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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

Die Beschwerdefiilhrerin (Patentinhaberin) hat gegen die
Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das
europaische Patent Nr. 1 931 480 widerrufen wurde,

form- und fristgerecht Beschwerde eingelegt.

Im Einspruchsverfahren hatte die Beschwerdegegnerin
(Einsprechende) Artikel 100 a) EPU (mangelnde

erfinderische Tatigkeit) als Einspruchsgrund angefihrt.

Die Einspruchsabteilung entschied, dass es dem
Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrages an einer
erfinderischen Tadtigkeit gegeniiber der Lehre der El1
(WO97/14508 Al) als nadchstliegendem Stand der Technik
in Verbindung mit der Lehre von E2 (DE 44 46 089 Al)
oder von E5 (WO096/00131 Al) fehlt. Den einzigen im
Einspruchsverfahren zur Entscheidung gestellten
Hilfsantrag befand die Einspruchsabteilung als

unzulédssig erweitert.

Die Beschwerdefiihrerin beantragt

die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung

und

die Aufrechterhaltung des Patents in gednderter
Fassung auf Basis des mit der Beschwerdeschrift als
Hauptsantrag eingereichten Anspruchssatzes oder auf
der Basis eines der mit der Beschwerdebegrindung
als Hilfsantrdge 1 bis 4 eingereichten
Anspruchsatze,

sowie

die Anberaumung einer mindlichen Verhandlung filr

den Fall der Nichtgewdhrung des Hauptantrages.
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Die Beschwerdegegnerin beantragt

die Zurickweisung der Beschwerde.

Die unabhdngigen Anspriiche 1 und 39 des Hauptantrags

lauten:

Anspruch 1: "Vorrichtung zum Abtrennen von Nasslack-

Overspray aus einem Overspray-Partikel enthaltenden
Abluftstrom (120), wobei die Overspray-Partikel in
einem Applikationsbereich (108) einer Lackieranlage
(100) in den Abluftstrom (120) gelangen,

wobei die Vorrichtung (126) mindestens eine
Abtrennvorrichtung (168) zum Abtrennen des Oversprays
aus zumindest einem Teil des Abluftstroms (120)
umfasst,

wobeil die Vorrichtung (126) eine unterhalb des
Applikationsbereichs (108) angeordnete Stromungskammer
(128) umfasst, die durch mindestens ein
Stromungsleitelement (132) in mehrere Abschnitte (136,
138) unterteilt ist, wobei in einem der Abschnitte
(138) mindestens eine Abtrennvorrichtung (168)
vorgesehen ist, und

wobeil die Vorrichtung (126) mindestens eine
Luftschleiererzeugungsvorrichtung (200) zum Erzeugen
eines Luftschleiers an einer den Strdmungsweg des
Abluftstroms (120) begrenzenden Wandflache, die an dem
mindestens einen Strdomungsleitelement (132) angeordnet
ist, umfasst,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Vorrichtung (126) mindestens eine
VerschlieBvorrichtung (224) umfasst, mittels welcher
der Stromungsweg des Abluftstroms (120) von dem
Applikationsbereich (108) zu der Abtrennvorrichtung

(168) zeitweise zumindest teilweise verschlieRbar ist."
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Anspruch 39: "Verfahren zum Abtrennen von Nasslack-

Overspray aus einem Overspray-Partikel enthaltenden
Abluftstrom (120), wobei die Overspray-Partikel in
einem Applikationsbereich (108) einer Lackieranlage
(100) in den Abluftstrom (120) gelangen, umfassend
folgende Verfahrensschritte:

- Abtrennen des Oversprays aus zumindest einem Teil des
Abluftstroms (120) mittels einer Abtrennvorrichtung
(168), die in einem Abschnitt (138) einer unterhalb des
Applikationsbereichs (108) angeordneten Stromungskammer
(128), welche durch mindestens ein Strdmungsleitelement
(132) in mehrere Abschnitte (136, 138) unterteilt ist,
angeordnet ist;

- Erzeugen eines Luftschleiers an einer den
Stromungsweg des Abluftstroms (120) begrenzenden
Wandflache, die an dem mindestens einen
Stromungsleitelement (132) angeordnet ist;

- zelitweises, zumindest teilweises VerschlieBen des
Stromungswegs des Abluftstroms (120) von dem
Applikationsbereich (108) zu der Abtrennvorrichtung
(168) mittels mindestens einer VerschlieBvorrichtung
(224) ."

Anspruch 38 betreffend eine Anlage ist rickbezogen auf

die Vorrichtungsanspriiche 1 bis 37.

Im Hinblick darauf, dass der Entscheidungsausspruch zum
Hauptantrag ergeht, wird von der Wiedergabe der
unanhangigen Anspriiche gemal den Hilfsantrage

abgesehen.

Die Beschwerdefiihrerin wendet sich gegen die
Feststellung der Einspruchsabteilung in der
angefochtenen Entscheidung zur mangelnden
erfinderischen Tatigkeit der mit dem Hauptantrag

begehrten Anspruchsgegenstande.
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Die Beschwerdegegnerin erhebt Einwande der mangelnden
erfinderischen Tatigkeit der Anspruchsgegenstande
beruhend auf der Lehre von El in Kombination mit der

Lehre von E2 oder wvon Eb5.

Das entscheidungserhebliche Vorbringen der Parteien

wird im Ubrigen im Detail in den Grinden diskutiert.

Entscheidungsgriunde

1. Die vorliegende Entscheidung ergeht im schriftlichen

Verfahren ohne mindliche Verhandlung.

1.1 Gemal Artikel 12 (8) VOBK 2020 kann die Kammer
vorbehaltlich der Artikel 113 (1) und 116 (1) EPU
jederzeit nach Einreichung der Beschwerdebegriindung

Uber die Sache entscheiden.

1.2 Die Beschwerdegegnerin hat keinen Antrag auf
Anberaumung einer mindlichen Verhandlung gestellt.
Die Beschwerdefiilhrerin hat hilfsweise die Anberaumung
einer mindlichen Verhandlung fir den Fall beantragt,
dass die Kammer nicht auf die Aufrechterhaltung des
Patents auf der Basis des Hauptantrages erkennte. Da
die Kammer bereits in diesem Sinne der Beschwerde auf
der Basis des Hauptantrages stattgibt, entfaltet der
dazu nachrangige Hilfsantrag auf mindliche Verhandlung

keine prozessuale Wirkung (Artikel 116 (1) EPU).

1.3 Die Beschwerdesache ist auf der Grundlage des
schriftsatzlichen Vorbringens der Parteien und der von

der Kammer gepruften Feststellungen der angefochtenen
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Entscheidung unter Wahrung des rechtlichen Geh&r der
Parteien (Artikel 113 (1) EPU) entscheidungsreif.

Entscheidungserheblich ist allein die Frage der
erfinderischen Tatigkeit der Anspruchsgegenstande des
Hauptantrages (Artikel 56 EPU).

Nachstliegender Stand der Technik und unterscheidende

Merkmale

Das Dokument El1 ist unstreitig ndchstliegender Stand
der Technik. Unstreitig offenbart El alle Merkmale des
Oberbegriffes von Anspruch 1, nicht aber die Merkmale
des kennzeichnenden Teil, namlich dass die Vorrichtung
mindestens eine VerschlieBvorrichtung umfasst, mittels
welcher der Strdomungsweg des Abluftstroms von dem
Applikationsbereich zu der Abtrennvorrichtung zeitweise

zumindest teilweilise verschlieRbar ist.

Objektive technische Aufgabe

Gemal Absatz [0018] des Streitpatents ermdglicht die
VerschlieBvorrichtung, dass die Menge von Overspray,
der vom Applikationsbereich zu der Abtrennvorrichtung
transportiert wird, sowie die Menge von Precoat-
Material, das vom Bereich der Abtrennvorrichtung zum
Applikationsbereich gelangt, wahrend der Abreinigung
und/oder des Einbringens von Precoat-Material zumindest

verringert wird.

Im Absatz [0019] wird es weiterhin beschrieben, dass
die VerschlieBvorrichtung auch in einem Stérfall
betédtigt werden kann, um eine Verunreinigung der zu
lackierenden Gegenstande im Applikationsbereich zu
verhindern. Nach Ansicht der Beschwerdefiithrerin (siehe

Punkt 2.2 der Beschwerdebegriindung) ist dies die
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einzige mogliche Aufgabe, die ausgehend von E1
betrachtet werden kann, da dort alle darin offenbarten
Abtrennvorrichtungen fir Nasslack-Overspray entweder
keiner Abreinigung bediirfen oder im Betrieb der
Vorrichtung kontinuierlich abgereinigt werden, und weil
bei keiner der in Dokument El offenbarten
Ausfiihrungsformen einer solchen Vorrichtung ein
Precoat-Material in den Abluftstrom oder auf die

Oberflachen der Abtrennvorrichtungen aufgebracht wird.

Die Kammer teilt jedoch im Wesentlichen die Ansicht der
Beschwerdegegnerin. Danach liegt der
VerschlieBvorrichtung die objektive technische Aufgabe
zugrunde, die Menge von Material, das aus dem
Applikationsbereich zur Abtrennvorrichtung gelangt,
oder von Material, das aus dem Bereich der
Abtrennvorrichtung zum Applikationsbereich

zurickgelangt, lber bestimmte Zeitraume zu verringern.

El in Kombination mit der Lehre von E2

E2 offenbart eine Lackieranlage mit zwei getrennten
Luftkanadlen 21 und 22. Durch eine Klappe 20 kann die
Abluftfihrung wahlweise auf den einen oder den anderen

Luftkanal geschaltet werden.

Die Einspruchsabteilung (siehe Entscheidungsgriinde,
Punkte 2.8 bis 2.13) und die Beschwerdegegnerin (siehe
Beschwerdeerwiderung, Punkt IV) sind der Ansicht, dass
der Fachmann ausgehend von El, das Konzept der Klappe
wie in E2 betrachtete, um das objektive Problem zu
16sen, und dadurch in naheliegender Weise zum

Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags gelangte.

Die Kammer ist von diesen Argumenten nicht lberzeugt.

In der Tat ist, wie von der Beschwerdefihrerin
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vorgetragen, die Umsetzung einer Schaltklappe wie in E2

in der Vorrichtung der E1l nicht naheliegend.

Unabhangig davon, dass sich El1 mit Nasslack, E2 jedoch
mit Pulverlack befasst, ist vorliegend entscheidend,
dass das allgemeine Konzept beider Offenbarungen vollig
unterschiedlich ist. Wahrend in El1 eine einzige
Abluftfihrung vorgesehen ist (siehe Figuren 12, 18 und
19), zeigt E2 ausschlieBlich zwei parallelen
Abluftfiihrungen (siehe Figuren 2 und 3), die je nach
den Betriebsbedingungen mittels der
Schaltklappenbetatigung alternativ verwendet werden.
Darliber hinaus ist es keineswegs trivial, wie von der
Beschwerdefiihrerin zutreffend argumentiert (siehe Seite
8, dritter Absatz der Beschwerdebegriindung), die
schwenkbare Klappe 20, welche bei der Vorrichtung der
E2 zum wahlweise VerschlieRen der Abluftkanale 21 und
22 dient (siehe Fig. 2 und Spalte 3, Zeilen 41 bis 55
von E2), mit einer Luftzufuhr und einer

Luftschleierzeugungsvorrichtung gemaB E1 zu versehen.

Bereits aus diesen Grinden ist die Kammer der Ansicht,
dass der Fachmann die Lehren von El1 und E2 nicht

miteinander kombinierte.

Fiir den Fall, dass der Fachmann dennoch eine
funktionierende Schaltklappe wie in E2 in die
Vorrichtung von El umsetzen wollte, sahe er sich mit
mehreren Fragen konfrontiert, wie zum Beispiel dem Ort
und der Dimension der Schaltklappe, flur die er in E2

keine Antwort, nicht einmal einen Hinweis fande.

Die Kammer ist dariber hinaus davon iberzeugt, dass der
Fachmann vielmehr dazu gezwungen ware, umfangreiche

strukturelle Anderungen an der Vorrichtung von E1



- 8 - T 1270/17

vorzunehmen, um Uberhaupt eine betriebsfahige

Schaltklappe umsetzen zu konnen.

Aus diesen Grinden erachtet die Kammer den Gegenstand
von Anspruch 1 des Hauptantrag erfinderisch gegeniiber

einer Kombination von El1 und E2.

El in Kombination mit der Lehre von E5

E5 befasst sich mit einer Filtervorrichtung fir eine
Pulverlackierkabine, die ein Einlassventil ("inlet
valve") 12 offenbart. Wenn das Einlassventil
geschlossen ist, werden Abreinigungsvorgadnge an den
Filtern 18, 19, in zwei verschiedenen Rickspil-

Konfigurationen durchgefihrt.

Die Einspruchsabteilung (siehe Entscheidungsgrinde,
Punkte 2.13) befand, dass der Fachmann ausgehend wvon
El, das Konzept eines Einlassventils wie in E5
betrachtete, um das objektive Problem zu losen, und
dadurch auf naheliegende Weise zum Gegenstand von
Anspruch 1 des Hauptantrags gelangte. Die
Beschwerdegegnerin argumentiert im Punkt V der
Beschwerdeerwiderung, dass Anspruch 18 der El einen
Filter umfasse, und dass es naheliegend sei, eine
VerschlieBeinrichtung in Form eines Einlassventils
gemall E5 fir diese Alternative vorzusehen, um das

objektive Problem zu ldsen.

Die Kammer ist von diesen Argumenten nicht tberzeugt.
Wie von der Beschwerdefithrerin zutreffend in ihrer
Replik vom 22. Juni 2018, Seite 6, dargelegt, ist es
der El nicht unmittelbar zu entnehmen, dass es sich
beim Filter nach Anspruch 18 und Figur 11 der El1 um

einen rickspilbaren regenerierbaren Filter 21 handelt,
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der eventuell ein Einlassventil fiur Rickspilvorgange

wie 1in E5 brauchen kdnnte.

Dariiber hinaus, selbst wenn der Fachmann ein
Einlassventil in der Vorrichtung der E1l umsetzen
wollte, ist die Kammer davon iberzeugt, dass der
Fachmann immer noch nicht zum Gegenstand von Anspruch 1

des Hauptantrages gelangte.

El offenbart namlich im ersten vollstandigen Absatz auf
Seite 6 unter Hinweis auf die Figur 11, dass die den
Filter 21 umfassende Abschneidevorrichtung 18 am Ende
der Transportstrecke angeordnet ist. Dies bedeutet,
dass sich der Filter stromabwarts der Abrennvorrichtung
31-34 befindet, die der Abtrennvorrichtung nach

Anspruch 1 des Hauptantrages entspricht.

Daraus folgt, dass, wenn das Einlassventil Uberhaupt
installiert werden sollte, um eine Riicksplilung des
Filters 18 zu ermdglichen, ware diese Anordnung nicht
in der Lage, zeitweise zumindest teilweise den
Stromungsweg des Abluftstroms von dem
Applikationsbereich zu der Abtrennvorrichtung 31-34 zu
schlielen, wie es vom Anspruch 1 des Hauptantrages

gefordert wird.

Aus diesen Grinden ist die Kammer der Uberzeugung, dass
der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags auch im
Hinblick auf eine Kombination von El1 und E5
erfinderisch ist, und dies ist im Ubrigen unabhingig
davon, dass sich E1 mit Nasslack und E5 mit Pulverlack
befasst.

Die gleiche Begrindung gilt entsprechend fiir den
korrespondierenden Verfahrensanspruch 39, dessen

Gegenstand auch als erfinderisch angesehen wird.
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Entsprechendes gilt fiir den Anlagenanspruch 38, der auf

die Vorrichtungsanspriiche riickbezogen ist.

Die Kammer gelangt mithin zu dem Ergebnis, dass unter
Beriicksichtigung des Beschwerdevorbringens der
Beschwerdefilhrerin und der Beschwerdegegnerin die die
angefochtene Entscheidung tragenden Grinde fir den
Widerruf des Patents auf der Basis des Hauptantrages

einer Uberprifung durch die Kammer nicht standhalten.

Die von der Beschwerdefiihrerin mit Schriftsatz vom

26. Mai 2017 vorgelegte Anderungen der Beschreibung ist
seitens der Beschwerdegegnerin nicht beanstandet worden
und geniigt zur Uberzeugung der Kammer zur Anpassung an

die geanderten Patentanspriiche gema&l dem Hauptantrag.

Da weder die angefochtene Entscheidung noch die
Beschwerdegegnerin weitere Einwadnde gegen den
Hauptantrag erhoben haben und solche auch nicht fir die
Kammer erkennbar sind, ist die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und die Angelegenheit an die
Einspruchsabteilung mit der Anordnung
zuriickzuverweisen, das Patent auf Grundlage des

Hauptantrages aufrechtzuerhalten.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung mit
der Anordnung zurickverwiesen, das Patent in gedndertem

Umfang mit folgender Fassung aufrechtzuerhalten:

Beschreibung:
Absatze: [0001], [0003], [0005]-[0016], [0018]1-[00561,
[0058] und [0060]-[0203] der Patentschrift,

Absatze: [0002], [0004], [0017], [0057] und [0059]
eingereicht mit Schriftsatz vom 26. Mai 2017

Anspriche:
Nr.: 1-39
eingereicht mit Schriftsatz vom 26. Mai 2017

Zeichnungen:
Figuren: 1-17 der Patentschrift

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

(ecours
L des brevets
<z
b :
l/Paya_ma aL\Ho
Spieog ¥

RS Q
© % ¥ %
&% A
&-./q llgl%'l op 29V .aéb
eyg +\
G. Nachtigall I. Beckedort

Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



