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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

Sowohl die Patentinhaberin als auch die Einsprechende 2
haben eine Beschwerde gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung idber die Fassung, in der das
europaische Patent Nr. 2 337 688 (nachfolgend als

"das Patent" bezeichnet) aufrechterhalten werden kann,

eingelegt.

Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass der
Gegenstand des Hauptantrags (Patent wie erteilt) den
Erfordernissen von Artikel 123 (2) EPU nicht geniige und
der Gegenstand der Hilfsantrdage Ia und IIa nicht
erfinderisch sei, dass aber der Gegenstand von

Hilfsantrag IIIa den Erfordernissen des EPU geniige.

Von den von der Einspruchsabteilung bericksichtigten

Dokumenten sind die folgenden entscheidungswesentlich:

D2 FR 2 862 563 Al D4 EP 1 065 055 Al
El JP 2000-238254 A E3 EP 1 884 365 Al
E4 JP 6-121944 A E5 US 2008/0252671 Al
E11 JP 9-164706 A E18 Us 6,592,203 Bl

E19 US 2006/0103691 Al

Zusammen mit ihrer Beschwerdebegriindung hat die
beschwerdefilhrende Einsprechende 2 unter anderem
erstmals die Druckschriften E27 (US 2007/0175175 Al)
und E28 (WO 2007/002660 Al) eingereicht.

Die mindliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer fand
am 18. April 2023 statt. Die verfahrensbeteiligte Ein-
sprechende 1 war, wie mit dem am 12. April 2023

eingegangenen Schreiben angekiindigt, nicht vertreten.



VI.

VIT.

VIIT.

IX.
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Am Ende der miindlichen Verhandlung nahm die Patent-
inhaberin ihre Beschwerde sowie ihren Hauptantrag
(Zurickweisung des Einspruchs) und die Hilfsantradge Ia
und ITa zurick. Somit wurde der Hilfsantrag IIIa zum
neuen Hauptantrag und der Hilfsantrag IVa zum ersten

Hilfsantrag.

Die Beschwerdefiihrerin (Einsprechende 2) beantragte die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den

Widerruf des Patents.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die
Zurlickweisung der Beschwerde (Hauptantrag) oder
hilfsweise die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung
und die Aufrechterhaltung des Patents gemal einem der
Hilfsantrédge IVa bis IXa, eingereicht mit Schreiben vom
28. April 2020.

Die am Verfahren beteiligte Einsprechende 1 hat keine

Antrage gestellt.

Die unabhédngigen Anspriiche 1 und 19 des Patents in der
Fassung gemaB Hilfsantrag IIIa, von dem die
Einspruchsabteilung der Auffassung war, dass sie den

Erfordernissen des EPU entspreche (Hauptantrag), lauten

wie folgt (fir Anspruch 1 wurde die von der Kammer
verwendete Merkmalskennzeichnung in eckigen Klammern

eingefigt) :

"l. [1] Beschichtungseinrichtung zur Beschichtung wvon
Kraftfahrzeugkarosseriebauteilen [2] mit einem mehr-
achsigen Roboter (3, 4), [3] an dessen mehrachsiger
Roboterhand ein Applikationsgerat montiert ist, welches
das Beschichtungsmittel appliziert, [3a] wobei der
Roboter (3, 4) mehrere schwenkbare Roboterarme auf-

weist, dadurch gekennzeichnet, dass [4] das Appli-
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kationsgerat ein Druckkopf (8, 9) ist, [5] der das
Beschichtungsmittel aus mehreren Beschichtungsmittel-
disen (12; 14.1-14.4; lo.1-16.6; 20; 29; 306; 44; 45)
ausstobt, [6] die Beschichtungsmitteldiisen des Druck-
kopfes (8, 9) gemeinsam mit einer Beschichtungsmittel-
zuleitung (31) verbunden sind, [7] lber die das zu
applizierende Beschichtungsmittel zugefihrt wird,

und dass [8] der Druckkopf (8, 9) eine Flachenbeschich-
tungsleistung von mindestens 1 m?/min aufweist,

wobei [9] das Beschichtungsmittel fliissiger Lack ist
und Pigmente, Metallic-Flakes oder andere feste
Lackbestandteile enthalt,

wobei [10] die Beschichtungsmitteldiisen (12; 14.1-14.4;
16.1-16.6; 20; 29; 36; 44; 45) des Druckkopfs (8, 9)
hinreichend groB sind, um den Lack mit den darin
befindlichen festen Lackbestandteilen zu applizieren,
wobei [11l] die gemeinsame Beschichtungsmittelzuleitung
(31) von einem Farbwechsler gespeist wird, und

die Beschichtungseinrichtung durch zumindest eines der
folgenden Merkmale gekennzeichnet ist, dass:

[12] - der Druckkopf (8, 9, 43) um eine Drehachse
drehbar gelagert ist und sich wahrend der Beschichtung
dreht, und

[13] - der Druckkopf (8, 9, 43) verschieden grobe

Beschichtungsmitteldiisen aufweist."

"19. Beschichtungsverfahren zur Beschichtung von
Kraftfahrzeugkarosseriebauteilen, wobei das
Beschichtungsmittel mit einem Druckkopf (8, 9)
appliziert wird, der an der mehrachsigen Roboterhand
eines mehrachsigen Roboters (3, 4) montiert ist und das
Beschichtungsmittel aus mehreren Beschichtungsmittel-
disen ausstoBt, wobei der Roboter (3, 4) mehrere
schwenkbare Roboterarme aufweist, wobei die Beschich-
tungsmitteldiisen des Druckkopfes (8, 9) gemeinsam mit

einer Beschichtungsmittelzuleitung (31) verbunden sind,
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Uber die das zu applizierende Beschichtungsmittel

zugefihrt wird,

und wobeil das Beschichtungsmittel wvon dem Druckkopf

(8, 9) mit einer Flachenbeschichtungsleistung wvon

mindestens 1 m?/min appliziert wird,

wobei das Beschichtungsmittel flissiger Lack ist und

Pigmente, Metallic-Flakes oder andere feste

Lackbestandteile enthalt,

wobeil die Beschichtungsmitteldisen (12; 14.1-14.4;

16.1-16.6; 20; 29; 36; 44; 45) des Druckkopfs (8, 9)

hinreichend groRl sind, um den Lack mit den darin

befindlichen festen Lackbestandteilen zu applizieren,

wobei die gemeinsame Beschichtungsmittelzuleitung (31)

von einem Farbwechsler gespeist wird, und

das Beschichtungsverfahren durch zumindest eines der

folgenden Merkmale gekennzeichnet ist, dass:

- der Druckkopf (8, 9, 43) um eine Drehachse drehbar
gelagert ist und sich wahrend der Beschichtung
dreht, und

- der Druckkopf (8, 9, 43) verschieden grobe

Beschichtungsmitteldiisen aufweist."

Die Anspriche 1 und 19 des Hilfsantrags IVa

unterscheiden sich von den Ansprichen 1 und 19 des
Hauptantrags im Wesentlichen dadurch, dass die Worte
"und die Beschichtungseinrichtung [bzw. das
Beschichtungsverfahren] durch zumindest eines der
folgenden Merkmale gekennzeichnet ist, dass" durch das

Wort "wobeil" ersetzt wurden (Merkmale 12' bzw. 13').
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Der flir die Entscheidung relevante Vortrag der Parteien

lasst sich wie folgt zusammenfassen:

a) Hauptantrag: erfinderische Tatigkeit, ausgehend von
der Druckschrift E3

i) Beschwerdefiihrerin (Einsprechende 2)

Die Merkmale 12 und 13 seien Alternativen. Der Gegen-
stand von Anspruch 1 sei nicht erfinderisch, wenn auch
nur eines dieser Merkmale aus der Druckschrift E3
bekannt sei oder vom Stand der Technik nahegelegt
werde. Da das Patent kein technisches Problem offen-
bare, das durch eines dieser Merkmale geldst werde,
konnten sie keine erfinderische Tatigkeit begrinden.
Aber selbst wenn die Merkmale 12 und 13 ein technisches
Problem l6sen sollten, stinden sie in keinem struktu-
rellen oder funktionalen Zusammenhang mit den anderen

Merkmalen von Anspruch 1.

Merkmal 12

Das Merkmal 12 gehe nicht iber das Merkmal 3 hinaus.
Im Produktanspruch 1 sei das Merkmal 12 so zu verste-
hen, dass der Druckkopf um eine Drehachse drehbar
gelagert und geeignet sei, sich wahrend der Beschich-
tung zu drehen. Die von der Beschwerdegegnerin geltend
gemachte Wirkung habe keine Entsprechung im Wortlaut
des Merkmals. Absatz [0034] der Druckschrift E3 offen-
bare, dass der Applikatorkopf in einem festen Abstand
von der Oberfldche S bewegt werden misse. Unter diesen
Umstéanden bediirfe es der verschiedenen Gelenkachsen des
Roboterarms, um die Ausrichtung und den Abstand des
Kopfs gegeniiber der zu beschichtenden Flache
beizubehalten. Somit werde das Merkmal 12 umgesetzt.

Merkmal 12 erwdhne eine Drehachse, ohne zu erkldren, um
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welche Achse es sich handle. Es kénne sich also um eine
der Gelenkachsen der Arme oder des Handgelenks des
Roboters handeln. Die Veranlassung des Fachmanns, den
Druckkopf wahrend der Beschichtung zu drehen, ergebe
sich aus der Tatsache, dass der Druckkopf so gefithrt
werde, dass sein Abstand von der zu beschichtenden
Oberfldache S konstant bleibe, damit eine einheitliche
Druckqualitat erzielt werden kodnne. Selbst wenn man der
Auffassung ware, dass die Druckschrift E3 dies nicht
offenbare, sei das Merkmal aus den Druckschriften D2,
D4, E1, E4 und E5 sowie E27 und E28 bekannt.

Merkmal 13

Das Merkmal 13 verlange nur, dass Diisen unterschied-
licher GroRe vorhanden seien. Dies habe aber keine
technische Wirkung. Die objektive technische Aufgabe
konne somit darin gesehen werden, eine andere Vertei-
lung der Diisen zu finden. Allenfalls sei es moglich,
unterschiedliche Durchsédtze zu erreichen. Jedenfalls
werde die Qualitat der Beschichtung nicht zwangslaufig
verbessert. Es seien Anordnungen vorstellbar, in denen
die Qualitat der Beschichtung sogar schlechter werde.
Die bloRe Tatsache, Disen unterschiedlicher GroBe ein-
zubauen, sei das Ergebnis einer willkiirlichen Wahl des
Fachmanns, die er insbesondere anhand der Dokumente
E11l, E18 und E19 durchaus in Betracht gezogen hatte.
Dass diese Dokumente die Anwendung auf Papierdruck-
maschinen betreffen, spiele keine Rolle, da Anspruch 1
jede Beschichtungsvorrichtung abdecke, die ein
Beschichtungsprodukt verspritze. Auch Tinte sei eine
Farbe. Hatte der Fachmann angestrebt, unterschiedliche
Durchsatze zu erreichen, hatte er als erstes unter-

schiedliche Diisengrohlen vorgesehen.
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Auf eine Frage hin, ob die Moglichkeit der einzelnen
Ansteuerung von Diisen, die in der Druckschrift E3
offenbart sei, es nicht bereits erlaube, die Menge des
aufgebrachten Beschichtungsmittels lokal zu variieren,
erklarte die Beschwerdefiihrerin, dass eine Diise ein
Austrittsloch und einen elektromagnetischen Aktuator
umfasse, der die Diise 0ffne oder schlieBe. Die Steue-
rung der Diise sei unabhangig von ihrer GroRe. Letztere

lasse sich nicht steuern, sondern sei gegeben.

ii) Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin)

Um eine geschlossene Lackschutzschicht erzeugen zu
kénnen, werde der Druckkopf in parallel zueinander
verlaufenden Bahnen iber ein Kfz-Karosseriebauteil
gefithrt. Diese Bahnen seien scharf voneinander abge-
grenzt und dirften weder voneinander beabstandet sein,
noch sich tUberlappen, weil das menschliche Auge
derartige Fehlstellen wahrnehme. Im Stand der Technik
fahre der Roboter deshalb genau und entsprechend lang-
sam die Bauteile ab, was allerdings einer Flachen-
beschichtungsleistung nach Merkmal 8 entgegenstiinde.
Der Einwand, dass die geltend gemachten Wirkungen nicht
im Patent offenbart seien, sei nicht stichhaltig, da
gemal der gefestigten Rechtsprechung nachtrédglich
geltend gemachte Vorteile beriicksichtigt werden konnen.
Die Merkmale 12 und 13 wlirden beide funktional mit dem
Grundprinzip der Lackierung von Kfz-Karosseriebauteilen

mittels paralleler Lackierbahnen zusammenhdngen.

Merkmal 12

Das Merkmal 12 sei so auszulegen, dass der Druckkopf
als solcher um eine eigenstandige Drehachse drehbar
sei. Eine Handachse des Roboters selbst sei damit nicht

gemeint, ebenso wenig wie eine Schwenkbewegung durch
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den Roboterarm. Die Behauptung, dass sich der Druckkopf
notwendigerweise wahrend der Beschichtung drehe, sei
unzutreffend. Die Druckschrift E3 offenbare weder
mehrere schwenkbare Roboterarme, noch eine mehrachsige
Roboterhand, noch eine Drehung des Druckkopfs wahrend
der Beschichtung. Es sei durchaus tblich, Karosserien
wahrend einer Beschichtung relativ zum Roboter zu
bewegen, oder einen Roboter wahrend einer Beschichtung
auf einer Schiene entlang der Karosserie zu bewegen.
Somit sei es weder zwingend noch im Lichte der Druck-
schrift E3 naheliegend, den Druckkopf wahrend der
Beschichtung zu drehen. Ein drehbar gelagerter Druck-
kopf impliziere nicht, dass der Druckkopf wadhrend des
Beschichtens gedreht werde. Es sei durchaus iUblich, mit
einem festen Anstellwinkel zu beschichten und nur filr
eine Neupositionierung den Anstellwinkel zu andern. Es
sei auch nicht richtig, dass auch ein nicht drehbar
gelagerter Druckkopf drehbar gelagert ware, wenn eine
Roboterbasis oder ein schwenkbarer Roboterarm drehbar
ware. Die Figuren 2a und 2b der Druckschrift E3 wirden
keine Drehung der Druckkopfe offenbaren. Durch Merkmal
12 werde eine Neupositionierung wie in der Fig. 2b der
Druckschrift E3 iberflissig. Ausgehend von der Druck-
schrift E3 liege es nicht nahe, den Druckkopf an einer
mehrachsigen Roboterhand drehbar lagernd zu montieren,
um so den Druckkopf kontinuierlich wahrend des
Beschichtens entlang einer gekrimmten Oberflache
verfahren zu lassen. Hierfiir offenbare die Druckschrift
E3 eigenstandige L&ésungen, namlich die Verwendung eines
"flexibles Substrats", das es ermdgliche, die Disenan-
ordnung zu verbiegen, um sie relativ zu einer gekrimm-
ten Oberflache korrekt auszurichten. Auch die Fig. 2b
der Druckschrift E3 lehre von einer mehrachsigen
Roboterhand eines mehrachsigen Roboters weg, da die
zwel Druckkopfe die gekrimmte Oberflache bereits

korrekt abbilden wirden. Die vom Merkmal 12 geldste
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Aufgabe bestehe darin, das Lackieren von nicht recht-
eckigen Fladchen zu ermdglichen. Das Drehen des Appli-
kators wahrend der Beschichtung erlaube es, die Breite
der Lackbahn zu steuern: je mehr der Applikator ange-
winkelt werde, umso breiter werde die Lackbahn. Dies

werde vom Stand der Technik nicht nahegelegt.

Merkmal 13

ErfindungsgemdB umfasse der Druckkopf unterschiedlich
groBe Diisen, sodass die nebeneinander verlaufenden
Lackbahnen mit trapezfdrmigen Querschnitten hergestellt
wirden und weder Lackfehlstellen noch sichtbare
Uberlappungen entstiinden (vgl. Fig. 29 und die Absitze
[0129] bis [0131] des Patents). Dies entspreche dem
Merkmal 13. Der Einwand, dass nicht jede Anordnung
verschieden groBer Diisen notwendigerweise diese Wirkung
habe, sei nicht relevant. Dass es vom Anspruch erfasste
hypothetische Ausfihrungsformen gebe, die die Aufgabe
nicht 16sen, sei unwesentlich. Entscheidend sei, dass
es eine erfindungsgemale Ausfihrungsform gebe, die das
Problem 1ldse. Fig. 29 zeige eine solche Ausfihrungs-
form. Deshalb sei es nicht notig, die genaue Konfigu-
ration der Diisen im Anspruch anzugeben, sofern der
Anspruch sich vom Stand der Technik abgrenze. Die
Variation der Menge des Beschichtungsmittels in Fig. 29
werde iUber eine Variation der Diisengrobe erzielt. Da
das Beschichtungsmittel liber eine gemeinsame Zuleitung
zugefihrt werde, la&gen an den Diisen die gleichen Dricke
vor. Die Menge des austretenden Mittels konne also nur
Uber die DisengroRe variiert werden. Die Aufgabe, die
Menge des aufgetragenen Beschichtungsmittels lokal zu
variieren, werde bereits durch die Druckschrift E3
geldst, denn dort kdnnten die Dilisen einzeln oder grup-
penweise gesteuert werden. Somit seien verschieden

groBe Diisen iberfliissig. Die Druckschrift E3 stelle auf
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Flexibilitat ab, wohingegen die Erfindung in sehr
unflexibler Art und Weise stets aus allen Disen

permanent mit dem gleichen Durchsatz beschichte.

b) Hilfsantrag IVa: erfinderische Tatigkeit

i) Beschwerdefiihrerin (Einsprechende 2)

Wahrend der mindlichen Verhandlung vor der Kammer
erklarte die Beschwerdefiihrerin, dass sie nicht der
Auffassung sei, dass der Gegenstand von Anspruch 1

einer erfinderischen Tatigkeit ermangle.

ii) Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin)

Der Gegenstand der unabhédngigen Anspriiche des Hilfs-
antrags IV sei erfinderisch. Der in der Mitteilung der
Kammer zum Ausdruck gebrachten vorlaufigen Meinung sei

zuzustimmen.

Entscheidungsgriunde
1. Auslegung des Merkmals 3 : "mehrachsige Roboterhand"

Der Begriff "mehrachsige Roboterhand" wird im Patent
nicht definiert und ist daher gemal seinem allgemeinen
Wortsinn auszulegen. Unter einer "Roboterhand" wird
zumeist das Endstiick eines Roboterarms verstanden. Der
Begriff "mehrachsig" bedeutet, dass der damit bezeich-
nete Gegenstand mehrere Achsen aufweist. Der Begriff
"Achse" ist mehrdeutig, bezeichnet im vorliegenden
Kontext aber Achsen im Sinne von Dreh- oder Kippachsen.
So verstanden, bezeichnet eine "mehrachsige Roboter-

hand" das Endstiick eines Roboterarms, das in der Lage
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ist, mehrere voneinander unabhangige Bewegungen um

Achsen durchzufihren.

Hauptantrag: erfinderische Tatigkeit, ausgehend wvon der
Druckschrift E3

In den Punkten 4.3 und 4.5 der angefochtenen Entschei-
dung wurde festgestellt, dass der Gegenstand wvon
Anspruch 1 des der Einspruchsabteilung vorliegenden
Hilfsantrags IIa zwar neu, aber nicht erfinderisch sei
gegenliber der Offenbarung der Druckschrift E3. Diese
Feststellung der Einspruchsabteilung ist mit der Rick-
nahme der Beschwerde der Patentinhaberin rechtskraftig

geworden.

Anspruch 1 des nunmehrigen Hauptantrags unterscheidet
sich von Anspruch 1 des besagten Hilfsantrags IIa
dadurch, dass der Druckkopf um eine Drehachse drehbar
gelagert ist und sich wdhrend der Beschichtung dreht
(Merkmal 12) und/oder verschieden groBe Beschich-

tungsmitteldiisen aufweist (Merkmal 13).

Die Beschwerdegegnerin hat eine synergistische Wirkung
zwischen den Merkmalen 12 bzw. 13 und den anderen
Unterscheidungsmerkmalen 3, 3a, 8 und 11 geltend
gemacht. Allerdings hat sie nicht glaubwiirdig darge-
legt, dass die Kombination der Unterscheidungsmerkmale
zUu einem Ergebnis fihrt, das iUber die Summe der
einzelnen Beitrdge hinausgeht (vgl. die Ausfihrungen
zur "funktionalen Wechselwirkung" in "Rechtsprechung
der Beschwerdekammern des Europaischen Patentamts"™, 10.
Auflage, 2022, I1.D.9.3.2). Daher untersucht die Kammer
die Unterscheidungsmerkmale getrennt auf das Vorliegen

einer erfinderischen Tatigkeit.
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Es ist unbestritten, dass die Druckschrift E3 einen
geeigneten Ausgangspunkt fir die Prifung der erfinde-

rischen Tatigkeit darstellt.

Da Anspruch 1 die Merkmale 12 und 13 in einer und/oder-
Kombination enthalt (siehe dort die entsprechende
Formulierung "... die Beschichtungseinrichtung durch
zumindest eines der folgenden Merkmale gekennzeichnet
ist ..."), sind sie getrennt zu untersuchen. Falls nur
eines der Merkmale nicht erfinderisch sein sollte, gilt
dies auch fir den den Gegenstand von Anspruch 1 in

seiner Gesamtheit.

Merkmal 12

Merkmal 12 verlangt, dass der Druckkopf um eine Dreh-
achse drehbar gelagert ist und sich wahrend der

Beschichtung dreht.

a) Auslegung

Das Merkmal 12 ist sehr allgemein formuliert. Die Not-
wendigkeit einer Drehung des Druckkopfs als solchem um
eine Achse des Druckkopfs lasst sich aus seinem Wort-

laut nicht ableiten.

Die Tatsache, dass die Drehung "wahrend der Beschich-
tung" stattfindet ist im Zusammenhang mit dem Produkt-
anspruch 1 nur insofern relevant, als der Druckkopf
geeignet sein muss, sich wahrend der Beschichtung zu
drehen, was bereits durch den ersten Teil des Merkmals
12 gewahrleistet ist. Das Merkmal 12 geht somit tber
das Merkmal 3 nur insofern hinaus, als die Bewegung um
die Achse des Roboters bzw. der Roboterhand eine Dreh-

bewegung sein muss.
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b) Naheliegen angesichts der Offenbarung der
Druckschrift E3

Die Beschwerdefiihrerin hat geltend gemacht, dass die
Druckschrift E3 in Absatz [0034] lehre, dass der Auf-
tragskopf in einer im Wesentlichen festen Entfernung
von der Oberfldche S in einer Ebene parallel zur

Oberflache bewegt werden konne.

Bei der Beschichtung von konvexen Bauteilen, wie es
Automobilteile (erwahnt in Absatz [0001] der Druck-
schrift E3) in der Regel sind, bedeute dies, dass der
Druckkopf notwendigerweise eine Rotation um eine Dreh-
achse des Roboterarms ausfihre, wenn die Beschichtung,
wie in Absatz [0034] der Druckschrift E3 ausgefihrt,
unter einem rechten Winkel zur Oberflache des Bauteils

erfolgen soll.

Die Beschwerdegegnerin hat dem entgegengehalten, dass
es sich dabei nicht um eine Rotation des Druckkopfes
als solchem um eine Achse des Druckkopfes handle. Die
Kammer teilt diese Auffassung. Allerdings ist festzu-
stellen, dass das sehr allgemein formulierte Merkmal 12

dies auch nicht verlangt (siehe dazu Punkt 2.1 a)).

Es ist rechtskraftig, dass das Merkmal 3 keine

erfinderische Tatigkeit begriinden kann.
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Da die Lehre der Druckschrift E3 den Fachmann dazu
anleitet, den Druckkopf derart zu bewegen, dass er
notwendigerweise eine Drehbewegung um eine Achse des
Roboters bzw. des Roboterarms ausfihrt, kann auch das
Merkmal 12, wie es von der Kammer ausgelegt wird, keine

erfinderische Tatigkeit begriinden.

Merkmal 13

Merkmal 13 verlangt, dass der Druckkopf verschieden

groBe Beschichtungsmitteldiisen aufweist.

Offenbarung in der Druckschrift E3

Es ist unbestritten, dass die Druckschrift E3 das

Merkmal 13 nicht offenbart.

Objektive technische Aufgabe

Das Patent offenbart keine besondere technische Wirkung
des Merkmals 13. Absatz [0036] stellt das Merkmal als
eine Moglichkeit dar, ohne einen damit verbundenen
Vorteil zu nennen. Die Einspruchsabteilung hat sich in
diesem Zusammenhang auf die Fig. 29 des Patents und die

dazugehdrigen Absédtze [0130] und [0131] bezogen.

7
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Fig. 29
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Dort ist offenbart, dass die auBeren Beschichtungs-
mitteldiisen 75 weniger Beschichtungsmittel abgeben als
die inneren, was zu einer trapezfdrmigen Schichtdicken-
verteilung in einer Bahn und im Gesamtergebnis zu
konstanten Schichtdicken fiihrt. Die Einspruchsabteilung
hat daraus abgeleitet, dass das Merkmal 13 die Aufgabe
16st, die Lackschichtqualitat von Fahrzeug-
karosserieteilen in der Lackieranlage der Druckschrift

E3 zu verbessern.

Fir die Kammer ist nicht nachvollziehbar, wie die bloBe
Tatsache, dass der Druckkopf verschieden groBe Diisen
aufweist, per se zu einer Verbesserung der Lackschicht-
qualitat fihrt. Dariber hinaus offenbaren weder die
Fig. 29 des Patents noch die genannten Beschreibungs-
teile explizit, dass verschieden groRe Diisen zum
Einsatz kommen. Das Argument, dass dies notwendiger-
weise der Fall sei, da an allen Disen der Fig. 29
zwangslaufig derselbe Druck anliege, manche dieser
Disen aber weniger Beschichtungsmittel abgeben, hat die
Kammer nicht tlberzeugt, da auch bei Vorliegen einer
gemeinsamen Zuleitung im Sinne von Merkmal 6 der
Druckabfall in den individuellen Zuleitungen zu den

verschiedenen Disen unterschiedlich sein kann.

Dem Argument, dass die objektive technische Aufgabe
nicht unbedingt dem Unterscheidungsmerkmal entsprechen
misse, bzw. dass die Aufgabe auf der Grundlage einer
vom Anspruch umfassten spezifischen Ausfiithrungsform
(wie vorliegend jener der Fig. 29) formuliert werden
kénne, kann sich die Kammer nicht anschlielBen. Bei der
Definition der objektiven technischen Aufgabe kann eine
Wirkung nicht berilicksichtigt werden, wenn nicht glaub-
haft ist, dass das versprochene Ergebnis von allen
moéglichen Ausfihrungsformen erreicht wird (siehe dazu
T 1841/11, Griunde 7.6, und die "Rechtsprechung der



L2,

- 16 - T 0528/20

Beschwerdekammern des Europaischen Patentamts™", 10.
Auflage, 2022, I.D.4.1). Das bedeutet zum einen, dass
alle fir das Erreichen der geltend gemachten Wirkung
erforderlichen Merkmale in den Anspruch aufgenommen
werden missen, und zum anderen, dass nur eine objektive
technische Aufgabe in Betracht gezogen werden kann, die
von den tatsachlich in den Anspruch aufgenommenen

Unterscheidungsmerkmalen geldst wird.

Da die Verbesserung der Lackschichtqualitat gemal der
Fig. 29 des Patents Merkmale voraussetzt, die nicht in
den Anspruch 1 aufgenommen wurden (namlich eine spezi-
fische Anordnung der Disen), kann diese Aufgabe vor-

liegend nicht beriicksichtigt werden.

Die Kammer ist zur Auffassung gelangt, dass der Fach-
mann die Wirkung des Einsatzes von verschieden grofRen
Beschichtungsmitteldiisen darin gesehen hatte, dass es
moglich wird, die Menge des aufgetragenen Beschich-

tungsmittels lokal zu wvariieren.

Naheliegen

Es stellt sich die Frage, ob der Fachmann, der von
der Druckschrift E3 ausging und sich die Aufgabe
stellte, eine Mdoglichkeit zu finden, die Menge des
aufgetragenen Beschichtungsmittel lokal zu variieren,

ohne erfinderisches Zutun zum Merkmal 13 gelangt ware.

Nach Auffassung der Kammer wurde dies nicht iberzeugend
dargelegt. Die Beschwerdefilthrerin hat behauptet, dass
der Fachmann unterschiedlich groBe Disen vorgesehen
hatte, hat aber keinen Stand der Technik angefihrt, der
diese Behauptung belegen konnte. Die Druckschrift E3
selbst offenbart die Moglichkeit, die Menge des

aufgetragenen Beschichtungsmittels lokal zu variieren,
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da die Zahl der aktivierten Diisen variiert werden kann.
Es ist daher nicht offenkundig, dass der Fachmann
ernsthaft in Betracht gezogen hatte, zusdtzlich auch

noch verschieden groBe Diisen vorzusehen.

Die Beschwerdefiihrerin hat die Kammer daher nicht
iberzeugt, dass das Merkmal 13 als solches fir den

Fachmann, der von der Druckschrift E3 ausging, nahelag.

Ergebnis zur erfinderischen Tatigkeit

Da die Alternative gemal Merkmal 12 von der Druck-
schrift E3 nahegelegt wird (siehe Punkt 2.1 b) oben),
fehlt es dem Gegenstand von Anspruch 1 an der
erfinderischen Tatigkeit (Artikel 56 EPU).

Somit kann dem Hauptantrag nicht stattgegeben werden.

Hilfsantrag IVa: erfinderische Tatigkeit

Die unabhangigen Anspriche des Hilfsantrags IVa unter-
scheiden sich von jenen des Hauptantrags dadurch, dass
die Merkmale 12 und 13 nicht durch die Konjunktion
"und/oder" sondern durch die Konjunktion "und" verbun-
den sind. Um den Gegenstand dieser Anspriiche nahezu-
legen, miissen beide Merkmale nahegelegt sein. Aus dem
zum Hauptantrag Gesagten geht hervor, dass die Kammer
das Merkmal 13 als erfinderisch ansieht. Der Gegenstand
der unabhédngigen Anspriiche des Hilfsantrags IVa sind

somit erfinderisch im Hinblick auf die Druckschrift E3.

Die Beschwerdefihrerin erklarte wahrend der mindlichen
Verhandlung vor der Kammer, dass sie nicht der Auffas-
sung sei, dass der Gegenstand der unabhangigen Anspri-
che des Hilfsantrags IVa einer erfinderischen Tatigkeit

ermangle. Auch flir die Kammer ist nicht ersichtlich,
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dass der im Verfahren befindliche Stand der Technik die
erfinderische Tatigkeit des Gegenstands von Hilfsantrag
IVa in Frage stellen wiirde. Somit steht einer

Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage dieses

Hilfsantrags nichts im Wege.

Entscheidungsformel
Aus diesen Grunden wird entschieden:
1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung
zurickverwiesen mit der Anordnung, das Patent mit

folgenden Unterlagen und einer anzupassenden Beschreibung

aufrechtzuerhalten:

Patentanspriiche 1 bis 22 gemal Hilfsantrag IVa,
eingereicht mit Schreiben vom 28. April 2020.
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