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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen die
Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, das
europaische Patent EP 2 055 809 Bl in geanderter Form

aufrechtzuerhalten.

Das Streitpatent bezieht sich auf ein Verfahren und

eine Vorrichtung zum Erzeugen einer Konversionsschicht.

Der erteilte Anspruch 1 lautet wie folgt:

"Verfahren zum Erzeugen einer Konversionsschicht auf
mindestens einer Oberfldche eines Aluminium oder eine
Aluminiumlegierung aufweisenden Substrats, umfassend

die folgenden Verfahrensschritte:

Zufihren eines flissigen Konversionsmediums von einer
Medienvorlage zu mindestens einem Zerstduber, wobel das
flissige Konversionsmedium von der Medienvorlage zu
mindestens einer Dosiereinheit und von der
Dosiereinheit in dosierter Menge zu dem Zerstduber
gefiihrt wird und wobei die verbindenden Fluidleitungen
mit dem mindestens einen Zerstduber elektrisch leitend
verbunden sind,

Zerstduben des fliissigen Konversionsmediums in feine
Tropfchen,

Anlegen einer elektrischen Spannung zwischen dem
Zerstduber und der mindestens einen Oberfldche des
Substrats mittels einer Spannungsversorgung,
Aufsprithen des das Konversionsmedium aufweilsenden
Spriihnebels auf die mindestens eine Oberfldche des
Substrats, so dass das Konversionsmedium mit der
mindestens einen Oberfldche des Aluminium oder eine

Aluminiumlegierung aufweisenden Substrats chemisch
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reagiert und somit eine Konversionsschicht ausgebildet

wird. "

In der Entscheidung der Einspruchsabteilung wurde unter

anderem auf folgende Dokumente Bezug genommen:

D1 DE 26 23 604 Al (METALLGESELLSCHAFT AG) 23.
Dezember 1976 (1976-12-23)

D5 "Guide de sélection - Solutions
électrostatiques de mise en peinture
liquide"™, Veroffentlichung der Firma SAMES,
November 2005

D12 FR 2 856 079 Al (PECHINEY RHENALU [FR]) 17.
Dezember 2004 (2004-12-17)

Die Einspruchsabteilung befand unter anderem, dass der
Gegenstand der unabhédngigen Anspriche 1 (Verfahren) und
9 (Vorrichtung) in der erteilten Fassung ausgehend von
D1 keine erfinderische Tatigkeit beinhalte. Sie
entschied, dass die gednderte Fassung dieser Anspriche
gemal drittem Hilfsantrag vom 3. Januar 2017 den

Erfordernissen des EPU geniige.

Gegen diese Entscheidung legten sowohl die
Patentinhaberin als auch die Einsprechende Beschwerde

ein.

Die Patentinhaberin legte mit ihrer
Beschwerdebegriindung zundchst die Hilfsantrage I-V vor.
Sie ersetzte diese mit der Erwiderung der Beschwerde
der Einsprechenden durch Hilfsantrdge I-VIII

(18. Dezember 2017) und reichte mit ihrer Antwort auf
die vorlaufige Meinung der Kammer weiter geanderte
Hilfsantrage I-VI und VIII ein (16. Juli 2020). In der
mindlichen Verhandlung wurden neben dem Hauptantrag
(erteilte Fassung) lediglich die Hilfsantrage I-IV (vom
16. Juli 2020), VII (vom 18. Dezember 2017) und VIII
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(vom 16. Juli 2020) aufrechterhalten. Hilfsantrag VII
entspricht der von der Einspruchsabteilung

aufrechterhaltenen Fassung.

Die jeweils zusatzlichen Merkmale in Anspruch 1 sind

folgende:

Hilfsantrag I:

", wobel als Bestandteil im Konversionsmedium
Verbindungen zum Erzeugen der Konversionsschicht
herangezogen werden, die Zirkonium aufweisen. "

(anzufigen an das Ende des erteilten Anspruchs 1).

Hilfsantrag II:

"und das Substrat als Band aus Aluminium oder einer
Aluminiumlegierung ausgebildet ist, wobei der das
Konversionsmedium aufweisende Spriihnebel beidseitig auf
das Substrat gespriiht wird. "

(anzufigen an das Ende von Anspruch 1 des

Hilfsantrags I).

Hilfsantrag IITI:

"und zum beidseitigen Aufbringen des Konversionsmediums
(2) auf das Substrat zwel Zerstduber (8, 8') verwendet
werden. "

(anzufigen an das Ende von Anspruch 1 des

Hilfsantrags ITI).

Hilfsantrag IV:

"und zum beidseitigen Aufbringen des Konversionsmediums
(2) auf das Substrat mehr als zwel Zerstduber (8, 8'")
vorgesehen sind. "

(anzufigen an das Ende von Anspruch 1 des

Hilfsantrags ITI).
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Hilfsantrag VII:

", das Substrat als Band aus Aluminium oder einer
Aluminiumlegierung ausgebildet ist und die Menge des
auf die mindestens eine Oberfldche des Substrats
gespriihten Konversionsmediums liberwacht wird. "

(anzufigen an das Ende des erteilten Anspruchs 1).

Hilfsantrag VIII:

", wobel als Bestandteil im Konversionsmedium
Verbindungen zum Erzeugen der Konversionsschicht
herangezogen werden, die Zirkonium aufweisen. "
(anzufigen an das Ende von Anspruch 1 des Hilfsantrags
VII).

Die wesentlichen Argumente der Patentinhaberin in Bezug
auf den Hauptantrag konnen wie folgt zusammengefasst

werden:

D1 kann als nachstliegender Stand der Technik angesehen
werden. Das gemal Hauptantrag beanspruchte Verfahren
unterscheidet sich von D1 darin, dass das
Konversionsmedium von einer Medienvorlage zu einer
Dosiereinheit und von der Dosiereinheit in dosierter
Menge zum Zerstauber gefihrt wird, d.h. die
Medienvorlage und die Dosiereinheit sind separate
Einheiten. Dieses Merkmal bewirkt eine gleichbleibende
Dosierung des Konversionsmediums unabhangig von der
Medienvorlage (Absatz [0023] des Streitpatents). Ein
weiterer Unterschied liegt darin, dass anspruchsgeméal
die Fluidleitungen mit dem mindestens einen Zerstduber
elektrisch leitend verbunden sind, wodurch erreicht
wird, dass das Konversionsmedium lber einen langeren
Zeitraum aufgeladen und so die Ausbildung des
Sprihnebels positiv beeinflusst wird (Absatz [0018] des
Streitpatents).
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Die genannten Unterschiede bewirken zusammen einen
synergistischen Effekt, namlich einen genaueren
Schichtdickenauftrag des Konversionsmediums. Die
technische Aufgabe ist somit das Bereitstellen eines
Verfahrens, das einen verbesserten Schichtauftrag
erlaubt (Absatz [0010]).

Ausgehend von D1 hatte der Fachmann keine Veranlassung,
zur LOsung dieser Aufgabe den Katalog D5 heranzuziehen,
da D1 andere Vorrichtungen nennt und gerade nicht auf
D5 verweist. D5 erwahnt keine Eignung der Vorrichtungen
fir Konversionsmedien, sondern bezieht sich vielmehr
auf das Aufbringen von Farben, welche nicht mit den als
Konversionsmedium verwendeten wassrigen, sauren,
niedrig-viskosen Reaktionsldsungen vergleichbar sind.
Ferner ware eine mehrfache Auswahl und Kombination
innerhalb des Katalogs D5 ndétig, um zu den

unterscheidenden Merkmalen in Kombination zu gelangen.

Daher ist nach Auffassung der Patentinhaberin eine

erfinderische Tatigkeit anzuerkennen.

Im Hinblick auf die Hilfsantrage hat die
Patentinhaberin insbesondere die folgenden zusatzlichen

Argumente vorgebracht:

Gemal Hilfsantrag I liegt Zirkonium als Bestandteil des
Konversionsmediums vor. Zirkonium wird in D1 nicht
genannt. Dieses Merkmal stellt somit einen zusatzlichen
Unterschied gegeniiber D1 dar. Der Fachmann hatte keine
Veranlassung, das Dokument D12 heranzuziehen, da sich
dieses Dokument auf Plasmaverfahren bezieht und somit
fur elektrostatisches Beschichten nicht relevant ist.
Ferner beschreibt D12 andersartige Konversionsmedien,
die insbesondere nicht den in D1 geforderten Anteil an

kolloidaler Kieselsaure aufweisen, so dass der Fachmann
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dessen Lehre nicht mit der Lehre der Entgegenhaltung D1
verbinden wirde. Auch wird in D12 Zirkonium nur als
eine von mehreren Moglichkeiten genannt, d.h. es ware
eine Auswahl ndétig. Daher wird auch dieses weitere
unterscheidende Merkmal, namlich das Vorliegen von

Zirkonium, vom Stand der Technik nicht nahegelegt.

Hilfsantrag II bezieht sich auf Verfahren, die
zusatzlich auf das beidseitige Beschichten beschrankt
sind. Auch dieses Merkmal ist aus D1 nicht bekannt und
ergibt sich auch nicht in naheliegender Weise aus D1
oder D5. Die Notwendigkeit, ein weiteres Dokument
hinzuzuziehen, unterstreicht das Vorliegen einer

erfinderischen Tatigkeit.

Dies gilt auch fir die zusdtzlichen Merkmale in den

Hilfsantrdagen III und IV, in denen das Verfahren gemal
Hilfsantrag II dadurch weiter eingeschrankt wurde, dass
zum beidseitigen Aufbringen des Konversionsmediums zweil

bzw. mehr als zwei Zerstaduber vorgesehen sind.

Gemal Hilfsantrag VII wird die Menge des auf die
mindestens eine Oberfldche des Substrats gesprihten
Konversionsmediums lberwacht, d.h. die Menge an
Konversionsmedium, die tatsdchlich die Oberfldche des
Substrats erreicht. Dieses Merkmal ist somit im Sinn
einer Bestimmung des Nassfilms zu verstehen. Dieses
Merkmal stellt einen weiteren Unterschied gegeniiber D1
dar. Es bewirkt, dass der Schichtdickenauftrag iUber
Anderungen eines Prozessparameters wahrend des
Prozesses korrigiert werden kann. Somit wird durch
Zusammenwirken dieses Merkmals mit den in Bezug auf den
Hauptantrag genannten weiteren unterscheidenden
Merkmalen ein besonders gleichmaBiger Schichtauftrag

erzielt.



XT.

-7 - T 1207/17

Die technische Aufgabe ist folglich das Bereitstellen
eines verbesserten Verfahrens, bei welchem eine
Konversionsschicht mit hoher Genauigkeit auf einem
Aluminiumsubstrat aufgebracht werden kann und der
Schichtdickenauftrag iiber Anderungen eines
Prozessparameters wahrend des Prozesses korrigiert

werden kann.

Der Fachmann findet im Stand der Technik keinen
Hinweis, den Nassfilm bei einem elektrostatischen

Beschichtungsverfahren zu Uberwachen.

Hilfsantrag VIII definiert zudem, dass Zirkonium
Bestandteil des Konversionsmediums ist. Im Stand der
Technik wird kein Verfahren speziell zum Bestimmen des
Auftrags an zirkoniumhaltigem Konversionsmedium

beschrieben, so dass dies auch nicht naheliegt.

Die Einsprechende argumentierte in ihrer
Beschwerdebegrindung unter anderem, dass der Gegenstand
von Anspruch 1 des Streitpatents ausgehend von D1 als
nachstliegendem Stand der Technik nicht erfinderisch
sei, da der Fachmann geeignete kommerzielle
Vorrichtungen flr das in D1 beschriebene Verfahren
auswahlen wirde, dafir den Katalog D5 heranziehen, in
naheliegender Weise den Zerstauber vom Typ "PPH 308"
als geeignet erkennen und diesen in der Konfiguration

flir wasserbasierte Systeme verwenden wlrde.

In den Hilfsantragen werden nach Auffassung der
Einsprechenden lediglich zusatzliche Merkmale
angereiht, die nicht mit den vorhandenen Merkmalen zu
einem gemeinsamen Effekt zusammenwirken, sondern andere
Teilaufgaben betreffen. Diese zusatzlichen Merkmale
sind als solche bekannt und begriinden daher keine

erfinderische Tatigkeit.
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XII. Die Beschwerdefilhrerin 2 (Patentinhaberin) beantragte,
die angefochtene Entscheidung aufzuheben und den
Einspruch zurlckzuweisen (Hauptantrag), hilfsweise das
Patent in gednderter Form auf der Grundlage eines der
Hilfsantrdage I bis IV und VIII, eingereicht mit
Schreiben vom 16. Juli 2020, oder gemal Hilfsantrag
VII, eingereicht mit der Beschwerdeerwiderung,

aufrechtzuerhalten.

Die Beschwerdefilhrerin 1 (Einsprechende) beantragte die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den

Widerruf des Patents.

Entscheidungsgrunde

1. Ausfihrungen zur Frage der Neuheit ertbrigen sich, da
die Kammer aus den untenstehenden Grinden zu dem
Ergebnis kommt, dass die jeweils in Anspruch 1
beanspruchten Verfahren auf keiner erfinderischen

Tatigkeit beruhen.

2. Die Entscheidung Uber die Zuladssigkeit der Hilfsantrage
ins Beschwerdeverfahren kann dahinstehen, da die

Antrage aus sachlichen Grinden nicht gewahrbar sind.
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Hauptantrag
3. Erfinderische Tatigkeit
3.1 Das Streitpatent bezieht sich auf ein Verfahren zum

Erzeugen einer Konversionsschicht auf einer Oberflache
eines Aluminium oder eine Aluminiumlegierung

aufweisenden Substrats (Absatz [0001]).

3.2 Derartige Verfahren unter Verwendung einer
elektrostatischen Applikation werden in D1 (Beispiel 4)
beschrieben. Im Einklang mit der Auffassung der
Einspruchsabteilung und der Patentinhaberin ist somit

D1 als nachstliegender Stand der Technik anzusehen.

3.3 Es war unstreitig, dass die in D1 verwendeten,
wassrigen sauren Reaktionsldsungen (Seite 2, mittlerer
Absatz) als Konversionsmedium angesehen werden konnen.
D1 beschreibt das Aufbringen des flissigen
Konversionsmediums auf ein Aluminiumsubstrat durch
elektrostatisches Zerstauben (Beispiel 4; Seite 4, 2.
Absatz - Seite 5, 2. Absatz und Figur 1).

Die in der Figur 1 von Dl gezeigte Spritzpistole weist
eine Schlauchleitung fir die Zufuhr von
Konversionsmedium auf. Diese ist unweigerlich mit einer
- nicht gezeigten - Medienvorlage verbunden. Ferner
nennt D1 eine bestimmte Fdrdermenge des
Konversionsmediums (50 ml/min in Beispiel 4) und
erwahnt explizit eine Regulierung der ausgelieferten
Menge (Seite 6, erster vollstandiger Absatz). Dies
bedeutet, dass das Konversionsmedium in dosierter Menge
dem Zerstauber zugefiihrt wird, so dass auch eine

Dosiereinheit vorhanden sein muss.
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Aus D1 geht jedoch nicht hervor, ob die - implizit
vorhandene - Dosiereinheit als eine separate Einheit
konfiguriert ist. Auch eine andere Konfiguration ist
grundsatzlich méglich, wie das Ausfilthren von
Medienvorlage und Dosiereinheit als eine Einheit (z.B.

Druckgefal) .

Anspruch 1 des Streitpatents definiert Schritte des
Zufihrens von der Medienvorlage zur Dosiereinheit sowie
von der Dosiereinheit in dosierter Menge zum
Zerstauber, was als eine Abfolge separater Schritte zu
verstehen ist. Da der Anspruch diesbeziiglich klar ist,
ergibt sich auch im Hinblick auf Absatz [0031] der
Beschreibung (Integrieren der Dosiereinheit in den
Zerstauber) keine andere Auslegung. Ohne Kenntnis, wie
die Dosiereinheit in D1 konfiguriert ist, lasst sich D1
die genannte Schrittabfolge nicht unmittelbar
entnehmen. Ein Unterschied ist somit darin zu sehen,
dass das - auch in D1 gegebene - Zufihren des
Konversionsmediums in dosierter Menge zum Zerstauber
Schritte des Zufiuhrens von der Medienvorlage zur
Dosiereinheit sowie von der Dosiereinheit zum

Zerstauber umfasst.

Das beanspruchte Verfahren unterscheidet sich von D1
ferner darin, dass die Fluidleitungen elektrisch
leitend mit dem Zerstauber verbunden sind, wie auch wvon

der Einsprechenden anerkannt.

Die Patentinhaberin macht ein synergistisches
Zusammenwirken dieser Unterschiede geltend, welches aus
ihrer Sicht in einem verbesserten Schichtauftrag
resultiert, im Sinn von Absatz [0010] des
Streitpatents. Sie verweist insbesondere auf die
Absatze [0018] und [0023].
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Ein synergistischer Effekt liegt dann vor, wenn die
Wirkung, die insgesamt durch die Merkmale erreicht
wird, lUber die Summe der durch jedes einzelne Merkmal
erreichbaren Wirkung hinausgeht (T 926/11, Griinde 3.4.3
und dort genannte Rechtsprechung). Das Streitpatent
liefert jedoch keinen Anhaltspunkt fir ein derartiges,
sich verstarkendes Zusammenwirken der genannten
Unterschiede (Punkt 3.4). Ein solches Zusammenwirken
geht insbesondere nicht aus den Absdtzen [0018] und
[0023] hervor, die sich nur auf jeweils einen der
genannten Unterschiede beziehen. Auch die
Patentinhaberin stitzt sich lediglich darauf, dass die
genannten Unterschiede ihrer Auffassung nach jeweils
einen verbesserten Schichtauftrag bewirken und somit
demselben Zweck dienen. Sie zeigt aber keine lber die

Summe der Einzelbeitrdge hinausgehende Wirkung auf.

Daher sind fir die genannten Unterschiede (Punkt 3.4)

separate Teilaufgaben zu formulieren.

Erste Teilaufgabe

Die erste Teilaufgabe ist in Bezug darauf zu
formulieren, dass das Zufiithren des Konversionsmediums
in dosierter Menge zum Zerstauber Schritte des
Zufihrens von der Medienvorlage zur Dosiereinheit sowie

von der Dosiereinheit zum Zerstauber umfasst.

Aus Sicht der Patentinhaberin wird hierdurch eine
bessere Steuerung des Schichtdickenauftrags erzielt
(Absatz [0023] des Streitpatents). Sie argumentiert
insbesondere, dass eine separat angeordnete
Dosiereinheit eine gleichbleibende Dosierung des
Konversionsmediums unabhangig von der Medienvorlage

ermdglicht und ein Tauschen des Mediums erleichtert,
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was insbesondere bei der Beschichtung grolflédchiger

Substrate wie Alumininumbandern vorteilhaft sei.

Auch gemal D1 ist, wie bereits ausgefihrt (Punkt 3.3),
eine Regulierung der ausgelieferten Menge an
Konversionsmedium moglich und es wird eine definierte
Fordermenge des Konversionsmediums eingestellt. Es
wurde nicht iUberzeugend dargelegt, dass eine
dariberhinausgehende Verbesserung des
Schichtdickenauftrags allein durch die Wahl der
Schrittfolge bei dem Zufiihren des Konversionsmediums in
dosierter Menge zum Zerstauber erhalten wird, und nicht
etwa von der Ausgestaltung der verwendeten
Vorrichtungen bestimmt wird. Dies gilt auch fir etwaige
praktische Vorteile bei der Handhabung. Die
Ausgestaltung der verwendeten Vorrichtungen wird im

vorliegenden Anspruch nicht definiert.

Die zugehdrige technische Teilaufgabe ist somit
lediglich das Bereitstellen einer Alternative, im Sinn
der Wahl einer geeigneten Schrittabfolge fir das aus D1

bekannte Verfahren.

Als Losung der Aufgabe wird das beanspruchte Verfahren
vorgeschlagen, gemaB welchem die mit dem Zufihren des
Konversionsmediums in dosierter Menge zum Zerstauber
verbundene Schrittfolge das Zufihren von der
Medienvorlage zur Dosiereinheit sowie von der

Dosiereinheit zum Zerstdauber umfasst.

Die Kammer hat keine Zweifel, dass die genannte
Teilaufgabe durch das beanspruchte Verfahren geldst

wird.

Der Fachmann, der das aus Dl bekannte Verfahren

umsetzt, muss unweigerlich festlegen, mittels welcher
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Schrittfolge das Konversionsmedium in dosierter Menge
dem Zerstauber zugefihrt wird. Das Zufihren von der
Medienvorlage zu einer Dosiereinheit und von dort in
dosierter Menge zum Zerstduber, entsprechend einer
Anordnung der Dosiereinheit als separate Einheit
zwischen Medienvorlage und Zerstduber, ist eine wvon
wenigen beliebigen Moglichkeiten, aus denen der
Fachmann wahlen kann, und stellt bereits aus diesem

Grund eine naheliegende Alternative dar.

Ferner entspricht diese dem in D5 auf Seite 105 unten
gezeigten Installationsschema. D5 ist der Katalog eines
Anbieters elektrostatischer Spritzvorrichtungen, den
der Fachmann aus den im Hinblick auf die zweite
Teilaufgabe ausgefihrten Grinden (Punkt 3.9.7)
heranziehen wiirde. GemaB dem in D5 auf Seite 105 unten
gezeigten Installationsschema fir z.B. den
Zerstaubertyp "PPH 308" (vgl. Punkt 3.9.9) wird
wassriges Medium (FuBnote zu (A)) ausgehend von einer
Medienvorlage (A) Uber eine mit einer Pumpe
ausgeriistete Einheit "CPH" (D) und einen
Durchflussmesser (F) dem elektrostatischen Zerstauber
zugefihrt. Die Pumpe erlaubt eine Regulierung des
Durchflusses (Seite 104) und ist somit als
Dosiereinheit anzusehen. Diesem Verstandnis steht nicht
entgegen, dass das Streitpatent im Ausfiihrungsbeispiel
eine Pumpe zusédtzlich zu den Dosiereinheiten nennt
(Absatz [0042]), da der vorliegende Anspruch auf keine
bestimmte Ausgestaltung der Dosiereinheit beschrankt
ist. Der Fachmann entnimmt D5, dass das genannte
Installationsschema geeignet ist, um die Zufuhr eines
Mediums in dosierter Menge zu einem Zerstauber zu

realisieren.

Daher wiurde der Fachmann, der das aus D1 bekannte

Verfahren umsetzt, ohne erfinderisches Zutun die
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genannte Schrittabfolge, gemal welcher das
Konversionsmedium von der Medienvorlage zur
Dosiereinheit sowie von der Dosiereinheit zum

Zerstauber gefihrt wird, wahlen.

Zweite Teilaufgabe

Die zweite Teilaufgabe ist in Bezug darauf zu
formulieren, dass die Fluidleitungen elektrisch leitend

mit dem Zerstauber verbunden sind.

Die Patentinhaberin macht auch hier eine Verbesserung
des Schichtauftrags geltend (Absatz [0010] des
Streitpatents).

Es liegen keine Nachweise dafiir vor, dass die Tatsache,
dass die Fluidleitungen elektrisch leitend mit dem
Zerstauber verbunden sind, zu einem verbesserten

Schichtauftrag fihrt.

GemadR den Ausfihrungen der Patentinhaberin bewirkt
dieser Unterschied, dass das Konversionsmedium iber
einen langeren Zeitraum aufgeladen und so die
Ausbildung des Sprihnebels positiv beeinflusst wird
(Absatze [0015] und [0018] des Streitpatents).

Selbst wenn die zweite Teilaufgabe zugunsten der
Patentinhaberin darin gesehen wird, ein Verfahren
bereitzustellen, das eine Verbesserung des
Schichtauftrags erlaubt, beinhaltet dies aus folgenden

Grinden keine erfinderische Tatigkeit:

Der Fachmann wird durch D1 angeleitet, bekannte
elektrostatische Beschichtungsvorrichtungen zu

verwenden (Seite 4, zweiter Absatz).
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Die Argumente der Patentinhaberin, warum der Fachmann
ausgehend von D1 den Katalog D5 nicht heranziehen

wirde, vermdgen nicht zu idberzeugen.

So verweist D1 zwar insbesondere auf
Beschichtungsvorrichtungen der Firma Ransburg Co.
(Seite 4, zweiter Absatz), dies ist jedoch lediglich
als beispielhafte Angabe einer moglichen Bezugsquelle
zu verstehen, genau wie die Angabe moglicher
Zerstaubertypen in D1 beispielhaft ist. Aus der
Vielzahl der als geeignet genannten Vorrichtungen
ergibt sich gerade nicht, dass eine bestimmte
Ausfihrung des Zerstaubers fir das in D1 beschriebene
Verfahren, d.h. fir saure wadssrige Kieselsdure-haltige
Losungen, notwendig ware. Insbesondere ergeben sich
keine besonderen Anforderungen in Bezug auf die
Viskositadt und den pH-Wert des Konversionsmediums. Auch
im Streitpatent selbst werden weder diese Eigenschaften
des Konversionsmediums angegeben, noch entsprechende
Anforderungen an den zu verwendenden Zerstauber

abgeleitet.

Der Fachmann entnimmt der Entgegenhaltung D1 vielmehr,
dass Ubliche kommerzielle elektrostatische

Beschichtungsvorrichtungen verwendet werden kdnnen.

D5 ist ein Katalog, der kommerziell erhaltliche
Vorrichtungen fir elektrostatisches Beschichten zeigt.
Zwar wird in D5 die Anwendung fir Farben beschrieben
(Titelseite). Hiermit wird jedoch lediglich eine
verbreitete Anwendung genannt und andere Anwendungen
nicht ausgeschlossen. Da D1, wie angegeben,
ausdricklich auf bekannte elektrostatische
Beschichtungsvorrichtungen im Allgemeinen Bezug nimmt,
ist es nicht entscheidend, ob D5 explizit die Eignung

fir Konversionsmedien erwahnt.
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Der Fachmann wirde auf der Suche nach elektrostatischen
Beschichtungsvorrichtungen fir das in D1 beschriebene

Verfahren somit den Katalog D5 heranziehen.

Der Fachmann wirde D5 (Seite 13, unterer Teil, linke
Spalte) entnehmen, dass es fir die gemal D1 zu
verwendenden wassrigen, d.h. leitfdhigen, Medien zweil
Mbéglichkeiten gibt, die elektrostatische Aufladung zu
realisieren, namlich vor dem Zerstauben ("charge
interne”™) und nach dem Zerstauben ("charge externe™).
D5 beschreibt auch die jeweiligen Vor- und Nachteile,
wobei im Fall der Aufladung vor dem Zerstauben eine
stabile Aufladung und somit ein gleichméRiges
Beschichtungsergebnis erzielt wird (Seite 13, unterer
Teil, linke Spalte).

Der Fachmann, der ausgehend von D1 mit der Aufgabe
befasst ist, ein Verfahren bereitzustellen, das eine
Verbesserung des Schichtauftrags erlaubt, wirde somit
in naheliegender Weise einen Zerstauber vom Typ "charge
interne" verwenden, in Erwartung eines gleichmaBigen
Beschichtungsergebnisses. Bel diesem Zerstiubertyp sind
die das wassrige und damit leitfahige Konversionsmedium
fiuhrenden Fluidleitungen unweigerlich elektrisch
leitend mit dem Zerstauber verbunden (Seite 13, unterer
Teil, linke Spalte).

Dies ist auch fir den Zerstaubertyp "PPH 308"
dargestellt (Seite 62, zweitunterste Abbildung; Seite
105 unten, Variante flr wdssrige Medien (FuBnote zu
(A)). Dieser Zerstaubertyp sticht besonders hervor, da
er als einziger als geeignet fir Bandbeschichtungen
beschrieben wird (Seite 18, Tabelle, unterste Reihe;
Seite 58, linke Spalte, letzte Zeile der Aufzahlung)

und in einer Ausfihrung mit Innenaufladung fir wassrige
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Medien geeignet ist (Typ "charge interne (B.E.), Seite
61) .

3.10 Daher beinhaltet das in Anspruch 1 definierte Verfahren

keine erfinderische Tatigkeit (Artikel 100 a) EPU in
Verbindung mit Artikel 56 EPU).

Hilfsantrag I
4. Erfinderische Tatigkeit
4.1 Anspruch 1 definiert nun zudem, dass als Bestandteil im

Konversionsmedium Verbindungen zum Erzeugen der

Konversionsschicht herangezogen werden, die Zirkonium

aufweisen.
4.2 D1 bleibt nachstliegender Stand der Technik.
4.3 Es war unstreitig, dass D1 Zirkonium nicht als

Bestandteil des Konversionsmediums erwahnt.

4.4 Das Streitpatent nennt Zirkonium in einer Aufzahlung
moglicher Bestandteile des Konversionsmediums (Absatz
[0028]). Aus dem Streitpatent ist kein Zusammenwirken
des Vorhandenseins von Zirkonium mit einem der bereits
in Bezug auf den Hauptantrag betrachteten
unterscheidenden Merkmalen ersichtlich. Daher ist eine

weitere Teilaufgabe zu formulieren.

4.5 Das Streitpatent gibt auch keinen Anhaltspunkt dafir,
dass das Vorhandensein von Zirkonium im Vergleich zu

anderen moglichen Metallen einen technischen Effekt
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bewirkt (Absatz [0028]). Dies wurde auch von der
Patentinhaberin selbst eingerdaumt. Von der
Patentinhaberin in der miindlichen Verhandlung erstmals
behauptete, aber nicht nachgewiesene Vorteile im
Hinblick auf die Auswahl von Zirkonium kdénnen daher
keine Bericksichtigung finden. Somit ist die zugehdrige
Teilaufgabe lediglich das Bereitstellen eines

alternativen Verfahrens.

Diese Aufgabe wird durch das beanspruchte Verfahren
geldst, in welchem als Bestandteil des
Konversionsmediums Verbindungen zum Erzeugen der
Konversionsschicht herangezogen werden, die Zirkonium

aufweisen.

D12 nennt Zirkonium als mdglichen Bestandteil von

Konversionslosungen (Seite 4, Zeilen 3-10).

Die Patentinhaberin argumentierte, dass der Fachmann
D12 nicht heranziehen wiirde, da sich D12 auf ein
Plasmaverfahren bezieht und weder elektrostatisches
Beschichten, noch den gemd&R D1 wesentlichen Anteil von

1-20 g/L kolloidaler Kieselsdure beschreibt.

Diesen Argumenten kann nicht gefolgt werden. D1 lehrt
vielmehr, dass die - gemaB Dl wesentliche - kolloidale
Kieselsdure tublichen chemischen Uberzugsldsungen zur
Bildung von Konversionsiberziigen zugesetzt werden kann
(Seite 2, zweiter Absatz - Seite 3, letzte Zeile). Die
Aufzahlungen geeigneter Metalle in dem die Seiten 2 und
3 verbindenden Absatz sind dabei lediglich beispielhaft
("wie"™, "oder dhnlichen", "beispielsweise"). D1
verlangt auch keine besondere Eignung fir

elektrostatisches Beschichten.
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Der Fachmann wirde ausgehend von D1 somit Alternativen
in Betracht ziehen und zur Losung der genannten Aufgabe
beispielsweise D12 heranziehen, das sich ebenfalls mit
dem Aufbringen von Konversionsschichten auf Aluminium
befasst. Dabei ist es unerheblich, dass D12 ein
Plasmaverfahren zum Vorbehandeln des Aluminiumsubstrats
beschreibt. Die in D12 verwendeten LOsungen sind als
ibliche Konversionsldsungen anzusehen, die sich zudem

fir Sprihverfahren eignen (Anspruch 4).

Die Patentinhaberin argumentierte ferner, dass der
Fachmann keine Veranlassung hatte, aus allen in D12

genannten Moglichkeiten gerade Zirkonium auszuwahlen.

Im vorliegenden Fall ist die Auswahl von Zirkonium
jedoch willkirlich (vgl. Punkt 4.5). Eine willkirliche
Auswahl aus einer Fille mdéglicher Lésungen ist nicht
erfinderisch (T 939/92, ABl. 1996, 309, =zitiert in
Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europaischen
Patentamts, 9. Auflage 2019, I1.D.9.19.8).

Daher und unter Bericksichtigung der in Bezug auf den
Hauptantrag angefuhrten Griunde beruht das beanspruchte
Verfahren auf keiner erfinderischen Tatigkeit (Artikel
56 EPU) .

Somit eribrigen sich Ausfihrungen zu weiteren von der
Einsprechenden genannten Dokumenten und deren

Zulassigkeit ins Beschwerdeverfahren.
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Hilfsantrage II-IV

6. Erfinderische Tatigkeit

6.1 Anspruch 1 von Hilfsantrag II definiert im Vergleich zu
Hilfsantrag I nun zudem, dass das Substrat als Band aus
Aluminium oder einer Aluminiumlegierung ausgebildet
ist, wobeili der das Konversionsmedium aufweisende
Sprihnebel beidseitig auf das Substrat gespriht wird.
Gemal den Hilfsantragen III und IV sind hierfir zweil

bzw. mehr als zwei Zerstauber vorgesehen.

6.2 D1 bleibt nachstliegender Stand der Technik. Auch in DI
ist das Substrat als Aluminiumband ausgebildet
(Beispiel 4 und Figur 1). Es wird jedoch nicht
ausdricklich gesagt, dass der Sprithnebel beidseitig

aufgespriht wird.

6.3 Wie auch in der angefochtenen Entscheidung ausgefihrt
(Punkt 5.3), gehdrt es zum allgemeinen Fachwissen, dass
eine Behandlung mit Konversionsmedien im Allgemeinen
beidseitig erfolgen muss, um einen vollstdndigen
Korrosionsschutz zu erzielen. Es gibt keinen Grund, das
in D1 beschriebene Verfahren als ausschlieBlich flir ein
einseitiges Beschichten geeignet anzusehen, und fir
beidseitiges Beschichten z.B. auf ein Tauchverfahren
zurickzugreifen, zumal dieses in D1 als herkdmmlich und
nachteilig beschrieben wird (D1, die Seiten 1-2

verbindender Absatz).

Ferner lehrt D1 ausdriicklich, die Anzahl der
Spritzpistolen bei Bedarf zu erhdhen (Seite 5, Zeilen
1-2).

6.4 Der Fachmann, der einen vollstandigen Schutz des Bandes

anstrebt, wirde das Band unweigerlich beidseitig
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beschichten, d.h. den Sprihnebel beidseitig aufsprihen.
Er wirde ferner je nach Bedarf zwei oder mehr als zwei

Zerstauber dafir vorsehen.

6.5 Daher und unter Beriicksichtigung der in Bezug auf
Hilfsantrag I angefihrten Grinde beinhaltet das
Verfahren gemadl dem jeweiligen Anspruch 1 der
Hilfsantrdge II-IV keine erfinderische Tatigkeit
(Artikel 56 EPU).

Hilfsantrag VII

7. Erfinderische Tatigkeit

7.1 Anspruch 1 definiert im Vergleich zum Hauptantrag nun
zudem, dass das Substrat als Band aus Aluminium oder
einer Aluminiumlegierung ausgebildet ist und die Menge
des auf die mindestens eine Oberfldche des Substrats

gesprihten Konversionsmediums iUberwacht wird.

7.2 Zugunsten der Patentinhaberin und im Einklang mit der
angefochtenen Entscheidung wird der Anspruch
dahingehend ausgelegt, dass das Konversionsmedium nicht
nur in dosierter Menge dem Zerstauber zugefiuhrt wird,
sondern eine zusatzliche Uberwachung erfolgt, welche
die Menge an Konversionsmedium erfasst, die die
Substratoberflache erreicht. Dies schlieBt als eine
Moglichkeit eine Bestimmung der Schichtdicke ein. Fir
eine engere Auslegung in dem Sinn, dass die Uberwachung
speziell am Nassfilm zu erfolgen hat, gibt es weder im
Anspruchswortlaut noch im Streitpatent (Absatze [0022],
[0023] und [0036]) eine Grundlage.
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D1 bleibt nachstliegender Stand der Technik. Auch in DI
ist das Substrat als Aluminiumband ausgebildet
(Beispiel 4 und Figur 1). Ein gegeniilber dem Hauptantrag
zusadtzliches unterscheidendes Merkmal ist somit im
genannten Uberwachen der Menge des auf die mindestens
eine Oberfldche des Substrats gesprihten

Konversionsmediums zu sehen.

Nach den Ausfihrungen der Patentinhaberin liegt die
technische Aufgabe nun darin, ein Verfahren
bereitzustellen, bei dem die Konversionsschicht mit
hoher Genauigkeit auf einem Aluminiumsubstrat
aufgebracht werden kann und der Schichtdickenauftrag
Uber Anderungen eines Prozessparameters wahrend des
Prozesses korrigiert werden kann (Absatze [0022],
[0036] des Streitpatents).

Diese Aufgabe ist als unabhédngige Teilaufgabe zu sehen,
da es keinen Anhaltspunkt dafir gibt, dass durch das
Uberwachen eine uber dessen Einzelbeitrag hinausgehende
Wirkung erzielt wirde (vgl. die entsprechenden

Ausfihrungen zum Hauptantrag, Punkt 3.6).

Die Uberwachung ermdéglicht dem Fachmann lediglich, zu
erkennen, wann ein Eingreifen in den Verfahrensablauf
notwendig ist, beinhaltet jedoch kein solches
Eingreifen in den Verfahrensablauf. Auch wenn die zu
l6sende Teilaufgabe zugunsten der Patentinhaberin
dennoch als Bereitstellen eines im Sinn ihrer
Ausfuhrungen (Punkt 7.4) verbesserten Verfahrens
gesehen wird, ist die vorgeschlagene Ldsung

naheliegend, wie im Weiteren ausgefihrt.

Zur Loésung der genannten Teilaufgabe wird das

beanspruchte Verfahren vorgeschlagen, bei welchem die
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Menge des auf die mindestens eine Oberflache des

Substrats gesprihten Konversionsmediums iberwacht wird.

Es ist jedoch allgemeines Fachwissen, bei einem
technischen Prozess zu iUberwachen, ob das gewlinschte
Resultat erzielt wird, um bei Abweichungen eingreifen

zu konnen.

So wird im Streitpatent selbst beschrieben, dass beim
Aufbringen eines Konversionsmediums auf ein
Aluminiumsubstrat durch herkémmlichen Walzenauftrag der
Schichtdickenauftrag wdhrend des Verfahrens tlberwacht
werden muss, und die Prozessparameter wahrend des
Verfahrens angepasst werden miissen, wenn beispielsweise
die Istdicke der Konversionsschicht zu stark von der
Solldicke der Konversionsschicht abweicht (Absatze
[0003] und insbesondere [0004]). Ferner wird zur
Durchfilhrung des erfindungsgemdBen Uberwachens
lediglich pauschal auf "Wirbelstromverfahren,
Ultraschallverfahren, optische Verfahren oder auch
Oberflachenwiderstandsmessungen" verwiesen (Absatz
[0022]) und damit vorausgesetzt, dass dem Fachmann

geeignete Verfahren fir die Uberwachung geldufig sind.

Ausgehend von D1 wa@re es daher eine ibliche
Vorgehensweise fur den Fachmann, der mit der Aufgabe
befasst ist, zu ermdglichen, dass die
Konversionsschicht mit hoher Genauigkeit auf einem
Aluminiumsubstrat aufgebracht und der
Schichtdickenauftrag wéhrend des Prozesses korrigiert
werden kann, die Menge des auf die mindestens eine
Oberfléache des Substrats gesprihten Konversionsmediums
zu Uberwachen, zumal ihm geeignete Verfahren zur

Verfiugung stehen.
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7.10 Aus diesen Grinden und im Lichte der Ausfihrungen zum
Hauptantrag (Punkt 3.) beinhaltet das beanspruchte

Verfahren keine erfinderische Tatigkeit.

Hilfsantrag VIII

8. Erfinderische Tatigkeit

8.1 In Anspruch 1 wird im Vergleich zu Hilfsantrag VII
zusatzlich definiert, dass als Bestandteil im
Konversionsmedium Verbindungen zum Erzeugen der
Konversionsschicht herangezogen werden, die Zirkonium

aufweisen, entsprechend Hilfsantrag I.

8.2 Daher wird auf die in Bezug auf die Hilfsantrage I und
VII angefiihrten Begrindungen verwiesen. Im Folgenden
ist lediglich zu prifen, ob diese Begriindungen vor dem
Hintergrund der Argumentation der Patentinhaberin zu
modifizieren sind, dass der Fachmann im Stand der
Technik keinen Hinweis findet, die Menge an Zirkonium-

haltigem Konversionsmedium zu idberwachen.

8.3 Jedoch bleibt das Merkmal beziglich des Uberwachens der
aufgesprithten Menge an Konversionsmedium allgemein
formuliert. Da das Konversionsmedium neben den
Zirkoniumverbindungen beliebige weitere Bestandteile
enthalten kann, ist es je nach gewdhlter
Zusammensetzung des Konversionsmediums nicht zwingend
notig, speziell die Menge an Zirkonium zu idberwachen.
Es gibt auch keinen Hinweis, dass die bekannten
Verfahren nicht mehr anwendbar waren, sobald

Zirkoniumverbindungen vorhanden sind.

8.4 Daher gibt es keinen Grund, die Beurteilung der

erfinderischen Tatigkeit zu modifizieren, und die im
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Hinblick auf die Hilfsantrage I und VII angefihrten

Begrindungen gelten in Kombination.
8.5 Ungeachtet der Frage, ob das beanspruchte Verfahren
direkt und unmittelbar aus der urspringlichen Anmeldung

hervorgeht, beruht es somit jedenfalls auf keiner

erfinderischen Tatigkeit (Artikel 56 EPU).

Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das Patent wird widerrufen.
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