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Sachverhalt und Antréage

2434.D

D e Pat enti nhaberin hat gegen di e Entschei dung der
Ei nspruchsabtei | ung tber den Wderruf des européi schen
Patents Nr. O 825 903 Beschwerde ei ngel egt.

Mt den Einsprichen der beiden Ei nsprechenden war das
Patent in vollemUnfang i mH nblick auf Artikel 100 a)
EPU (mangel nde Neuheit und nmangel nde erfinderische
Tati gkeit) angegriffen worden.

Nach der Ansicht der Einspruchsabteilung sei zwar der
CGegenstand von Anspruch 1 des Streitpatents in der
gednderten Fassung neu, beruhe allerdings nicht in

sei ner gesanten Breite auf einer erfinderischen
Tatigkeit, da die behauptete Wrkung nicht far alle
beanspruchten Losungsm ttel gemi sche nachgew esen worden

sei .

Am 19. Cktober 2004 fand eine mindliche Verhandl ung vor
der Beschwer dekanmer statt.

i) D e Beschwerdef ihrerin (Patentinhaberin)
beantragte, die Entschei dung aufzuheben und das
Pat ent in gedndertem Unfang auf der Basis des
Haupt antrags ei ngerei cht am 21. Oktober 2002,
oder auf der Basis eines der Hilfsantrage 1-3,
wi e am 21. Septenber 2004 eingereicht,
auf recht zuer hal t en

i) D e Beschwer degegneri nnen (Ei nsprechende | und
1) beantragten, die Beschwerde zurickzuwei sen
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i) Wahrend der mindlichen Verhandl ung wurden die
f ol genden Dokunente als besonders rel evant

erachtet:
D2 = Technical Data Viton (24.01.83), Seiten 1-14
D4 = Technical Data Viton (16.08.83), Seiten 1-24
D9 = DE- A-31 16 887

D11 = Handbuch fir die Gunm -Industrie (Hrsg. Bayer AG
01. 05.1971), Seiten 92-93

D18 = JP-A-63 130 967 (mt partieller Englischer
Uber set zung)
D19 = Kaut schukt echnol ogi e, F. Rot heneyer, F. Sommer,

Carl Hanser Verlag 2001, Seiten 425-426 und 435

Der geanderte unabhangi ge Anspruch 1 geméal3 Hauptantrag
vom 21. Okt ober 2002 |autet wie folgt:

"1. Verfahren zur Herstellung von el ast onerbeschi chteten
Met al | agendi cht ungen, bei demeine | 6semttel haltige

El ast omer - Beschi cht emasse mttel s Spray-Coating auf die
ei nzel ne Metal | age aufgetragen w rd, dadurch

gekennzei chnet, dall di e Beschichtemasse ein Losem ttel
aus ei nem el ast oner| 6senden Al kohol, Ester (ausgenonmen
Butyl acetat) oder Keton oder ein LOosenmittel gem sch aus
el ast oner| 6senden Al kohol en, aromati schen Ver bi ndungen,
Est ern und/ oder Ketonen unfalt, wel che einen Siedepunkt

i mBereich von 100 bis 200°C aufwei sen. "
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Der gednderte unabhangi ge Anspruch 1 genméld Hi |l fsantrag 1
ei ngerei cht am 21. Septenber 2004 mit Schrei ben vom
20. Septenber 2004 |autet we folgt:

"1. Verfahren zur Herstellung von el ast onerbeschi chteten
Met al | agendi cht ungen, bei demeine | 6semttel haltige

El ast omer - Beschi cht emasse mttel s Spray-Coating auf die
ei nzel ne Metal | age aufgetragen w rd, dadurch

gekennzei chnet, dall di e Beschichtemasse ein Losem ttel
aus ei nem Ester (ausgenommen Butyl acetat) oder Keton
oder ein Lésemttel gem sch enthalt, welches Ester

und/ oder Ketone unfalit, wobei der Siedepunkt der Ester

i mBereich von 100 bis 180°C und der Siedepunkt der

Ket one i m Bereich von 100 bis 160°C liegt."

Der geanderte unabhangi ge Anspruch 1 gemal3 Hi |l fsantrag 2
ei ngerei cht am 21. Septenber 2004 mit Schrei ben vom
20. Septenber 2004 lautet wie fol gt:

"1. Verfahren zur Herstellung von el ast onerbeschi chteten
Met al | agendi cht ungen, bei demeine | 6semttel haltige

El ast omer - Beschi cht emasse mttel s Spray-Coating auf die
ei nzel ne Metal | age aufgetragen w rd, dadurch

gekennzei chnet, dall di e Beschichtemasse ein Losem ttel
aus ei nem Ester (ausgenommen Butyl acetat) oder Keton
oder ein Losemttel gem sch enthalt, welches Ester

und/ oder Ketone unfalit, wobei der Siedepunkt der Ester

i mBereich von 100 bis 180°C und der Siedepunkt der
Ketone im Bereich von 100 bis 160°C liegt, und dalR als
El astomer in der Beschichtemasse NBR, FPM AEM ACM
und/ oder EPDM ei nzel n oder in M schung vorhanden ist."
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\Y/ Der geanderte unabhangi ge Anspruch 1 gemal3 Hil fsantrag 3
ei ngerei cht am 21. Septenber 2004 mit Schrei ben vom
20. Septenber 2004 |autet we folgt:

"1. Verfahren zur Herstellung von el ast onerbeschi chteten
Met al | agendi cht ungen, bei demeine | 6semttel haltige

El ast omer - Beschi cht emasse mttel s Spray-Coating auf die
ei nzel ne Metal | age aufgetragen w rd, dadurch

gekennzei chnet, dall di e Beschichtemasse ein Losem ttel
aus ei nem Ester (ausgenommen Butyl acetat) oder Keton
oder ein Lésemttel gem sch enthalt, welches Ester

und/ oder Ketone unfalit, wobei der Siedepunkt der Ester

i mBereich von 100 bis 180°C und der Siedepunkt der
Ketone im Bereich von 100 bis 160°C liegt, und dalR als
El astomer in der Beschichtemasse NBR, FPM AEM ACM
und/ oder EPDM ei nzel n oder in M schung vorhanden i st,
dalR fertig gestanzte und gegebenenfalls gefornte

Met al | agen auf einer FoOrdervorrichtung durch eine
Beschichtestation transportiert werden, in welcher die
El ast omer - Beschi chtung i m Spray- Coati ng- Ver f ahren
aufgetragen wird, und dalR die Anteil e des Oversprays der
Beschi cht emasse, di e auf eine geschl ossene

For der bandoberf| &che gel angen, mttels einer

Rickgew nnungsvorrichtung von dieser Cberfl ache entfernt

und wi eder ver wendet werden."

VII. D e Beschwerdefihrerin hat imwesentlichen fol gendes
vor get ragen

Der Ei nfihrung des neuen Ei nspruchsgrundes unter

Artikel 100 b) EPU bzw. Artikel 83 wird nicht zugestimt.
D e Aufgabenstellung ist die im Streitpatent angegebene
(vgl. Seite 2, Zeilen 34-36), da die Lehre von Dokunent
D18 auf grund der unzurei chenden Angaben der Bei spiele

2434.D
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ni cht nacharbei tbar war und zu kei nem brauchbar en
Ergebnis fuhrte. Die mt der Beschwerdebegrindung
nachgerei chten Versuche zeigen, dalR mt den Losemtteln
gemall Anspruch 1 gute Ergebni sse erreicht werden, auch
wenn ni cht gezeigt wurde, dal3 jede ndgliche M schung zu
di esem Ergebnis fuhrt. Die Vergleichsversuche der
Beschwer degegnerin | bewei sen nicht das Gegenteil, da
ei n Zusatz von Phenol harz bei FPM El ast omer ni cht
notwendi g i st und Tol uol dafir auch kein Losemttel
darstellt, wdhrend M BK anschei nend bei erhohter
Tenperatur verspruht und damt ein schlechtes Ergebnis
erhalten wurde. Toluol ist auch kein bzw. nur ein

schl echtes Losemttel fidr FKM und NBR-El astonere,
wahrend DI BK (Dii sobutyl keton) kein Losemttel fir NBR
i st. H ngegen brachte DIBK mt FPM und FKM El ast oneren
gute Ergebni sse. Der Fachmann wirde mt den M BK-

El ast omer - M schungen wei tere Versuche machen und zu

gut en Ergebni ssen kommen. Der Fachmann mifte die

Losem ttel gegenuber Dokunent D18 wesentlich abandern,
um zufri edenstel | ende Ergebni sse zu bekonmen, wofdr ihm
di e Dokunente D2, D4, D9 und D11 kei nerlei Anregung
geben. Anspruch 1 des Hauptantrags schliel3t weitere
Losemttel we z. B. Ethylacetat mt einem Si edepunkt
(Kp) von 77°C oder MEK mit einemKp von 79°C eindeutig
aus, die gemall Dokunent D2 di e Hauptl 6semttel beim
Spray-Coating darstellen und fir eine niedrige

Vi skositat sorgen. Die in Dokument D2 erwahnten

Losem ttel DI BK sow e 2-Et hoxyet hyl acetat bew rken eine
hohere Vi skositat und werden daher vom Fachmann ni cht
ber icksichtigt. Ei n Methyl diisobutyl keton gi bt es nicht
(vgl. D2, Seite 3). Dokument D4 betrifft nur die Rohr-
und Tankbeschi chtung und verwendet M schungen von

Et hyl acet at/ Butyl acetat die von Anspruch 1

ausgeschl ossen sind. Das in D4 erwahnte Cycl ohexanon i st
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nur bedi ngt einsetzbar (vgl. Seite 10). Dokunent D9
betrifft den Korrosionsschutz und verwendet ebenfalls
Et hyl acetat als Losem ttel. Dokunent D11 erwahnt nur,
dal3 di verse Typen von Perbunan (NBR) allgenein in
Aromaten, Estern und Ketonen | 6slich sind. Der Fachmann
bekommt daher von di esen Dokunenten kei ne Anregung,
gemall Anspruch 1 des Hauptantrags vorzugehen.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 ist auf Ester und/oder
Ket one beschrankt und di e Versuche zei gen deren
Anwendbar keit bzw. einen Effekt. D ese Auswahl wird vom
Stand der Techni k ni cht nahegel egt.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 ist auf bestimte

El ast oner e ei ngeschr ankt worden, so dalR der Fachmann
noch weni ger Anregung hatte, dieses Verfahren
auszuwahl en.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 definiert zusatzliche

Ver fahrensschritte zur Zurickgew nnung der
Beschi cht emasse (nicht nur des LOosemttels wie in
Dokunment D19), woraus ein besonders wirtschaftliches
Verfahren resultiert. D e zuséatzliche Aufgabe ist, das
Ver f ahren besonders wirtschaftlich zu gestalten. Dazu
gi bt es kein Vorbild im Stand der Techni k. Bei dem

Ver fahren nach Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 werden die
Nachtei |l e des Fl ow Coati ng-Verfahrens (Beschi chtung auf
der Rickseite, sogenannte "Rotznasen"), das mt
dinnf | Ussi geren Beschi cht ungsmassen und dur chl assi gen
Forder-Unterl agen arbeitet, verm eden.

D e Beschwerdegegnerin | hat i mwesentlichen fol gendes
vor get r agen

Anspruch 1 des Hauptantrags bei nhal tet aufgrund der
Formul i erung "di e Beschi chtemasse ein Losemtte
oder Loésemttelgem sch ... unfal3t" eine offene
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Definition der Lésemttel, die nicht auf die imAnspruch
genannt e Aufzahl ung beschrankt ist. Somit kénnen auch
andere Losemttel, we sie z. B. in Dokunment D2 oder D4
i m Zusanmmenhang mt FPM El astonmeren offenbart werden, in
der Beschi cht emasse anwesend sein. Der Unterschied
gegenuber Dokument D18 liegt lediglich im

Auswahl kriterium fir die Losemttel, wobei die in
Anspruch 1 des Hauptantrags definierten Auswahl kriterien
ni cht hinreichend sind, uminmer einen Erfolg zu
erzielen, we durch die Versuche der Beschwerdefihrerin
bzw. di e eigenen Vergl ei chsversuche bew esen wurde.

Daher muf3 di e Aufgabe des Streitpatents unformuliert
werden, we es die Einspruchsabteilung getan hat. D e
Losung di eser Aufgabe wird aber durch ei ne Konbination
der Dokunente D18 mit entweder D2 oder D4 nahegel egt.

Der Fachmann wirde fur das gewinschte El astoner das

ent sprechende Losemttel aussuchen, so dalR er imFalle
von FPM auf das Dokunment D2 zurickgreifen wirde, das ihm
Losem ttel gem sche mt DIBK (Kp= 168°C) und 2-

Et hoxyet hyl acetat (Kp= 156°C) oder M BK (Kp= 119°C)

nahel egt (vgl. Blatt 1, erster Absatz; Blatt 9
bezeichnet mt Seite 2, Punkte 1, 8 und 10; Blatt 10
bezeichnet mt Seite 3, Absatz IIl; Blatt 12 bezei chnet
mt Seite 5, Absatz "Spraying"). Der Fachmann koénnte
aber genauso gut auf Dokunent D4 zurickgreifen, welches
das gl eiche FPM El astonmer wie D2, ndmich Viton B-50, in
Konbi nation mt Ldsem ttel gem schen beinhaltend

Et hyl acetat und Butyl acetat (Kp= 126,5°C) offenbart (vgl.
Seite 3, zweiter Absatz; Seite 13, Tabelle I11), aber
auch Cycl ohexanon (Kp= 155°C) sow e Anyl acetat (Kp=123-
150°C) erwdhnt (vgl. Seite 10, zweiter und dritter
Absat z; Seite 14 bis Seite 15). Auch das Dokunment D9

of fenbart ein Spritzverfahren zum Auf bringen von

El ast omer - Losem ttel m schungen mt Schichtdi cken von bis
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zu 1 mmmt einem Auftrag, wobei die Losemttel nach
bl ichen Kriterien ausgewahlt werden und

Kohl enwasserstoffe, Ester und Ketone geeignet sind (vgl.
Anspruch 1, Seite 1, Zeile 19 bis Seite 2, Zeile 19;
Seite 4, Zeilen 19-22; Seite 6, Beispiel 1).

D e Versuchsergebni sse der Beschwerdefihrerin zeigen,
dall kein Al kohol fur NBR gefunden wurde bzw. dal3 gemal
Versuch 27 die M schung Butoxyl/Toluol mt FPM nicht
funktioniert. Die eigenen Vergleichsversuche mt MBK
zei gen, dalR dieses Losemttel offensichtlich nicht
befri edi gend funktioniert. Die Tenperaturerhdhung mt
FPM und M BK (vgl. Seite 3 der Vergleichsversuche)
konnte durch den Harterzusatz verursacht worden sein.
D e L6osungen wurden aber alle bei Rauntenperatur
verspriht. Unterschi ede kédnnten auch durch
Rezepturunt erschi ede der Kautschuke bedi ngt sein. Auf
alle Falle wird mt den Vergleichsversuchen die Lehre
von Anspruch 1 nicht erreicht.

D ese Argunentation ist auch fur die Anspriuche 1 der
beiden Hilfsantrage 1 und 2 gultig, da diese Ester
und/ oder Ketone sowi e FPM al s El ast omer bei nhal t en.
AuBerdem wi rd auch nicht mt Estern und/ oder Ketonen
zwangsl aufi g ein gewinschtes Ergebnis erhalten.

Die wirtschaftliche Ausgestal tung ei nes Verfahrens

schli et di e Rickgew nnung der Loésemttel bzw der
Beschi chtungsnmasse inplizit ein (vgl. Dokunent D19,
Seite 426, letzter Absatz). Alle bekannten
Spritzverfahren bendtigen irgendei ne Transport -
vorrichtung fur die zu beschichtenden Teile, wobei ein
Forder band sehr haufig fir diesen Zweck ei ngesetzt wrd.
Das FoOrderband muf3 von der Beschichtemasse auch
gereinigt werden, da sonst dessen Funktion darunter
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| ei den wirde. Somt ergibt sich auch das Verfahren von
Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 zwangsl aufi g.

D e Beschwerdegegnerin Il hat imwesentlichen fol gendes
vor get r agen

Der Fachmann hatte ausgehend von Dokunent D18 auch zu

ei nem posi tiven Ergebnis bei der Nacharbeitung konmen
kénnen. Dokunment D18 stammt von ei ner grofRen Japani schen
Firma, die nichts annmelden wird, wenn es nicht

funktioni eren wirde. Bei den El astoneren handelt es sich
um konpl exe Systeme, bei denen es nicht nur auf die
Auswahl des Losemttels ankommt. Auch di e Viskositaten,
die Losem ttelanteile, etc. sind wesentlich, aber diese
Paranmeter sind in Anspruch 1 des Hauptantrags nicht
enthalten. Di e Tenperaturgrenzen von Anspruch 1 sind
nicht kritisch, da keinerlei Belege fir das Gegentei
vorliegen. Dies wird auch durch Dokunment D9 gest Ut zt,
das Ethylacetat mt einem Kp= 77°C verwendet. D e
Beschwer def Uhrerin hat keine reprasentativen Versuche
vorgel egt, die alle vom Anspruch 1 unfal3ten Losemttel -
M schungen unfassen (z. B. Ester/Toluol nur fir NBR oder
Al kohol nur fdr "Flussigkautschuke"”). Der Fachmann wirde
dbrigens die Dokunente D2 und D4 zusammen | esen, da

di ese dassel be El astomer Viton B-50 betreffen. Aufgrund
der offenen Definition von Anspruch 1 des Hauptantrags
("... Beschichtemasse ... unfalit") stehen die
Losem ttel gem sche gemall D2/ D4 nicht i m Wderspruch zum
Anspruch, so dall der Fachmann bei Verwendung von Viton
B-50 al s El astoner automati sch zum Gegenstand von
Anspruch 1 des Hauptantrags gel angt.

Di esel be Argunentation ist fur die Anspriche 1 der
beiden Hilfsantrdge 1 und 2 gultig, da diese Ester und
Ket one sowi e FPM al s El astonmer unfassen. Aul3erdem sind
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FPM oder NBR ubliche El astonere, die auch kei nen
Uberraschenden Effekt bew rken.

Di e W edergew nnung der Beschichtemasse ist eine pure
Sel bstverstandlichkeit aus wirtschaftlichen G idnden aber
auch von der Fordertechni k zwi ngend, da sonst das

Forder band ni cht nmehr funktionieren wirde. D e neue

Auf gabe hat mt der urspringlichen Aufgabe nichts nehr
zu tun und es ist keinerlei Uberraschender Effekt
erkennbar. Di e Verwendung der vorgestanzten

D chtungsteile ist schon vom Stand der Techni k bei m

FI ow Coati ng- Verf ahren bekannt (vgl. Patent, Seite"2,
Zeilen 16-19). Das Merkmal von Anspruch 1 "und
gegebenenfal | s gefornte” ist fakultativ und daher nicht
zu bertcksi chtigen. Ei n Maschi nenbauer ist der
durchschnittliche Fachmann fir die notwendi ge
Fordereinrichtung und di eser wird ein Endl os- For der band
ei nset zen. Dokunent D19 gew nnt nicht nur das Losem ttel
zur ick, sondern es ist klar, dal die gesante
Beschi cht emasse (aufgrund der Kosten der Rohmaterialien)
zur ickgewonnen werden muf3. Di e Rickgew nnung ware auch
bei m Fl ow Coati ng noglich. Anspruch 1 des Hilfsantrags 3
bei nhal t et daher keine erfinderische Tatigkeit.

Ent schei dungsgr inde

2434.D

Neuer Ei nspruchsgrund "mangel nde
Ausf Ghr bar kei t/ Unzur ei chende O fenbarung” (Artikel 100 b)
bzw. 83 EPU)

Der Ei nspruchsgrund nach Arti kel 100 b) bzw. Artikel 83
EPU wurde erstmalig i m Beschwerdeverfahren unter
Berufung auf die G 10/91 von bei den Ei nsprechenden

gel tend gemacht, wonach gednderte Anspriche gemald
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Artikel 102 (3) EPU in vollem Unfang auf die Erfillung
des EPU zu prufen sind. Die Einspruchsabteilung hatte
di esen Einspruchsgrund in ihrer Entschei dung aber nicht
angesprochen, insbesondere nicht unter Punkt 6.5 der
Ent schei dungsgr Giinde.

Die zitierte Entscheidung G 10/91 (ABI. 1993, 420)
stellt zwar der Einspruchsabteilung frei, neue

Ei nspruchsgrinde, die prima facie relevant sind, zu
prufen. I mBeschwerdeverfahren ist aber die Einfihrung
ei nes neuen Ei nspruchgrundes nur mt Zustimung des
Pat enti nhabers noglich (vgl. Rechtsprechung der
Beschwer dekammer n des Eur opéi schen Pat ent ants,

4. Auflage 2001, Kapitel VI1.C. 1.4 und VII.D. 1, sow e
VI1.D.6).

Da di e Beschwerdef Ghrerin ihr Einverstéandnis

ausdr tckl i ch ni cht gegeben hat (vgl. Schrei ben vom
20. Septenber 2004), darf die Kanmrer diesen neuen
Ei nspruchsgrund ni cht weiter bertcksichtigen.

Anderungen (Artikel 123 EPU)

D e geanderten Anspriche 1 gemal? dem Haupt antrag und
gemalR den Hilfsantréagen 1 bis 3 sind imH nblick auf die
Erfordernisse von Artikel 123 (2) und (3) EPU unstreitig

zul &ssi g.

Neuheit (Artikel 54 EPU)

Di e Neuheit wurde von den Beschwerdegegneri nnen nicht
bestritten und es ist auch kei ne Ent gegenhal t ung
ersichtlich, welche ein Verfahren mt allen Merkmal en

des unabhangi gen Anspruches 1 des Hauptantrags offenbart.
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D e Kammer befindet daher, dall der Gegenstand von
Anspruch 1 des Hauptantrags neu i st.

D ese Schl uf3folgerung gilt nutatis nutandis fiar die
Anspriche 1 der Hilfsantréage 1-3, di e gegenuber
Anspruch 1 des Hauptantrags zuséatzliche Ei nschrankungen

auf wei sen.

Erfinderische Tatigkeit (Artikel 56 EPU)

Nachster Stand der Techni k

Das Dokument D18 of fenbart als n&chst kormender Stand der
Techni k ein Spray-Coating-Verfahren zum Herstell en von
el ast oner beschi chtet en Met al | agendi cht ungen (vgl .
Zusamenf assung). Als Beispiele von geeigneten

El astomeren werden Nitrilgumm , Hydrin-Gumm,

Chl orsilikon-Gumm und Fluor-Gumm erwdhnt. Al's
Losemttel fiur die Aufbringung der El astonere kdnnen
verschi edene Losemittel entsprechend den vorgenannten

El ast onmer en ausgewédhlt werden. Die El astoner-Lésungen
wer den auf Vi skositaten von 10-300 cp eingestellt und
enthalten zusatzlich ein Adhesiv umdie Haftung auf dem
Metall zu verbessern, wobei vorab eine geeignete

Haft schi cht auf der zu beschi chtenden Metal | oberfl ache
auf gebracht wird. Fur N trilgumm (NBR) werden

i nsbesondere Tol uol und Met hyl et hyl keton (MEK) als
Losem ttel vorgeschl agen, wobei spezifische Rezepturen
der Elastonmere (Beispiel 1 mt NBR) nicht angegeben sind.
Es werden dunne El astonerschi chten bevorzugt mt

Schi chtdi cken von 10 nm bis 100 nm angestrebt (vgl.

Tei | Gber set zung) .
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Auf gabe

D e Kammer kann di e Argunentation der Beschwerdef Ghrerin
imH nblick auf die Interpretation von Anspruch 1 des
Haupt antrags, wonach di e Beschi cht enmasse nur die
spezifizierten Losemttel enthalte, nicht akzeptieren.
Auf grund der Forrmulierung von Anspruch 1 des

Haupt antrags "di e Beschi chtenmasse ein Losemttel

oder Losemttelgem sch ... unfalR3t” liegt eine offene
Definition der Lésemttel vor, die nicht auf die im
Anspruch genannte Aufzahlung mt dem dazugehtrenden
Berei ch von Si edepunkten beschrankt ist. Somt koénnen
auch andere Losemttel mt abwei chenden Siedepunkten in
der Beschi chtemasse enthalten sein.

Das Verfahren nach Anspruch 1 gemal3 Haupt antrag

unt erschei det sich somt von jenem gemal? Dokunment D18
durch di e Auswahl der in der Beschichtemasse enthal t enen
Losem ttel, nadmich el astonerl 6senden Al kohol, Ester
(ausgenommen Butyl acetat) oder Keton oder ei nem
Losem ttel gem sch aus el ast onmer| 6senden Al kohol en,
aromat i schen Ver bi ndungen, Estern und/ oder Ketonen,

wel che einen Si edepunkt im Bereich von 100 bis 200°C

auf wei sen.

Di e Beschwerdefdhrerin argunentierte, dalR es aufgrund
der ungenigenden Angaben der Zusammensetzung der

Kaut schukl 6sungen von Dokunent D18 nicht nbglich gewesen
sei, weder mt Toluol noch mt MEK als Losemttel, die
Beispiele mt Ntrilgumm (NBR) als El astoner
nachzuvol | zi ehen. Deshal b sei en Versuche genmal3 ei ner
Rezeptur des Beispiels des Streitpatents mt ei nem NBR-
El ast omer aber, gemalR Dokunent D18, mt Toluol als dem
Losemttel mt Viskositéaten von 240 cp bzw. 56 cp, d. h.
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i nnerhal b des in Dokunment D18 angegebenen

Vi skosi t at sber ei ches, durchgefidhrt worden. D ese

Ver suche fidhrten zu Probl enen (Verstopfung der Dise) und
kei nem brauchbaren Ergebnis mt einer honbgenen

Beschi chtung. Di e gleichen nachteiligen Probl ene seien
mt MEK, dem zweiten in Dokunent D18 genannten

Losem ttel, noch schneller aufgetreten (vgl. Schreiben
vom 21. Okt ober 2001, Seiten 2-5). Daher vermttel e das
Dokunent D18 dem Fachmann kei ne nachvol | zi ehbare Lehre.
Deshal b werde die dem Streitpatent zugrunde |iegende

Auf gabe darin gesehen, ein Verfahren zur Herstellung von
el ast omer beschi cht et en Met al | agendi cht ungen zu schaf f en,
m t dem honogene Beschi chtungen kostenginstig (mt wenig
Ar bei t sgangen) hergestellt werden konnen (vgl. Patent,
Seite 2, Zeilen 43-36).

D e Kammer kann di ese Argunentation aus den fol genden
G iunden nicht akzeptieren. Das Dokunent D18 vermittelt
dem Fachmann di e al |l genei ne Lehre, dal3 Metall agen-

di chtungen mttels eines Spray-Coating-Verfahrens mt
El ast omer en beschi chtet werden kénnen, wobei die

El astonmere in irgendei nem Lésungsmittel gel 6st sein
nissen. Das Dokunent D18 macht di esbeziglich eine
vernunftige Aussage, so dall davon auszugehen ist, dal
di ese fiur den Fachmann gl aubhaft ist.

Mt ihren Versuchen hat die Patentinhaberin aber nicht
di e Lehre von Dokunment D18 nachgearbeitet, sondern hat
Annahnen getroffen (z. B. Rezeptur des Streitpatents)
die in Dokunment D18 keine Stiutze finden. Die

Pat enti nhaberin hat auch mt ihren Versuchen nicht
ausgeschl ossen, dal sich andere El astonere mt den
genannten Losemitteln in gewlinschter Wi se honbgen

auf spruhen | assen. Die Paraneter bei di esem Spray-
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Coati ng-Verfahren sind so vielfaltig (z. B. Losemttel,
Vi skosi t aten, Disendurchnesser, Substratvorbereitung,
etc.; siehe z. B. D2, erstes Blatt, zweiter Absatz; D4,
Seite 14, erster Absatz bis Seite 15, letzter Absatz),
dall dem Fachmann zuzunuten ist, eine ganze Rei he von

Ver suchen durchzuf thren, um die Lehre von Dokunent D18
nachzuarbeiten. D e nachtraglich vorgel egten Versuche
der Patentinhaberin in Zusamenschau nmt den

Ver gl ei chsversuchen der Beschwerdegegnerin | zeigen, dal3
sich zwei verschi edene El ast onersystene des gl ei chen
Typs NBR ei nmal problem os mt Methylisobutyl keton (M BK)
zu ei ner honogenen Schicht verspritzen | assen (vgl

Schrei ben der Beschwerdef dhrerin vom 21. Cktober 2002,
Anl age 1, Versuch 1), wdhrend imzweiten Fall mt dem

i denti schen Lésemttel M BK kei ne honbgene Beschi chtung
erhalten wurde (vgl. Schrei ben der Beschwerdegegnerin
vom 1. Septenber 2003, Vergl eichsversuche, Seiten 7 und
9, jeweils unter Halfte). Dabei nerkt die Kammer an, dal
di e Beschwerdefthrerin in di esem Zusanmenhang dem
Fachmann sehr wohl zugestanden hatte, weitere Versuche
zu unt ernehnmen, um zur gewinschten honbgenen

Beschi chtung zu konmen.

D e Patentinhaberin hat daher mt ihren wenigen
Versuchen mt einem einzigen Elastonmertyp nicht
nachgew esen, dafll die Lehre von Dokunent D18 ni cht

ausf ihr bar i st.

Somt kann aber auch die von der Beschwerdef dhrerin
defini erte Aufgabenstellung nicht akzeptiert werden.

4.2.5 Ausgehend von Dokunent D18 sieht daher die Kammer die
mt dem Gegenstand von Anspruch 1 gendl3 Hauptantrag zu
| 6sende Aufgabe darin, ein alternatives Verfahren zur

2434.D



4.3.1

2434.D

- 16 - T 0115/ 03

Herstel l ung ei ner El astoner-Beschichtung mttels Spray-
Coati ng bereitzustellen.

Losung der Auf gabe

D e L6sung dieser unter Punkt 4.2.5 definierten Aufgabe
wi rd durch den Stand der Techni k aus fol genden G inden
nahe gel egt.

Der Fachmann, der versucht das Verfahren gemal3 Dokunent
D18 mt einem Fluor-Elastoner (d. h. FPM nachzuarbeiten,
wi rd durch ei ne Konbi nati on von Dokunent D18 mt

ent weder Dokunent D2 oder D4 zum Gegenstand von

Anspruch 1 des Hauptantrags gefthrt.

Der Fachmann, ausgehend von der all geneinen Lehre von
Dokunment D18, wirde fir das gewinschte FPM El astoner das
geeignete LOsemttel oder Losem ttel gem sch suchen, so
dall er imFalle von FPM auf das Dokunent D2

zur uckgrei fen wirde. Dokunent D2 ist ein Datenblatt far
ein FPM El astonmer, namich Viton B-50, das schon seit
Jahren fiur die Beschichtung von D chtungen ei ngeset zt
wird (vgl. Blatt 1, erster Absatz). Dokunent D2

of fenbart dem Fachmann LOésungen von Viton B-50 mt
Losem ttel gem schen die als Bestandteil 20-30 Gew. % M BK
(Kp= 119°C) enthalten (siehe Tabellen | bis IV). Fur
Beschi cht ungsanwendungen wer den | angsaner ver danpfende
Losemttel wie DI BK (Kp= 168°C) und 2-Et hoxyet hyl acet at
(Kp= 156°C) enpfohlen (vgl. Blatt 9 bezeichnet mt

Seite 2, Punkte 1, 8 und 10; Blatt 10 bezeichnet mt
Seite 3, Absatz Ill; Blatt 12 bezeichnet mt Seite 5,
Absatz "Spraying"). Der Fachmann wirde daher Viton B-50
Losungen mt den vorgenannten Losem ttel gem schen
enthaltend z. B. MBK, D BK oder 2-Ethoxyethylacetat zum
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Spray- Coating einsetzen und damt zwangsl aufig zum
Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags gel angen.

Der Fachmann koénnte aber genauso gut auf Dokunent D4

zur uckgrei fen, welches das gl eiche FPM El astoner w e D2,
namich Viton B-50, in Konbination mt
Losem tt el gem schen bei nhal t end Est ergem sche von

Et hyl acetat und Butyl acetat (Kp= 126,5°C) offenbart (vgl.
Seite 3, zweiter Absatz; Seite 13, Tabelle I11), aber
auch Cycl ohexanon (Kp= 155°C) sowi e Estergem sche mt

Anyl acetat (Kp=123-150°C) erwahnt (vgl. Seite 10,

zweiter und dritter Absatz; Seite 14 bis Seite 15). Der
Fachmann wirde auch in diesem Fall zwangsl &ufig zum

Gegenstand von Anspruch 1 gel angen.

D e Argunmente der Beschwerdefidhrerin in Bezug auf die
Dokurmente D2 und D4 konnen aus fol genden G inden ni cht
akzeptiert werden: Anspruch 1 des Hauptantrags schli el3t
weitere Losemttel nicht aus (vgl. oberen Punkt 4.2.1).
Ebenso offenbart das Dokument D2 eindeutig DIBK als
Losemttel far Viton B-50 (vgl. Blatt 9 bezeichnet mt
"Seite 2", Punkt 8), so dalR der Fachmann aus der
Gesant of f enbarung von Dokunent D2 ent nehnen kann, dal3
mt dem hochstwahrscheinlich aufgrund eines Tippfehlers
al s "Met hyl di i sobutyl keton" bezei chneten Losenmittels -
das nicht existiert - im Zuge der Nennung mt dem

"Met hyl i sobutyl keton" (das als MBK in den
Losem ttel gem schen gendld den Tabellen I-1V enthalten
ist; vgl. D2, Tabellen I-1V und Seite 3) nur das auf der
Seite davor vorerwahnte DI BK geneint sein kann. Es ist
auch nicht zutreffend, dall das in Dokument D4 erwdhnte
Cycl ohexanon nur bedi ngt einsetzbar ist, da der

beschri ebene Nachteil nur dann auftritt, wenn das

Cycl ohexanon oder das MEK nicht sorgfaltig getrocknet
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wurde (vgl. D4, Seite 10, zweiter Absatz). Im Ubrigen

| &Bt sich dieser Nachteil gemall Dokument D4 auch durch
den Zusatz von Al kohol en, di e anschei nend bevorzugt die
Feuchti gkeit aufnehnen, beseitigen (vgl. Seite 10,

zwei ter Absatz).

Die Kammer stimt im Ubrigen mt der Einspruchsabteil ung
Uberein, dal Anspruch 1 Ausf Uhrungsfornen unfaldt, bei
denen di e behauptete Wrkung i m Sinne der Entscheidung
T 939/92 nicht glaubhaft ist (siehe Entschei dungsgrinde,
Punkt 6.5). Die von der Beschwerdefihrerin vorgel egten
Ver suche 1-31 bel egen weiterhin nicht, dal die
beanspruchten Al kohol e, Ester, Ketone oder CGem sche
dersel ben mt oder ohne aromati schen Verbi ndungen im
gesant en beanspruchten Bereich (d. h. alle
Losem ttel vari anten von z. B. Gem schen von nur 2
Losemttel typen imBereich von 1-99% oder auch die

Gem sche von 3 oder 4 Loésemttel typen) geei gnet waren,
bel i ebi ge El astonere zu | 6sen bzw. anzul 6sen und mttels
Spr ay- Coat i ng- Ver f ahrens gl ei chméal3i g auf zutragen. Die
Bewei sl ast dafur |iegt aber bei der Beschwerdef Ghrerin.
Zusatzlich wird von der Kammer angenerkt, dal die
Tabel | e des Versuchsberichts (d. h. die Anlage 1) auch
kei nerlei Schichtdi cken angi bt bzw. nirgends die Basis
fur die Qualifizierungen "gl ei chmalRi ge Beschi chtung" bzw.
"unr egel maRRi ge Beschi chtung"” bzw. "Kautschuk unl éslich”
of fenbart, so dall ein Dritter Uberhaupt nicht in die
Lage versetzt wird, diese Qualifizierungen zu

verifizieren.

Der Gegenstand des unabhangi gen Anspruchs 1 des

Haupt antrags beruht daher nicht auf einer erfinderischen
Tatigkeit imSinne von Artikel 56 EPU. Der Hauptantrag

i st daher nicht gewahrbar.
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H | fsantréage 1 und 2

Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 weist die Fornulierung auf
"dalR di e Beschichtenmasse ein Losemttel aus ei nem Ester
(ausgenomen Butyl acetat) oder Keton oder ein
Losem ttel gem sch enthalt, welches Ester und/oder Ketone
unf alt, wobei der Siedepunkt der Ester im Bereich von
100 bis 180°C und der Siedepunkt der Ketone i m Bereich
von 100 bis 160°C liegt."”, die - in Anal ogie zum
Anspruch 1 des Hauptantrags (vgl. oberen Punkt 4.2.1) -
weitere Losemttel mt abwei chenden Siedepunkten in der
Beschi chtemasse, die z. B. FPMElI astoner enthalt, nicht
ausschl i ef3t.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 wei st gegenuber

H | fsantrag 1 das zuséatzliche Merkmal "und dal als

El astomer in der Beschichtemasse NBR, FPM AEM ACM
und/ oder EPDM ei nzel n oder in M schung vorhanden ist."

Durch di e zusatzlichen Merkmal e der Anspriche 1 der

H | fsantrdge 1 und 2 andert sich die vom Fachmann zu

| 6sende Auf gabenstellung aber nicht. Imdbrigen hat die
Beschwer def Ghrerin auch ni cht nachgew esen, dall mt der
Auswahl der Si edepunktsbereiche der Ester und/oder

Ketone genmald Hilfsantrag 1 bzw. mt der Auswahl der an

si ch bekannten El astomere NBR, FPM AEM ACM und/ oder
EPDM gemal3 Hi | fsantrag 2 irgendein Effekt verbunden ware.

Di e Schl ul3f ol gerung der oberen Punkte 4.3.1, 4.3.2 und
4.3.4 gilt daher nutatis nmutandis fir die Gegenstéande
der Anspriche 1 der Hilfsantrédge 1 und 2. D e

Cegenst ande der unabhéangi gen Anspriche 1 der

H | fsantrage 1 und 2 beruhen daher ebenfalls nicht auf
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einer erfinderischen Tatigkeit. Die Hlfsantrége 1 und 2
si nd daher nicht gewahrbar.

H | fsantrag 3

Der Gegenstand von Anspruch 1 des Hil fsantrags 3 wei st
das zusatzliche Merkmal auf "dalR fertig gestanzte und
gegebenenfal | s gefornte Metal |l agen auf ei ner Forder-
vorrichtung durch eine Beschichtestation transportiert
werden, in wel cher die Elastoner-Beschichtung i m Spray-
Coat i ng- Ver f ahren aufgetragen wird, und dal3 die Anteile
des Oversprays der Beschichtemasse, die auf eine

geschl ossene FOrder bandoberfl &che gel angen, mttels

ei ner Rickgew nnungsvorrichtung von dieser Cberfl ache

entfernt und w ederverwendet werden."

Der Fachmann wird al so gegenuber der ursprunglich
defini erten Aufgabe (vgl. oberen Punkt 4.2.5) mt einer
zusat zl i chen Aufgabe konfrontiert, namich ein

wi rtschaftlicheres Spray-Coating-Verfahren zu schaffen.

Nach Ansicht der Kammer ist es fir den Fachmann aus den
f ol genden G inden nahel i egend, das Verfahren in der in
Anspruch 1 von Hilfsantrag 3 beanspruchten Wi se

abzuéander n.

Der Fachmann assoziiert mt dem Begriff
"Wrtschaftlichkeit" einen sparsanen Urgang mt allen
Ressourcen, so dal} er imrer eine Rickgew nnung der

Ei nsat zstof fe vorsehen wird, insbesondere wenn es sich
umteure Bestandteile handelt. Diese Sicht wird von
Dokunment D19 gestitzt (vgl. Seite 426, |letzter Absatz),
in dem di e Rickgew nnung der Losemttel fur Elastonere
erwdhnt wird. Umsonehr ist der Fachmann an der
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Rickgew nnung der - im Vergleich zu den ei ngesetzten
Losemtteln wesentlich teureren - Beschi chtemassen
interessiert. D e Verwendung der vorgestanzten

D chtungsteile ist schon vom Stand der Techni k bei m

Fl ow Coat i ng- Ver f ahren bekannt (vgl. Patent, Seite 2,
Zeilen 16-19), bei dem di e Rickgew nnung auch ei ngeset zt
wer den kann. Ei ne Fordereinrichtung zum Transport der
Met al | agendi cht ungen durch di e Spray- Coati ng-

Beschi chtungsanl age i st zwi ngend notwendig. Die in
Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 beschri ebene Riuckgew nnung
stellt somt lediglich eine allgeneine |dee dar, wobei
die fur den Fachmann nahel i egendste Art der Fo6rderung
mttels eines geschl ossenen FOrderbands ausgewdhlt wurde.
Mt einem geschl ossenen Forderband, das

sel bstverstandlich von der auf dem Forderband

befindli chen Beschi cht emasse gereini gt werden nuf3, damt
die eigentliche Transport- bzw FoOrderfunktion nicht
durch die vom Overspray bedi ngte darauf mtabgeschi edene
Beschi cht emasse gestort wird, wird die

Rickgew nnungsrate der Beschi chtenmasse i m Vergleich zu
ei nem "of f enen" Forderband (G iederband, etc.) hoher
sein bzw. kann di e Reinigung und Rickgew nnung

hochst wahrscheinlich leichter erfolgen. ImuUbrigen ist
mt den beanspruchten MalBnahnmen kei n Uberraschender
Ef f ekt verbunden bzw. auch nicht nachgew esen worden

dalR di e Rickgewi nnung nur mt den spezifizierten

Losem ttel n gemalR Anspruch 1 erfol gen kann

Di e Beschwerdefidhrerin hat argunentiert, dall mt dem
Ver f ahren genmél? Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 die
Nachteil e des "Fl ow Coati ng- Verfahrens", namich eine
Beschi chtung auf der Rickseite der Metallagen (der
Ausbi | dung der sogenannten "Rotznasen") durch die
Verwendung von LOésungen mt niedrigen Viskositaten,
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verm eden werden kann. Di e Kamrer kann di eses Argunent
ni cht akzeptieren, da Anspruch 1 kei ne entsprechende
Begrenzung beziglich der Viskositat aufweist und auch
di e Verwendung ei nes geschl ossenen Forderbands al s
nahel i egend betrachtet wird, so dalR dieser Effekt

i nharent ist.

Der Cegenstand von Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 beruht
daher nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.
H | fsantrag 3 i st daher ebenfalls nicht gewahrbar.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

D e Beschwerde wi rd zurickgew esen

Der Geschaftstell enbeant e: Der Vorsitzende:

G Nachti gal | A. Burkhart
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