Stand der Technik. Der Umstand, dass mit dem vorliegend
beanspruchten Verfahren sog. Stromungsschatten verhindert und die zu behan-
delnden Teile damit gleichmallig benetzt werden kénnen, so dass letztendlich ein
effizienterer Chemikalieneinsatz ermdéglicht wird, war in Kenntnis des Standes der

Technik nicht vorhersehbar und ist somit Uiberraschend.

Das vorliegend beanspruchte Verfahren wird auch durch die Lehre der D5 nicht
nahegelegt, da sie nur einen Teilaspekt des anmeldungsgemalen Verfahrens be-
racksichtigt, namlich die im Merkmal c) des geltenden Patentanspruchs 1 genann-
te Verwendung von Kdrben sowohl flr den gesamten Transport, als auch die Be-
handlung der zu bearbeitenden Teile. Der D5 ist zu entnehmen, dass in der Galva-
notechnik der Einsatz von Kdrben fur Transport und Behandlung der Teile wéh-
rend der gesamten Oberflachenbehandlung, einschlief3lich stromloser Vor- und
Nachbehandlungen, zweckmalig ist (vgl. D5, S. 36, letzter Abs. und S. 37, Abs. 1
und 2). Hinweise auf den im Merkmal b) des geltenden Anspruchs 1 genannten er-

findungsbegriindenden Verfahrensschritt finden sich in der D5 dagegen nicht.

Die Argumentation der Prufungsstelle, wonach sich das Verfahren des geltenden
Anspruchs 1 in naheliegender Weise durch eine Zusammenschau der Entgegen-
haltungen D1, D4 und D5 ergebe, beruht nach Uberzeugung des Senats daher auf
einer unzuldssigen rickschauenden Betrachtungsweise des Standes der Technik

in Kenntnis der fertigen Erfindung.

Die Berucksichtigung der weiteren dem Senat vorliegenden, im Prifungsverfahren
vom Deutschen Patent- und Markenamt in Betracht gezogenen Druckschriften

fuhrt zu keiner anderen Beurteilung des Sachverhaltes.

Nach alledem ist das Verfahren des geltenden Anspruchs 1 neu und beruht auch
auf einer erfinderischen Téatigkeit, so dass dieser Anspruch gewéhrbar ist.



Das Gleiche gilt fur die auf den geltenden Anspruch 1 riickbezogenen Anspri-
che 2 und 3, die jeweils weitere, Uber platte Selbstverstandlichkeiten hinausgehen-

de Ausfuhrungsformen des Verfahrens nach Anspruch 1 betreffen.

Der nebengeordnete Anspruch 4 ist auf eine Vorrichtung zur Durchfiihrung des im
geltenden Patentanspruch 1 beschriebenen Verfahrens gerichtet. Bezlglich Neu-
heit und erfinderischer Tatigkeit gelten fur ihn die oben dargelegten Gesichtspunk-

te gleichermal3en. Der Patentanspruch 4 ist daher ebenfalls gewahrbar.

Das Gleiche gilt fur die auf Anspruch 4 rickbezogenen Anspriiche 5 und 6, die be-

vorzugte Ausfuhrungsformen betreffen.

Dr. Schroder Harrer Dr. Gerster Dr. Mlnzberg

Ko



