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Sachverhalt und Antrage

IT.

Die Beschwerden der Einsprechenden I
(Beschwerdefithrerin I) und der Einsprechenden II
(Beschwerdefithrerin II) betreffen die
Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung vom

30. September 2014, das europaische Patent EP-B-1 231
189 erflille in geanderter Form (Anspriche 1 bis 21
eingereicht am 23. September 2014) die Erfordernisse
des EPU. Einsprechende III beteiligte sich nicht am

Beschwerdeverfahren.

Die unabhangigen Anspriche des von der
Einspruchsabteilung fir gewahrbar erachteten Antrags

sind wie folgt:

"1. Glaszusammensetzung zur Herstellung einer gegeniliber
mechanischen, thermischen und chemischen Einfliissen
hochkorrosionsbestdndigen Beschichtung auf Emailbasis,
dadurch gekennzeichnet , daf

die Glaszusammensetzung im wesentlichen keine
Schwermetalle und/oder keine Schwermetallverbindungen
enthdlt, mit Ausnahme von Zirkoniumdioxid;

die Gewichtsanteile der Einzelbestandteile in der

Glaszusammensetzung gemdfB nachfolgender Tabelle

vorliegen:

Bestandteil [Gew.-%] Fg;&rzg/g;
Li,O 025 - 3,0 05 - 25
B,0; 025 - 3,0 05 - 30
MgO 0,25 - 2,5 05 - 20
Al,0, 025 - 2,0 05 - 20
K,0 0,50 - 4,0 10 - 40
Ca0 100 - 6,0 20 - 6,0
2r0, 850 - 13,5 90 - 13,0
Na,0 9,25 - 145 95 - 14,0
Si0, 56,00 - 73,0 58,0 - 70,0
farbgebende

Bestandteile 000 - 20 00 - 20
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so daB die Glaszusammensetzung einen thermischen
Ausdehnungkoeffizienten aufweist, der in einem
Temperaturbereich von 20°C bis 400°C im Bereich von 87
x 1077 K1 pis 110 x 1077 K71, vorzugsweise 1im Bereich
von 90 x 107 K™% bis 103 x 1077 k71 , und besonders
bevorzugt im Bereich von 93 x 1077 k1 pis 97 x 10 7 K71

liegt."”

"14. Verfahren zur Herstellung einer
Glaszusammensetzung, wobel im wesentlichen
schwermetallfreie keramische Rohstoffe bzw.
Bestandteile gemdB der in Patentanspruch 1 tabellarisch
angegebenen Gewichtsanteile vermischt, anschlieBend auf
eine Temperatur von im wesentlichen 1200°C bis 1600°C
erwdrmt und vollstdndig geschmolzen und nachfolgend
nach einem Abschrecken zu einem Granulat verarbeitet

werden. "

"15. Verwendung der Glaszusammensetzung nach einem der
Anspriiche 1 bis 13 zur Herstellung einer Deck-Email-
Beschichtung auf geometrischen Kérpern, insbesondere
aus Stahl- und/oder Kesselblech, und/oder auf einer
bestehenden Email-Beschichtung und/oder auf Glas und/

oder auf keramischen Materialien."

Die Anspriiche 2 bis 13 bzw. 16 bis 21 sind von den
Ansprichen 1 bzw. 15 abhangig und beschreiben
bevorzugte Ausfihrungsformen der beanspruchten

Glaszusammensetzung, respektive der Verwendung.

In der angefochtenen Entscheidung wurden unter anderem

folgende Dokumente zitiert:

D2-I: Hollemann-Wiberg, Lehrbuch der anorganischen
Chemie, 1976, S. 570 bis 572

D3-I: Lorentz, R., Untersuchungen zum Saureangriff auf
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Chemieemail, Mitteilungen des Vereins Deutscher
Emailfachleute e.V., Band 31, Heft 11/1983
D4-1: Petzold/Pdschmann, Email und Emailliertechnik,
Seiten 314 und 315, Deutscher Verlag fir
Grundstoffindustrie, Leipzig 1986

Do6-1: Schiitzende Haut, PROCESS, 12-2002, S. 20
und 21
D6-I1I siehe D3-I
D7-II: Bohiron, M.J., Les appareils en acier emaille:

tenue a la corrosion; Comité technique de
l'inspection, 20-21 Marz 1986, S.1-25

D8-II: Gossé, M., Emaillage - Vitrification,
Techniques de 1l'ingénieur, 12-1973, Seiten
J 4590-1 bis J 4590-12 und Doc. J 4590-1 bis
Doc. J 4590-2

DO9-TI1: Iizawa, Y. et al., Journal of Electrostatics,
46, 1999, S.103-108

D12-II: Dietzel A.H., Emaillierung, Springer Verlag
1981, S.38-49, 59, 65, 66, 144-159

Mit der Beschwerdebegriindung legte die

Beschwerdefiithrerin I folgendes Dokument vor:

D9-I: Petzold/Pdschmann, Email und Emailliertechnik,
S.314 bis 316, Deutscher Verlag fir
Grundstoffindustrie, Leipzig, 2. Auflage 1992

Die Beschwerdefiihrerin II reichte ihrerseits mit der
Beschwerdebegrindung unter anderem folgende Dokumente

ein:

D14-II: Technology of enamels, V. V. Vargin, Maclaren
and Sons LTD, London, 1967, S$.43

D15-I1: Le verre, Nature, structure et propriétés, H.
Scholze, 2. Ausgabe, Institut du verre, Paris
1977 (S.112-113 und 148-160) .
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VI. In der Mitteilung gemalB Artikel 15(1) VOBK vertrat die
Beschwerdekammer die wvorlaufige nicht bindende Meinung,

dass die Beschwerden zurickzuweisen seien.

VITI. Mit Schriftsatz vom 24. April 2017 brachte die

Beschwerdefiihrerin I weitere Argumente vor.

VIITI. Mit Schriftsatz vom 22. Mai 2017 reichte die

Beschwerdefihrerin ITI folgende Dokumente ein:

D16-II: FGK-Stellungnahme zum Thema Patentschrift Email
D17-II: Fragen an den Gutachter
D18-II: TU Bergakademie Freiberg; Stellungnahme

IX. Am 2. Juni 2017 reichte die Beschwerdefiihrerin ITI

folgende Dokumente ein:

D19-II: Erganzung zur FGK-Stellungnahme zum Thema
Patentschrift Email
D20-II: TU Clausthal; Stellungnahme Prof. Deubener

X. Am 20. Juni 2017 reichte die Beschwerdefiihrerin I

folgendes Dokument ein:

D10-I: Versuchsergebnisse

XI. Die miundliche Verhandlung vor der Kammer fand am
22. Juni 2017 statt.

XII. Die fiur die vorliegende Entscheidung relevanten
Argumente der Beschwerdefihrerin I kdénnen wie folgt

zusammengefasst werden:

D10-I sei eine Reaktion auf die Mitteilung der

Beschwerdekammer. Angesichts der Dauer der Versuche
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hatten sie nicht friher vorgelegt werden kdnnen. Zudem

seien sie hochrelevant.

Anspruch 1 sei nicht klar, da durch die Erganzung "mit
Ausnahme von Zirkoniumdioxid" ein Widerspruch entstehe
und der Ausdruck "im Wesentlichen" eine andere, nicht

definierte Bedeutung erhalte.

Die Erfindung sei nicht ausfithrbar, da sich in den
Anmeldungsunterlagen kein Hinweis befinde wie ein
Fachmann aus der Vielzahl an mdglichen Kombinationen
von Glaszusammensetzungen, wie sie unter Anspruch 1
fallen, konkret diejenigen auffinden kdnnte, die zu dem
gewiinschten Ausdehnungskoeffizienten fihren. Die
Berechnung sei auf Grund von Schwankungen und
zahlreichen, vielfach variierenden Randbedingungen
nicht mdoglich und die erforderliche Genauigkeit nicht
gegeben. Zudem sei keine konkrete Zusammensetzung
genannt, die dem Fachmann als Hinweis dienen konnte.
Der Fachmann miisse von sich aus auf die Appenmethode
zurlickgreifen, mit deren Hilfe aus der Vielzahl wvon
Kombinationsmdglichkeiten jene Zusammensetzungen
herausfinden, die einen thermischen
Ausdehnungskoeffizienten aufweisen, der innerhalb des
beanspruchten Bereichs liege, diesen empirisch
bestatigen und schlieBlich miisse er unter den
erhaltenen Ergebnissen diejenigen herausfinden, die
sich flir die Herstellung eines hochkorrosions-
bestdndigen Emails eignen. Der Fachmann sei auf Versuch
und Irrtum angewiesen, was zu einem unzumutbaren
Aufwand fiihre. Zudem sei nicht angegeben, wie man die
gewiinschten Eigenschaften, wie z.B.
"hochkorrosionsbestandig", erreichen konne. Die
Unklarheit des Begriffes fiithre dazu, dass der Fachmann
nicht wisse, wann man innerhalb oder aubBerhalb des

Anspruchs arbeite. Der Gegenstand der Anspriiche 14 und
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15 sei auch nicht ausfihrbar. Die
Korrosionsbestandigkeit des aufgebrannten Emails sei
auch durch Art und Weise der zugesetzten Hilfsstoffe,
wie z.B. Schlicker, beeinflusst. Es fehle jegliche
Angabe dazu im Patent. Zudem schmelze die
Zusammensetzung nicht im unteren Bereich des

angegebenen Temperaturbereiches.

D3-I sei als nachstliegender Stand der Technik
anzusehen. Im Hinblick auf dieses Dokument bestehe die
Aufgabe des Streitpatents darin, eine schwermetallfreie

Alternative bereitzustellen.

D6-I lehre den Einsatz toxischer Substanzen zu
vermeiden. Demzufolge hatte der Fachmann CoO durch ein
schwermetallfreies farbgebendes Pigment ersetzt. Die
Zugabe von MgO sowie Al;03, sowie die Absenkung des
Na,0O-Gehaltes gehdrten zur fachmannischen Routine. D4-1
lehre den Ausdehnungskoeffizienten von Deckemail im

beanspruchten Bereich.

Die flir die vorliegende Entscheidung relevanten
Argumente der Beschwerdefilthrerin II konnen wie folgt

zusammengefasst werden:

D16-II bis D20-II seien als Reaktion auf die Mitteilung
der Beschwerdekammer eingereicht worden. Vorher sei
kein Anlass dazu gesehen worden. Zudem seien die

Gutachten relevant fir die Frage der Ausfihrbarkeit.

Die Erfindung sei nicht ausreichend offenbart, da sie
keine Angaben dariber enthalte, was unter
"hochkorrosionsbestandig" zu verstehen sei und wie eine
solche Beschichtung erhalten werden soll. Die im
Anspruch 1 genannten Zahlenbereiche konnten nicht als

eng angesehen werden und die Erfindung sei nicht iber
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den gesamten Bereich ausfilhrbar im Einklang mit

T 727/95. Das angefochtene Patent umfasse kein einziges
Ausfilhrungsbeispiel, welches dem Fachmann eine Anregung
gebe, an welchen Punkten der sehr breiten Intervalle
der insgesamt 9 Bestandteile des patentgemaBen Emails
der angestrebte thermische Ausdehnungskoeffizient und
die patentgemaBen Wirkungen der
Hochkorrosionsbestandigkeit erreicht werden kdénnen. Die
mit der Beschwerdeerwiderung eingereichten
Ausfihrungsbeispiele der Patentinhaberin zeigten, dass
marginale Anderungen der Zusammensetzung eine
signifikante Veranderung der Abtragsrate zur Folge
hatten.

Berechnungen zeigten, dass nicht alle
Glaszusammensetzungen gemal den Gewichtsanteilen in der
Tabelle einen Ausdehnungskoeffizienten im beanspruchten
Bereich hédtten. Es gabe mehrere Modelle zur Berechnung
des Ausdehnungskoeffizienten, deren Resultate
voneinander abwichen und die sich auch von den
gemessenen Werten unterschieden. Die Appenmethode
stelle nur eine Schéatzung dar, welche einer
experimentellen Verifizierung bediirfe. Der gewiinschte
Ausdehnungskoeffizient konne nur durch exzessives
Experimentieren erhalten werden, was einen unzumutbaren

Aufwand bedeute.

Auch sei der gemal Streitpatent zu verwendende

Farbstoff nicht hinreichend beschrieben.

Das Verfahren nach Anspruch 14 konne nicht ausgefihrt
werden, da keine Details Uber die zu verwendenden

Rohstoffe angegeben seien.

Zudem sei die Verwendung gemal Anspruch 15 unzureichend

beschrieben, da auf den zu beschichtenden K&rper vorher
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noch eine Grund-Email-Beschichtung aufgebracht werden

musste.

D8-II offenbare eine Email-Zusammensetzung, die keine
Schwermetalle enthalte, einen Ausdehnungskoeffizienten
im beanspruchten Bereich besitze, sowie
korrosionsbestandig sei. Eine Alternative dazu konne

nicht erfinderisch sein.

Angesichts der Lehre von D15-II, sei die Zugabe von MgO
und Al,03 zu der in D8-II offenbarten Zusammensetzung

naheliegend fiir den Fachmann.

Die flir die vorliegende Entscheidung relevanten
Argumente der Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin)

kénnen wie folgt zusammengefasst werden:

D16-II bis D20-II sowie D10-I seien, da verspatet

vorgebracht, zurickzuweisen.

Die Appenfaktoren, die dem Fachmann bekannt seien und
auch von ihm verwendet wirden, erlaubten die
Einzelbestandteile so zu bestimmen, dass der gewlinschte
Ausdehnungskoeffizient erhalten wiirde. Dies sei durch
die in der Beschwerdeerwiderung angegebenen 16
unterschiedlichen Glaszusammensetzungen belegt. Die

Berechnung sei lediglich eine Optimierungsrechnung.

Nur das Berechnungsmodell nach Appen decke den im
Anspruch 1 angebenden Temperaturbereich ab und sei
somit geeignet, den Ausdehnungskoeffizienten zu

berechnen.

Fiir die Behauptung, dass die erfindungsgeméalen
Glaszusammensetzungen nicht hochkorrosionsbestandig

seien, gabe es keinen Nachweis. Zudem sei die
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Behauptung durch die drei in der Beschwerdeerwiderung
vorgelegten Ausfihrungsbeispiele widerlegt. Es sei
Uberhaupt nicht notig, eine Hochkorrosionsfestigkeit
der erfindungsgemdablen Glaszusammensetzung zu bestimmen,
da der erfindungsgemédRlen Glaszusammensetzung diese
Eigenschaft inhdrent sei, wenn die in Patentanspruch 1
geforderten Merkmale, namlich die Schwermetallfreiheit
mit Ausnahme von Zirkoniumdioxid, die
Gewichtszusammensetzung der Einzelbestandteile gemal
der vorliegenden Tabelle und der geforderte Bereich des

thermischen Ausdehnungskoeffizienten, erfiillt seien.

Aus D2-1I sei bekannt, dass Kalziumphosphat, Titandioxid
und Zirkoniumdioxid zur Farbung vom Email geeignet

seien.

Aus dem Wortlaut des Anspruchs 15 sei es eindeutigq,
dass es sich bei der Email-Beschichtung um eine Deck-

Email-Beschichtung handle.

Aus D3-I und D8-II ginge der Gegenstand des Anspruchs 1
nicht hervor. Nur durch riickschauende Betrachtungsweise

gelange man zur Erfindung.

Die Beschwerdefiihrerinnen I und II beantragen, die
angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent zu

widerrufen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerden

zurickzuweilsen.
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Entscheidungsgrunde

1. Zulassigkeit der mit der Beschwerdebegriindung neu
eingereichten Dokumente und Versuche (Artikel 114 (2)

EPU und Artikel 12 (4) VOBK).

Die Zulassigkeit der fir die vorliegende Entscheidung
relevanten Dokumente D8-II, D14-II und D15-II wurde von

keiner der Parteien bemangelt.

Dies gilt auch fir die mit der Beschwerdebegriindung
eingereichten Berechnungen der Beschwerdefithrerin II
sowie flir die mit der Beschwerdeerwiderung
eingereichten Ausfiihrungsbeispiele der

Beschwerdegegnerin.

Auch erhob die Beschwerdegegnerin keinen Einwand gegen
die Erhebung der Beanstandung im Hinblick auf die

erfinderische Tatigkeit ausgehend von D8-ITI.

Deshalb sieht die Kammer keinen Grund, diese
Entgegenhaltungen und Beweismittel nicht in das

Verfahren zuzulassen.

2. Zuldssigkeit von D16-II bis D20-II (Artikel 114(2) EPU
und Artikel 13 (1) VOBK)

D16-I1 bis D18-II wurden einen Monat und D19-II sowie
D20-II 20 Tage vor der mindlichen Verhandlung
eingereicht. Die Sachlage hat sich jedoch seit Beginn
des Einspruchsverfahrens nicht geandert, sodass es
keinen Anlass gab, weitere theoretische Betrachtungen
vorzulegen. Die angefochtene Entscheidung enthielt
bereits die Aussage, dass es keine Beweise,

beispielsweise in Form von Vergleichsversuchen gébe,
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die die Nicht-Ausfiihrbarkeit belegten (Seite 7, 5.
Punkt) . Spatestens zu dem Zeitpunkt hatte den
Beschwerdefiihrerinnen klar sein miissen, dass die
aufgestellten Behauptungen nicht als belegt angesehen
werden. Die vorlaufige Meinung der Beschwerdekammer
basierte auf dem Vorbringen der Parteien. Im
vorliegenden Fall sieht es die Kammer deshalb nicht als
gerechtfertigt an, auf Basis ihrer vorlaufigen Meinung

weitere Beweismittel vorzulegen.

Zudem scheinen die vorgelegten Gutachten nicht prima
facie relevant, da sie keine Beispiele enthalten, die
belegen, dass eine Zusammensetzung gemal Anspruch 1
nicht fir eine hochkorrosionsbestandige Beschichtung
auf Emailbasis geeignet ist. Die in den Gutachten
enthaltenden Informationen bestatigen prima facie im
Grunde nur den in der Mitteilung gemaRl Artikel 15(1)
VOBK (Punkte 9.6 und 9.7) vorgebrachten Standpunkt.

Die Kammer sieht deshalb keinen Grund, das ihr
zustehende Ermessen dahingehend auszuiiben, D16-II bis
D20-I1 in dem spaten Verfahrensstadium in das Verfahren

zuzulassen.

Zuldssigkeit von D10-I (Artikel 114 (2) EPU und Artikel
13(3) VOBK)

D10-I wurde zwel Tage vor der miindlichen Verhandlung
vorgelegt. Flr ein solch spates Vorbringen ist kein
Grund zu erkennen, da wie bereits im vorherigen
Abschnitt erwdhnt, der Fall sich nicht geandert hat und
spatestens nach der angefochtenen Entscheidung klar
war, dass es an Vergleichsversuchen fehlt. Die in den
vorgelegten Versuchen beschriebenen Zusammensetzungen
sind zudem nicht anspruchsgemal, da sie neben Zirkonium

auch Cerium als Schwermetall enthalten. Somit wird die
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Frage aufgeworfen, ob die Versuchsergebnisse im
Hinblick auf die beanspruchte Erfindung lberhaupt
reprasentativ sind. Da weder der Beschwerdegegnerin
noch der Kammer zugemutet werden konnte, diese Frage
ohne Verlegung der mundlichen Verhandlung zu
beantworten, hatte die Zulassung von D10-I eine
Verlegung der mindlichen Verhandlung, wie von der
Beschwerdegegnerin beantragt, bedungen. Dies ist jedoch
nicht im Sinne von Artikel 13(3) VOBK, sodass D10-I

nicht in das Verfahren zuzulassen war.

Artikel 84 EPU

Anspruch 1 so zu verstehen, dass er eine
Glaszusammensetzung betrifft, die zur Herstellung einer
gegenliber mechanischen, thermischen und chemischen
Einflissen hochkorrosionsbestandigen Beschichtung auf
Emailbasis geeignet ist. Details, nach welchem
Verfahren die Hochkorrosionsbestandigkeit bestimmt
werden soll, werden nicht angegeben.

Die Glaszusammensetzung enthalt im Wesentlichen keine
Schwermetalle. Nur die Schwermetallverbindung
Zirkoniumdioxid darf vorhanden sein. Im "wesentlichen
keine" wird so verstanden, dass Schwermetalle nur als
Verunreinigungen vorhanden sind und die Eigenschaften
der Glaszusammensetzung nicht beeinflussen (siehe auch
T 1095/09, Grinde 6 und dort zitierte Entscheidungen).
Diese Auffassung ist auch im Einklang mit der
Beschreibung des Streitpatents (siehe Absatz [0033]).
In der Glaszusammensetzung sind nur die
Einzelbestandteile, die in der Tabelle aufgezadhlt sind
vorhanden und dies in den angegeben Gewichtsbereichen.
Eine offene Formulierung des Anspruchs, die noch andere
Bestandteile in der Zusammensetzung erlauben wirde,
liegt hier nicht vor. Dabeil missen die Mengen so

gewahlt sein, dass die Glaszusammensetzung einen
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thermischen Ausdehnungskoeffizienten aufweist, der in
einem Temperaturbereich von 20°C bis 400°C im Bereich
von 87 x 107/ K1 bis 110 x 107/ K™! liegt. Wie der
Ausdehnungskoeffizient zu bestimmen ist wird nicht
angegeben, jedoch weiB der Fachmann, dass die
angegebenen Werte iUblicherweise gemessenen Werten (nach

einer nicht ndher definierten Methode) entsprechen.

Das von der Beschwerdefithrerin I beanstandete Merkmal
"mit Ausnahme von Zirkoniumdioxid" stellt gegeniiber dem
erteilten Patent nur klar, dass Zirkoniumdoxid die
einzige Schwermetallverbindung ist, die als
wesentliches Merkmal - also nicht nur als

Verunreinigung - in der Zusammensetzung vorhanden ist.

Es ist nicht zu erkennen, wieso die Einfiigung dieses
Merkmals zu einem Klarheitsproblem fiithren soll, das
nicht bereits im erteilten Patent vorhanden war. Im
Einklang mit G 3/14 (Griinde 81) liegt deshalb kein
Klarheitsproblem aufgrund der im Einspruchsverfahren

vorgenommenen Anderungen vor.
Artikel 83 EPU

Es muss iUberprift werden, ob die in den Anspriichen
definierte Erfindung durch einen Fachmann ohne
unzumutbaren Aufwand unter Verwendung seines
allgemeinen Fachwissens und weiterer Angaben im Patent
im gesamten beanspruchten Bereich nachgearbeitet werden

kann.

Im vorliegenden Fall bemédngelten die
Beschwerdefiihrerinnen I und II die Ausfihrbarkeit des

Gegenstands der Anspriche 1, 14 und 15.
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Was Anspruch 1 betrifft, muss bestimmt werden, ob der
Fachmann geniigend Anleitungen hat, um die
Zusammensetzung so herzustellen, dass der gewiunschte
thermische Ausdehnungskoeffizient erhalten wird, und
diese Zusammensetzung zur Herstellung einer

hochkorrosionsbestandigen Beschichtung geeignet ist.

Das Patent enthédlt ein Ausfihrungsbeispiel, jedoch sind
die Mengenangaben betreffend die Einzelbestandteile
weniger genau als im Anspruch 1. Zudem ist der
Ausdehnungskoeffizient der im Beispiel erhaltenen
Glaszusammensetzung nicht angegeben. Das Patent enthalt
also keine Anleitung, wie vorgegangen werden muss, um
eine Zusammensetzung zu erhalten, die den gewlinschten

Ausdehnungskoeffizienten besitzt.

Es steht jedoch auBer Zweifel, dass der Fachmann weilR,
wie der thermische Ausdehnungskoeffizient experimentell
bestimmt werden kann. Zudem ist es kein Streitpunkt,
dass es unterschiedliche Methoden zu dessen Berechnung
gibt (siehe z.B. D4-I und D9-I, Kapitel 22.4.1; D14-1II
und D15-IT, S. 154 und 157).

Beim Studium dieser Berechnungsmethoden fallt auf, dass
nur die Methode nach Appen geeignet ist, den
thermischen Ausdehnungskoeffizienten einer
Zusammensetzung gemal Anspruch 1 im gewiinschten Bereich
von zwischen 20°C und 400°C zu bestimmen (D14-II und
D15-II, Tabelle 21). Dagegen sind die Methoden nach
Winkelmann und Schott sowie nach Mayer et al. nur im
Bereich von 20°C bis 150°C einsetzbar und enthalten
keinen Berechnungskoeffizienten fiir einige der in der
Zusammensetzung gemall Anspruch 1 vorhandenen
Bestandteile (Winkelmann und Schott nicht fir LisO,
ZrOy; Mayer et al. nicht fir Li,O, By03, MgO, Al,03,
K,0, CaO, NayO, SiOjp). Fir die Behauptung, dass die
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statistische Datenbank "BatchMaker" eine mdgliche
alternative Berechnungsmethode darstelle, gibt es
keinen Beleg, da nicht gezeigt ist, dass diese

Datenbank bereits zum Anmeldezeitpunkt des Patents

verfugbar war.

Der Fachmann wird also die Methode nach Appen benutzen
und ausgehend von den in der Tabelle des Anspruchs
angegebenen Gewichtsanteilen den
Ausdehnungskoeffizienten berechnen. Es handelt sich
also hierbei um eine Parameteroptimierung, die ein
Fachmann ohne allzu groRen Aufwand - auf jeden Fall
ohne unzumutbaren Aufwand - mittels einer
entsprechenden Software durchfihren kann. Es wurde wvon
den Parteien nicht bestritten, dass eine solche
Software zum relevanten Zeitpunkt zur Verfiigung stand.
Dass bei der Berechnung nicht alle moglichen
Kombinationen, die im Einklang mit den in der Tabelle
angegebenen Gewichtsanteilen sind, den gewlinschten
Ausdehnungskoeffizienten zwingend ergeben, ist dem
Fachmann von vornherein klar, denn ansonsten brduchte
es in Anspruch 1 ja keine Angabe zum Wert des
Ausdehnungskoeffizienten. Dass die Berechnung durch
einen Fachmann durchgefiihrt werden kann, wird auch
durch die in der Beschwerdebegriindung der
Beschwerdefihrerin II vorgebrachte Berechnung nach
Appen (Tabelle, Seite 13), sowie durch die von der
Beschwerdefihrerin II wahrend der miindlichen
Verhandlung erwahnten, nach Appen berechneten, Werte
der Glaszusammensetzungen 3, 8 und 13, sowie die

Beschwerdeerwiderung (Tabelle, Seite 7), bestatigt.

Die Berechnung des Ausdehnungskoeffizienten ist mit
einem gewissen Fehler behaftet, was jedoch einem
Fachmann auch bekannt ist, denn Berechnungsmethoden

weisen eigentlich immer eine gewisse Unscharfe auf.
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AnschlieRend an die Berechnung des
Ausdehnungskoeffizienten kann der erhaltende Wert
experimentell Uberprift werden. Es liegt kein Beweis
vor, dass die Abweichungen zwischen den nach Appen
berechneten und durch Messung erhaltenen Werten derart
groll sind, dass eine rechnerische Voraussage der
tatsachlichen Werte nicht durchgefihrt werden kann.
Vielmehr scheint die Abweichung in eher moderaten
GroBenordnungen zu liegen, wie aus Tabelle 22 der D15-
IT hervorgeht. Dies ist auch im Einklang mit dem
Vergleich der gemessenen Ausdehnungskoeffizienten der
Glaszusammensetzungen 3, 8 und 13 (9,84, 9,69 und 9,69
x 107 K™!), wie in der Tabelle auf Seite 7 der
Beschwerdeerwiderung angegeben, mit den nach Appen
berechneten und von der Beschwerdefihrerin II wdhrend
der mindlichen Verhandlung angegebenen Werten dieser
Glaszusammensetzungen (9,03, 8.88 und 8.96 x 107° K_l).
Ein Fachmann, der einen berechneten
Ausdehnungskoeffizienten in der Mitte des beanspruchten
Bereichs von 87 x 1077 K™! bis 110 x 107/ K™! herstellen
moéchte, wird also eine Glaszusammensetzung erhalten,
die mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nach
experimenteller Uberpriifung einen
Ausdehnungskoeffizienten hat, der im gewinschten

Bereich liegt.

Es mag sein, dass im Randbereich des Anspruchs die
Diskrepanz zwischen den berechneten Werten und den
experimentell bestimmten Werten dazu fuhrt, dass
aufgrund der Berechnung nicht eindeutig vorhergesagt
werden kann, ob die berechnete Glaszusammensetzung sich
wirklich innerhalb des Anspruchs befindet. Dies
betrifft jedoch nicht den gesamten beanspruchten
Bereich des Ausdehnungskoeffizienten. Es liegt wohl ein
Klarheitsproblem vor, da im Anspruch 1 die Methode zur

Bestimmung des Ausdehnungskoeffizienten nicht angegeben
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ist. Die Schwierigkeit zu bestimmen, ob die Werte im
Randbereich zum Schutzumfang gehdren oder nicht ist
jedoch keine Frage der Ausfiihrbarkeit, sondern eine
Frage der Klarheit des Anspruchs (siehe z.B. T 608/07,
Grunde 2.5.2).

Nachdem der Fachmann also durch Berechnung eine
Zusammensetzung erhalten hat, die den gewlinschten
Ausdehnungskoeffizienten hat, stellt sich die Frage, ob
diese geeignet ist, eine gegeniiber mechanischen,
thermischen und chemischen Einfliissen
hochkorrosionsbestandige Beschichtung auf Emailbasis
herzustellen. Da der Anspruch 1 eine
Glaszusammensetzung betrifft, die zur Herstellung einer
gegenlber mechanischen, thermischen und chemischen
Einfliissen hochkorrosionsbestandigen Beschichtung auf
Emailbasis geeignet ist, ist primdr davon auszugehen,
dass die im Anspruch vorhandenen technischen Merkmale
zu diesem Gegenstand fithren (Regel 43 (1) EPU). Fir den
Einwand, dass die so erhaltene Zusammensetzung nicht
zur Herstellung einer hochkorrosionsbestandigen
Beschichtung auf Emailbasis geeignet sei, gibt es keine
Belege, beispielsweise in Form von Versuchen mit
anspruchsgemdfen Zusammensetzungen. Spekulationen
basierend auf den Variationen der Abtragungsraten der
Ausfiihrungsbeispiele 1 bis 3, die mit der
Beschwerdeerwiderung vorgelegt wurden, sind nicht durch

iberzeugende anspruchsgemalBe Versuche belegt.

Es stimmt, dass unterschiedliche, relativ aufwendige
Methoden zur Bestimmung der Hochkorrosionsbestandigkeit
bestehen (siehe z.B. Absatz [0062] des Patents und D8-
IT (2.211 und 2.212)). Dies belegt, dass der Fachmann
eine dieser Methoden anwenden wirde, um die
Hochkorrosionsbestandigkeit zu Uberprifen. Je nach

Methode werden moglicherweise unterschiedliche
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Ergebnisse erhalten, was jedoch nicht bedeutet, dass
der Fachmann die Erfindung nicht ausfihren kann.
Vielmehr zeigen unterschiedliche Ergebnisse, dass
hochkorrosionsbestandig ein nicht klar definierter
Begriff ist. Wie im vorigen Abschnitt dargelegt, fihrt
ein Klarheitseinwand nicht zwingend zu einem Einwand
hinsichtlich eines Mangels an Ausfihrbarkeit der

Erfindung.

Zudem sind dem Fachmann farbgebende Bestandteile, die
keine Schwermetalle enthalten, bekannt. Dazu gehdren

z.B. Titandioxid und Tonmineralien.

Die Kammer kommt deshalb zum Schluss, dass kein Beweis
vorliegt, dass der Fachmann den Gegenstand des
Anspruchs 1 nicht ausfithren kann. Er wird
Zusammensetzungen gemall Anspruch 1 - durch
Optimierungsrechnung - so wahlen, dass sie einen
Ausdehnungskoeffizienten, basierend auf der Methode wvon
Appen, haben, der entsprechenden Abstand zu den
Randwerten des beanspruchten Bereichs hat. Solche
Zusammensetzungen sind fliir die Herstellung einer
gegenliber mechanischen, thermischen und chemischen
Einfliissen hochkorrosionsbestandigen Beschichtung

geeignet.

Anspruch 14 betrifft ein Verfahren zur Herstellung
einer Glaszusammensetzung - also nicht unbedingt der
Glaszusammensetzung gemal Anspruch 1 - wobei die
Bestandteile gemaB der Tabelle aus Anspruch 1 gewahlt
und vermischt werden. Der Fachmann weill, welche
Rohstoffe fir die Herstellung einer Glaszusammensetzung
geeignet sind, da dies Teil der fachmé&nnischen Routine
ist. AnschlieBend wird diese Mischung geschmolzen,
wobei die Temperatur im Bereich von 1200°C bis 1600°C

eingestellt wird. Nach Abschrecken wird die Mischung zu
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einem Granulat verarbeitet. Das Verfahren umfasst also
nur bekannte Verfahrensschritte, die ein Fachmann ohne
Weiteres ausfilhren kann. Die Temperatur wird der
Fachmann in dem angegebenen Bereich so wahlen, dass ein
vollstandiges Schmelzen moglich ist, was auch im
Einklang mit der Beschreibung ist, wo erwahnt wird,
dass die Mischung in einem Schmelzofen bei Temperaturen
zischen 1200°C bis 1600°C solange erhitzt wird, bis
sich ein einheitliches, homogenes Glas ohne Rickstande
gebildet hat (Seite 6, Zeilen 48 bis 49). Deshalb ist
kein Mangel an Ausfilhrbarkeit flir das Verfahren gemal

Anspruch 14 zu erkennen.

Anspruch 15 betrifft die Verwendung der Zusammensetzung
nach Anspruch 1 (oder 2 bis 13) zur Herstellung einer
Deck-Email-Beschichtung. Dass die Zusammensetzung gemal
Anspruch 1 fiir die Herstellung einer solchen
Beschichtung verwendet werden kann, steht auber Frage.
Wie eine solche Beschichtung hergestellt werden soll,
ist dem Fachmann bekannt und wird auch in Anspruch 16
sowie im Ausfihrungsbeispiel (Seite 8, Zeilen 25 bis
32) weiter dargestellt. Die Hilfsstoffe zur Herstellung
des Schlickers werden zwar nicht angegeben, doch ist
dem Fachmann bekannt, dass z.B. Tone dabei eingesetzt
werden. Dass der Schlicker dabei einen Einfluss auf die
Endbeschichtung hat, ist auch allgemein bekannt. Flr
die Behauptung, dass der Schlicker die Endqualitat der
beanspruchten Beschichtung entscheidend beeinflussen
wlirde, gibt es aber keine Belege. Es ist nicht zu
erkennen, dass die Verwendung der beanspruchten
Zusammensetzung irgendwelche Fadhigkeiten vom Fachmann
fordere, die lber das hinausgehen, was bei bekannten

Zusammensetzungen gefordert wird.

Die von der Beschwerdefihrerin II zitierte T 727/95 ist

nicht relevant fiir den vorliegenden Fall, da sie das



.16

- 20 - T 0020/15

Auffinden von Bakterienstammen mit bestimmten
Eigenschaften betrifft, wozu es keine

Berechnungsmethoden gibt.

Die Kammer kommt deshalb zum Ergebnis, dass der
Gegenstand der Anspruche 1, 14 und 15 und der davon
abhdngigen Anspriche 2 bis 13, sowie 16 bis 21 die
Erfordernisse des Artikels 83 erfullt.

Artikel 56 EPU
Erfindung - Anspruch 1

Die Erfindung betrifft eine Glaszusammensetzung zur
Herstellung eines Deckemails zur Emaillierung wvon
Stahl- und Kesselblech sowie von geometrischen Korpern
(Absatz [0001]).

Nachstliegender Stand der Technik - Anspruch 1

Das Dokument D8-II1 wird als nadchstliegender Stand der
Technik angesehen, da es Zusammensetzungen offenbart,
die schwermetallfrei sind und die zur Herstellung einer
hochkorrosionsbestadndigen Beschichtung auf Emailbasis
verwendet werden (Beispiele II und III aus Tabelle II;
Kapitel 1,23 sowie 2,211 und 2,212). Zudem haben diese
Zusammensetzungen einen thermischen
Ausdehnungskoeffizienten, der im Bereich von 85 x 1077
K™t bis 100 x 1077 K™! liegt (Tabelle III, letzte
Zeile), und somit einen grofen Uberlappungsbereich mit
dem beanspruchten Bereich von 87 x 1077 ¥ ! bis 110 x

1077 K™! hat. Die Zusammensetzung gemdl Beispiel IIT ist
die Zusammensetzung, die der beanspruchten am nachsten

kommt, angesichts der vorhandenen Menge (12.1%) an
Na5O.
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D3-I (das D6-I1 entspricht) scheint weniger geeignet
als nachstliegender Stand der Technik, da die in
Abbildung 2 offenbarte Zusammensetzung ein Schwermetall
(CoO) enthalt und keine Angaben zum

Ausdehnungskoeffizienten aufweist.

Aufgabe - Anspruch 1

Die gegeniliber D8-II zu losende Aufgabe besteht darin,
eine alternative, von toxischen Schwermetallen freie,
Glaszusammensetzung zur Herstellung einer Email-
Beschichtung an Apparaten, deren Teilen und Anlagen
bereitzustellen, die korrosionsbestandig gegen Sauren
und Laugen ist (siehe auch Absatz [0014] des
Streitpatents).

Losung - Anspruch 1

Als Losung wird eine Zusammensetzung gemal Anspruch 1
vorgeschlagen, unter anderem dadurch gekennzeichnet,
dass die Glaszusammensetzung 0,25-2,0 % Al,03, 0,25-2,5
% MgO, 0,25-3,0 % By0O3, 1,00 bis 6,0% CaO, 8,5-13,5%
ZrO, und kein CaF, enthalt.

Erfolg der Losung - Anspruch 1

Die mit der Beschwerdeerwiderung eingereichten
Ausfiihrungsbeispiele bestatigen, dass die
Zusammensetzungen gemdl Anspruch 1
hochkorrosionsbestandige Beschichtungen sind. Da diese
Bespiele nicht widerlegt sind, besteht kein Grund, den

Erfolg der L&sung anzuzweifeln.
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Naheliegen der vorgeschlagenen Ld6sung - Anspruch 1

D8-II offenbart in Tabelle II drei verschiedene
Zusammensetzungen. Diese unterscheiden sich von der
vorgeschlagenen Losung, da z.B. MgO in keiner der
Zusammensetzungen vorhanden ist und CaFy in allen
offenbarten Zusammensetzungen vorliegt. Zudem
beschreibt D8-II, dass die Bereitstellung einer
geeigneten Zusammensetzung heikel ist (Kapitel 1,23, 2.
Absatz, 1. Zeile), sodass es fir den Fachmann keinen
Grund gibt, willkirliche Anderungen an den
Zusammensetzungen durchzufiihren. Somit ist die
vorgeschlagene Losung ausgehend vom nachstliegenden

Stand der Technik nicht nahegelegt.

D3-1I offenbart in Abbildung 2 eine Zusammensetzung
enthaltend 66% Si0,, 10,3% ZrO,, 0,6% By03, 0,9% LiyO,
15% Nay0O, 1,8% KyO0, 3% CaO, 2,4% BaO und 1,0% CoO.
Diese Zusammensetzung enthalt auch kein Al1,03 und kein
MgO, sodass es keine Lehre gibt, diese Bestandteile der

Zusammensetzung III aus D8-II hinzuzuflugen.

D15-I1 offenbart die Bedeutung der Alkalimetalle (R20)
und der Erdalkalimetalle (RO) bei der Herstellung von
Glas (Kapitel 2.6.1.2 und 2.6.1.3), ohne jedoch auf
deren Rolle fiir die Herstellung von
hochkorrosionsbestandigen Beschichtungen einzugehen.
Der Fachmann versteht, dass ein gewisser Austausch
zwischen den unterschiedlichen Alkalimetallen oder den
unterschiedlichen Erdalkalimetallen moglich ist, ohne
jedoch eine Anleitung zu bekommen, wie er dies im Falle
der korrosionsbestandigen Beschichtungen aus D8-IT
umsetzen soll. D15-IT lehrt auch, dass Al,03 und By03
bis zu einem gewissen Grad eine &hnliche Funktion
ausiiben (Seiten 153 und 154), ohne jedoch auf die

gewlinschte Eigenschaft der Korrosionsbestadndigkeit
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einzugehen. Selbst wenn der Fachmann die Lehre von
D15-I1 auf D8-II anwenden sollte, kame er somit nicht

zum beanspruchten Gegenstand.

Auch D12-II, D9-II und D7-II enthalten allgemeine
Informationen iber die Einteilung der
Emailbestandteile, ohne sich konkret mit der Auswirkung
des Austausches von Bestandteilen, die in der fertigen
Glaszusammensetzung in etwa die gleiche Rolle spielen,
auf die Korrosionseigenschaften zu befassen. Keines der
Dokumente enthdlt somit einen Hinweis, wie die
Zusammensetzung III aus D8-II abgeadandert werden sollte,
um weiterhin die gewilinschte Eigenschaft der
Korrosionsbestandigkeit zu besitzen. Die
Argumentationen der Beschwerdefiihrerinnen im Hinblick
auf die Kombination dieser Entgegenhaltungen mit dem
nachstliegenden Stand der Technik beruhen daher eher
auf einer rilickschauenden Betrachtungsweise, die
ausgehend vom beanspruchten Gegenstand zu erklaren

versucht, wie der Fachmann dahin gelangen konnte.

Die von den Beschwerdefiihrerinnen zitierte Entscheidung
T 130/89 ist fiir den vorliegenden Fall nicht relevant,
da es sich dort um die Verwendung eines bekannten
Stoffes (Kompakt Hart-PVC) auf Grund seiner bekannten
Eigenschaften handelt, wadhrend im vorliegenden Fall
sozusagen ein neuer Stoff (Zusammensetzung) mit
gewlinschten Eigenschaften (Hochkorrosionsbestandigkeit)
unter Zuhilfenahme von anderen Stoffen bereitgestellt

werden soll.

Auch ist der in T 608/07 beschriebene Sachverhalt
anders als der vorliegende Fall, da es dort - im
Gegensatz zur vorliegenden Situation - einen Anreiz gab
(Grinde 5.3), bestimmte Alternativen, d.h. andere

Katalysatoren, zu wahlen.
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D6-I ist nachverdffentlicht, jedoch war das darin
erwahnte Email TPE 2000 moglicherweise vor dem
Prioritédtsdatum des Streitpatents bekannt. Der Fachmann
hatte also TPE 2000 als ein mogliches
schwermetallfreies Email in Betracht gezogen. Dessen

Zusammensetzung ist jedoch nicht bekannt.

Selbst wenn der Fachmann von D3-1I ausgegangen ware, SO
gabe es keine Anleitung im Stand der Technik, die aus
D3-1I bekannte Zusammensetzung so zu andern - ohne
rickschauende Betrachtungsweise -, um zum beanspruchten

Gegenstand zu gelangen.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht somit auf einer

erfinderischen Tatigkeit.

Das Gleiche gilt fir die Anspriche 2 bis 13, sowie 15
bis 21, die direkt oder indirekt von Anspruch 1
abhdngig sind und somit alle Merkmale des Anspruchs 1
enthalten.

Anspruch 14 betrifft ein Verfahren zur Herstellung
einer Glaszusammensetzung, wobei die in Anspruch 1
angebenden Bestandteile verwendet werden. Da die
Zusammensetzung gemal Anspruch 1, wie zuvor
beschrieben, nicht in naheliegender Weise aus dem Stand
der Technik hervorgeht, ist es auch nicht naheliegend,
eine solche Zusammensetzung zur Herstellung einer

Glaszusammensetzung zu verwenden.

Die Bedingungen des Artikels 56 EPU sind somit erfiillt.
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Entscheidungsformel
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