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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

Die vorliegende Entscheidung betrifft die Beschwerde
der Einsprechenden (Beschwerdefiihrerin) gegen die
Entscheidung der Einspruchsabteilung (angefochtene
Entscheidung), dass das europdische Patent Nr.

1 883 679 (Streitpatent) in gednderter Fassung den

Erfordernissen des EPU geniigt.

In ihrer Einspruchsschrift hatte die Beschwerdefiithrerin
den Widerruf des Streitpatents im gesamten Umfang
basierend auf Artikel 100 a) EPU (mangelnde Neuheit und

mangelnde erfinderische Tatigkeit) beantragt.

Die Entscheidung der Einspruchsabteilung basiert auf
dem Hauptantrag, dessen Anspruchssatz mit Schriftsatz
vom 1. August 2014 eingereicht wurde. Der Hauptantrag
geniigte den Erfordernissen des EPU.

Auf die folgenden Dokumente aus dem Verfahren vor der
Einspruchsabteilung wird in der vorliegenden
Entscheidung Bezug genommen:

D1 WO 95/12695 Al

D4 DE 100 05 113 Al

Auf die folgenden im Beschwerdeverfahren eingereichten

Dokumente wird in dieser Entscheidung Bezug genommen:

D7 DE 38 29 154 Al

D7a Us 4,650,526

D7b Us 4,539,048
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D7c Us 4,539,049

Beide Parteien hatten hilfsweise miindliche Verhandlung

beantragt. Diese fand am 19. Dezember 2019 statt.

Anspruch 1 des Hauptantrags hat folgenden Wortlaut:

"Zweistufiges Verfahren zur Korrosionsschutzausriistung
metallischer Substrate ohne Verwendung von Fluoriden,

dadurch gekennzeichnet, dass

(a) in einer ersten Stufe das Substrat nach Reinigung
wdhrend einer Dauer von 1 Sekunde bis 10 Minuten bei
einer Temperatur zwischen 25 °C und 90 °C in ein Bad
eines Korrosionsschutzmittels K getaucht wird, welches
eine Konversion an der Substratoberfliche bewirkt,
wobel das Korrosionsschutzmittel K mindestens eine
Verbindung mit einem Lanthanid-Metall als Kation und/
oder einem d-Element-Metall mit Ausnahme von Chrom als
Kation und/oder einem d-Element-Metallat mit Ausnahme
von chromhaltigen Metallaten als Anion sowie mindestens
eine zur Oxidation befdhigte Sdure mit Ausnahme von
phosphorhaltigen Sduren und chromhaltigen S&uren
enthdlt, und

(b) in einer zweiten Stufe das gemdB Stufe (a)
behandelte Substrat wdhrend einer Dauer von 1 Sekunde
bis 15 Minuten beil einer Temperatur zwischen 20 °C und
90 °C in ein wdssriges Beschichtungsmittel EK fliir
metallische Substrate enthaltend ein
wasserdispergierbares und/oder wasserlésliches
Polymerisat P mit kovalent gebundenen Liganden A,
welche mit den bei der Korrosion des Substrats
freigesetzten Metallionen und/oder der
Substratoberflidche Chelate bilden, sowie mit

vernetzenden funktionellen Gruppen B, die mit sich
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selbst, mit weiteren komplementidren funktionellen
Gruppen B' des Polymerisats P und/oder mit weiteren
funktionellen Gruppen B und/oder B' an Vernetzern V

kovalente Bindungen ausbilden kénnen, getaucht wird."

Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 unterscheidet sich wvon

Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch,

- dass das Merkmal "ohne Verwendung von Fluoriden"
nicht mehr enthalten ist

- dass das d-Element-Metall-Kation und das d-Element-
Metallat-Anion wie folgt nadher spezifiziert werden:
"d-Element-Metall-Kation ausgewdhlt aus der Gruppe
bestehend aus Vanadium-, Mangan-, Wolfram-,
Molybdin- und/oder Yttriumkationen und/oder einem
d-Element-Metallat-Anion, wobel das d-Element des
Metallats ausgewdhlt ist aus der Gruppe bestehend
aus Vanadium, Mangan, Wolfram und/oder

Molybdan" (Hervorhebungen hinzugefigt) .

Der Vortrag der Beschwerdefithrerin kann, soweit er fir
die vorliegende Entscheidung relevant ist, wie folgt

zusammengefasst werden:

- Hauptantrag

Durch die Aufnahme des Merkmals "ohne Verwendung
von Fluoriden" in Anspruch 1 gehe dessen Gegenstand
iber den Inhalt der Anmeldung in der urspringlich
eingereichten Fassung hinaus. Die Aufgabe der
urspringlichen Anmeldung sei lediglich
relativierend formuliert ("ein J6kologisch
weitgehend unbedenkliches Korrosionsschutzmittel zu
finden", Seite 4, Zeilen 25 bis 29; Hervorhebung
hinzugefiigt) . Hinzu komme, dass nicht nur Fluoride

sondern auch chromhaltige Verbindungen in der
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urspringlichen Anmeldung als nachteilig beschrieben
wlirden. Aus der Verwendung eines Bleches, zu dessen
Herstellung Fluoride eingesetzt worden seien, als
Vergleichsbeispiel kdénne nicht generell abgeleitet
werden, dass das streitpatentgemaBe Verfahren
vorzugsweise "ohne Verwendung von Fluoriden"
durchzufiihren sei. Das bei der Herstellung des zum
Vergleich herangezogenen Blechs eingesetzte
Verfahren entspreche keinem der Verfahren, die in
der Diskussion des Standes der Technik in der
urspringlichen Anmeldung als nachteilig beschrieben

wirden.

Hilfsantrag 1

Hinsichtlich Artikel 84, 123 (2) und 54 EPU hatte
die Beschwerdefihrerin keine Einwande gegen die

Anspriche des Hilfsantrags 1.

Die in ihrer Beschwerdebegriindung vorgebrachten
Einwande basierend auf D7 als nadchstliegendem Stand
der Technik seien durch die Aufnahme des Merkmals
"ohne Verwendung von Fluoriden" veranlasst gewesen.
Da dieses in Hilfsantrag 1 jedoch nicht mehr
enthalten sei, wirden diese auf D7 bzw. D7a, D7b,
D7c basierenden Einwdnde gegen Hilfsantrag 1 nicht
weiterverfolgt. Der Gegenstand des Hilfsantrags 1
sel jedoch nicht erfinderisch ausgehend von Dl oder

D4 als nachstliegendem Stand der Technik.

Der Vortrag der Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin)
kann, soweit er fir die vorliegende Entscheidung

relevant ist, wie folgt zusammengefasst werden:

Hauptantrag
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In der urspringlichen Anmeldung werde mehrmals
darauf hingewiesen, dass "die Verwendung von
6kologisch kritischen Substanzen, wie insbesondere
Fluoriden" (Seite 3 Zeilen 3 bis 8 und 25 bis 29;
Seite 4, Zeilen 16 bis 19; Hervorhebungen
hinzugefligt) ein Nachteil der Verfahren des Standes
der Technik sei. Da sich die urspringliche
Anmeldung die Aufgabe stelle, "ein ékologisch
weltgehend unbedenkliches Korrosionsschutzmittel zu
finden" (Seite 4, Zeilen 25 bis 29; Hervorhebung
hinzugefligt), sei fir den Fachmann klar, dass
Fluoride auch im Rahmen der streitpatentgemaBen
Erfindung als nachteilig gelten wlirden und somit
ihr Ausschluss zumindest implizit vorgesehen sei.
Dies werde auch daraus deutlich, dass in der
urspringlichen Anmeldung zum Vergleich ein Blech
herangezogen werde, bei dessen Herstellung Fluoride

zum Einsatz gekommen seien.

- Hilfsantrag 1

Eine Basis fiir die Beschradnkungen des d-Element-
Metall-Kations und des d-Element-Metallat-Anions in
Anspruch 1 finde sich in der urspriinglichen
Anmeldung auf Seite 15, Zeile 32 bis Seite 16,
Zeile 2 und auf Seite 17, Zeilen 17 bis 18.

Einwande basierend auf D1 oder D4 als
nachstliegendem Stand der Technik seien bis zur
miindlichen Verhandlung von der Beschwerdefiihrerin

nicht vorgetragen worden.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte, die Entscheidung der
Einspruchsabteilung aufzuheben und das Streitpatent in

vollem Umfang zu widerrufen.
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XI. Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde
zurickzuweisen und mithin das Streitpatent in der wvon
der Einspruchsabteilung flir gewdahrbar erachteten
Fassung aufrechtzuerhalten (Hauptantrag). Hilfsweise
beantragte sie die Zurickverweisung der Angelegenheit
an die Einspruchsabteilung zur weiteren Prifung der
Anspriche der Hilfsantrage 1 bis 3, eingereicht mit

Schriftsatz vom 1. August 2014.

Entscheidungsgrunde
Hauptantrag
1. Anderungen (Artikel 123 (2) EPU)

Anspruch 1 basiert auf einer Kombination der Anspriiche
1, 7 und 8 der urspringlichen Anmeldung und
unterscheidet sich von dieser insbesondere dadurch,
dass er durch die Aufnahme des zusdatzlichen Merkmals
"ohne Verwendung von Fluoriden" in der Praambel weiter

beschrankt ist.

1.1 Die urspriingliche Anmeldung beginnt mit einer
Beschreibung des als relevant erachteten Standes der
Technik. Dabei wird zunachst ausgefiihrt, dass Verfahren
zur stromfreien Korrosionsschutzbeschichtung mit dem
Nachteil von Fehlstellen in den abgeschiedenen
Schichten behaftet sind, welche das darunter liegende
Substrat anfalliger fiir Korrosion machen. Um den
Korrosionsschutz derartiger Schichten zu verbessern,
werden sie in der Regel durch Nachsplilen mit
chromhaltigen wédssrigen Beschichtungsmitteln
bearbeitet. Auch diese sind jedoch mit Nachteilen
verbunden, da "chromhaltige Beschichtungsmittel grofle
Probleme bei der Umweltvertrdglichkeit aufweisen sowie

als hochgradig gesundheitsgefdhrdend einzustufen sind.
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Daher ist man bestrebt, Chrom in Korrosionsschutzbe-
schichtungen vollstdndig zu ersetzen." (Seite 1, Zeilen
24-28) . Dem schlieRt sich die Diskussion von vier
Patentdokumenten an. In Bezug auf die in drei der vier
Patentdokumenten beschriebenen Verfahren wird die
"Verwendung von 6kologisch kritischen Substanzen, wie
insbesondere Fluoriden" als nachteilig beschrieben. In
Anbetracht dieses Standes der Technik formuliert die
urspringliche Anmeldung die erfindungsgemale Aufgabe
als dahingehend, "ein &6kologisch weitgehend
unbedenkliches Korrosionsschutzmittel zu finden" (Seite
4, Zeilen 25 bis 29).

Da die erfindungsgemaBe Aufgabe relativierend
formuliert ist ("ein 6kologisch weitgehend
unbedenkliches Korrosionsschutzmittel zu finden",
Hervorhebung hinzugefiigt), kann daraus nicht zwingend
der Schluss gezogen werden, alle zuvor als Okologisch
bedenklich/unvertrdglich beschriebenen Stoffe (d.h.
Chrom und Fluoride) dirften notwendigerweise nicht im

erfindungsgemalben Beschichtungsmittel enthalten sein.

Aus der Beschreibung des einleitenden Teils der
urspringlichen Anmeldung oben unter Punkt 1.1 wird
deutlich, dass die Probleme der Umweltvertraglichkeit
von chromhaltigen Beschichtungsmitteln, und damit ihre
6kologische Unvertraglichkeit, in der urspriinglichen
Anmeldung explizit angesprochen und diskutiert werden.
Dass die Verwendung der &kologisch kritischen Fluoride
nachteilig sei, wird hingegen bei der Diskussion von
lediglich drei der vier Patentdokumente und dort

jeweils nur am Rande erwahnt.

Der Fachmann wiirde daher die erfindungsgemalbe Aufgabe
("ein Okologisch weitgehend unbedenkliches

Korrosionsschutzmittel zu finden", Hervorhebung
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hinzugefigt) zumindest nicht unmittelbar und eindeutig
so verstehen, dass sie notwendigerweise die Vermeidung
von Fluoriden impliziert. Dass sie vielmehr auf die
Vermeidung von Chrom gerichtet ist, steht zudem im
Einklang mit der Tatsache, dass dieses in bevorzugten
Ausfihrungsformen des Verfahrens (urspringlicher

Anspruch 8) ausgeschlossen ist.

Ungeachtet der mangelnden Eindeutigkeit der
erfindungsgemalien Aufgabe und der Frage, ob sie sich
auf die Vermeidung von Chrom und/oder gegebenenfalls
von Fluoriden bezieht, kommt erschwerend hinzu, dass
die Verwendung von Fluoriden nur bei drei der vier
diskutierten Patentdokumente problematisiert wird, und
man daher verninftigerweise anzweifeln darf, dass die
Anwesenheit von Fluoriden den Nachteil darstellt, der

vermieden werden soll.

Von der Beschwerdegegnerin wurde ausgefihrt, dass
Beispiel 3 der urspringlichen Anmeldung bestatige, dass
die gegenitber dem zitierten Stand der Technik geldste

Aufgabe darin bestehe, Fluoride zu vermeiden.

Dem kann die Kammer nicht folgen. Beispiel 3 der
urspringlichen Anmeldung beschreibt ein
erfindungsgemales zweistufiges Verfahren, bei dem ein
verzinktes Stahlblech zundchst in ein
Korrosionsschutzmittel und anschlieRend in ein
Beschichtungsmittel (jeweils gemal Anspruch 1) getaucht
wird. Ein so erhaltenes Blech wird in der Folge mit
einem verzinkten Stahlblech verglichen, zu dessen
Korrosionsschutzausriistung unter anderem Zirkonium-
hexafluorid-Losung eingesetzt wurde (nachfolgend:
Referenz). Selbst wenn bei der Herstellung einer
solchen Referenz Fluoride zum Einsatz kamen, kann der

Fachmann aus diesem Beispiel zumindest nicht in
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unmittelbarer und eindeutiger Weise folgern, Fluoride
waren in den erfindungsgemablen Verfahren
notwendigerweise zu vermeiden. Zwar werden wie oben
ausgefiihrt Fluoride in der urspringlichen Anmeldung bei
der Beschreibung zumindest von Teilen des Standes der
Technik als nachteilhaft aufgefiihrt, doch entspricht
das Verfahren zur Herstellung der Referenz keinem der
als nachteilig beschriebenen Verfahren des Stands der
Technik. Dies wurde von der Beschwerdegegnerin auch

nicht bestritten.

1.4 Zusammenfassend genigt also Anspruch 1 des Hauptantrags
aufgrund des Merkmals "ohne Verwendung von Fluoriden"
nicht den Erfordernissen von Artikel 123 (2) EPU. Der

Hauptantrag ist somit nicht gewahrbar.

Hilfsantrag 1

2. Anderungen (Artikel 123 (2) EPU)

2.1 Das strittige Merkmal "ohne Verwendung von Fluoriden"
ist in Anspruch 1 von Hilfsantrag 1 nicht mehr
enthalten. Die Beschwerdefithrerin hatte demnach keine
Einwdnde mehr gegen Anspruch 1 unter
Artikel 123 (2) EPU.

2.2 Anspruch 1 basiert auf einer Kombination der
urspringlichen Anspriiche 1, 7 und 8 und unterscheidet

sich von dieser dadurch,

a) dass "in einer ersten Stufe das Substrat nach
Reinigung wdhrend einer Dauer von 1 Sekunde bis
10 Minuten bei einer Temperatur zwischen 25 °C und
90 °C in ein Bad eines Korrosionsschutzmittels K

getaucht wird" (Hervorhebung hinzugefiigt), und
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b) dass das d-Element-Metall-Kation und das d-Element-
Metallat-Anion wie folgt ndher spezifiziert werden:
"d-Element-Metall-Kation ausgewdhlt aus der Gruppe
bestehend aus Vanadium-, Mangan-, Wolfram-,
Molybdin- und/oder Yttriumkationen und/oder einem
d-Element-Metallat-Anion, wobei das d-Element des
Metallats ausgewdhlt ist aus der Gruppe bestehend
aus Vanadium, Mangan, Wolfram und/oder

Molybdan" (Hervorhebungen hinzugefigt) .

Eine Basis fiir diese Anderungen findet sich in der
urspringlichen Anmeldung auf Seite 18, Absatz 3 und
Seite 19, Absatz 1 (Anderungen unter a)) bzw. auf
Seite 15, Zeile 32 bis Seite 16, Zeile 2 und Seite 17,
Zeilen 17 bis 18 (Anderungen unter b)).

Die abhédngigen Anspriiche 2 bis 7 basieren auf den

urspringlichen Ansprichen 2 bis 5, 9 und 10.

Die Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPU sind demnach
erfillt.

Klarheit (Artikel 84 EPU) und Neuheit (Artikel 54 EPU)

Die Beschwerdefiihrerin hatte keine Einwande gegen die
Anspriche des Hilfsantrags 1 unter Artikel 84 bzw.
54 EPU.

Auch die Kammer halt den beanspruchten Gegenstand von
Hilfsantrag 1 fir klar und neu gegeniber dem von der

Einsprechenden entgegengehaltenen Stand der Technik.

Zurlickverweisung an die Einspruchsabteilung
(Artikel 111 (1) EPU)
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Die angefochtene Entscheidung basiert auf dem oben
behandelten Hauptantrag. Dieser erfiillte nach Ansicht
der Einspruchsabteilung die Erfordernisse des EPU. Die
erfinderische Tatigkeit gemdB Artikel 56 EPU wurde
anerkannt, insbesondere weil der beanspruchte
Gegenstand aufgrund des Merkmals "ohne Verwendung von
Fluoriden" eine nicht naheliegende Alternative zu dem
in D1 beschriebenen Verfahren darstellte (siehe
angefochtene Entscheidung, Seite 4). Die dem Merkmal
"ohne Verwendung von Fluoriden" zugrundeliegende
Anderung ist nach Ansicht der Kammer jedoch nicht gemiB
Artikel 123 (2) EPU gewdhrbar (siehe oben unter

Punkt 1).

Fir Hilfsantrag 1, der diese Anderung nicht mehr
aufweist, ist die in der angefochtenen Entscheidung
gegebene Begriindung fiir das Vorliegen einer
erfinderischen Tatigkeit nicht mehr einschléagig.
Erwagungen der Einspruchsabteilung zur erfinderischen
Tatigkeit des Gegenstands des Hilfsantrags 1 ergaben
sich somit weder aus der Entscheidung, noch waren
solche aus Bescheiden der Einspruchsabteilung
ersichtlich. Der Kammer lag also keine Einschédtzung der
erfinderischen Tatigkeit durch die Einspruchsabteilung

vor, deren Richtigkeit sie hatte lberprifen konnen.

Aufgrund der besonderen Umstande des vorliegenden
Falles hatte zudem bei Nichtzuriickverweisung eine
Diskussion der erfinderischen Tatigkeit ausgehend von
D1 oder D4 als nachstliegendem Stand der Technik zum
ersten Mal in der mindlichen Verhandlung vor der Kammer
erfolgen miilssen. Aus Grinden der Fairness gegeniiber
beiden Parteien, welche dariber hinaus mit dem von der
Kammer vorgeschlagenen Vorgehen einverstanden waren,

entschied die Kammer daher die Angelegenheit zur
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weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung

zurickzuverweisen.

Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung zur

weiteren Entscheidung zurickverwiesen.
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