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Sachverhalt und Antréage

2500. D

Gegen di e Entschei dung der Ei nspruchsabteilung, das

eur opédi sche Patent mt der Verdffentlichungsnunmer

0 460 122 in vollem Unfang zu wi derrufen, wurde von der
Pat ent i nhaberi n Beschwer de ei ngel egt.

Der angef ochtenen Entschei dung | agen die erteilten
Anspriche 1 bis 7 zugrunde. Der unabhéangi ge Anspruch 1
| autete we folgt:

"Verfahren zum Farbspritzlackieren mt einer aus ei nem
i n Wasser dispergierten Lack bestehenden Spritz-
zusanmenset zung i n einem Farbspritzstand, der mt einer
Kabi ne mt wasserberieselter Riuckwand zum Auffangen und
Auswaschen von LacklUberschuss (Overspray) in Kabi nen-
abwasser versehen ist, wobei das gesante Kabi nenabwasser
durch Utrafiltration in einer Urafiltrations-
einrichtung in Perneat und | ackhal ti gen Rickstand
aufgeteilt wird und dabei der |ackhaltige Rickstand in
der Utrafiltrationseinrichtung durch Wasserentzug aus
dem Kabi nenabwasser an Lack anreichert wird, bis sein
Lackgehalt i mwesentlichen gleich denjenigen von frisch
dem Far bspritzstand zugefihrter Dispersion ist, der so
an Lack angereicherte Rickstand der frisch zugefuhrten
Di spersi on bei gegeben wird, um zum Farbspritzl acki eren
wi eder ver wendet zu werden, und das Perneat dem Farb-
spritzstand rickgefidhrt wi rd, dadurch gekennzei chnet,
dass

a) in der Spritzzusanmensetzung ein of entrocknender Lack
ei ngeset zt wird,

b) der dem Farbspritzstand zugefdhrten D spersion eine
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Konponent e zur Ver hi nderung der Koal eszenz des Lacks
bei gegeben wi rd,

c) der dem Farbspritzstand zugef Ghrten D spersion eine
Konponente zur Inhibition der Trocknung bei gegeben
W rd,

d) dem Kabi nenabwasser ein d ykol derivat als Konponente
zur Einstellung des Durchsatzes bei der Utra-
filtration bei gegeben wird, und

e) die Leitfahigkeit des dem Farbspritzstand
ruckgef ihrten Wassers uUberwacht und unterhal b eines
vor bestimmten Genzwerts gehalten wird."

Cegenst and der Anspriuche 2 bis 7 waren bevorzugte
Ausf Uhrungsfornmen des Verfahrens gemall Anspruch 1.

I m Ei nspruchsverfahren wurden unter anderen fol gende
Ent gegenhal t ungen angef Ghrt:

S09: US-Prioritéatsbeleg Ser. Nr. 258 162 zu
JP- A- 49-51324

S10: DE-C-2 158 668

S21: Hoechst Merkbl att Resydrol VWA 5190, 1987.

In der angefochtenen Entschei dung wurde festgestellt,
daR das Verfahren gemald Streitpatent sich im
wesent | i chen vom nachstliegenden Stand der Techni k S09
durch di e Zugabe von Trocknungsi nhi bitoren zur Farb-

di spersion und durch die dykol derivatzugabe in das
Kabi nenabwasser unterscheide. D e Ei nspruchsabteil ung
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war der Ansicht, daR es fiur den Lackierungsfachmann ei ne
ubl i che Vorgehenswei se darstelle, ofentrocknenden Lacken
ei nen Trocknungsi nhi bi tor zuzusetzen. Auch wurde es als
nahel i egend befunden, dem Kabi nenabwasser ein d ykol -
derivat bei zugeben, nachdem die Wrkung von d ykol -
derivaten in of entrocknenden Lacken an sich bekannt war.
Ei nen etwai gen Synergi e- Ef f ekt der Konbi nation der im
Anspruch 1 vorgesehenen Merkmale hielt die

Ei nspruchsabtei l ung far nicht gl aubwirdi g genug
vorgetragen, so dal3 die erfinderische Tatigkeit nicht
damt begrindet werden konnte.

In der mindlichen Verhandl ung, die am 7. Septenber 1999
stattgefunden hat, hat die Patentinhaberin zwei neue
Sat ze geénderter Anspriche als Gundl age fir einen
ersten und einen zweiten Hilfsantrag ei ngereicht.

Der geanderte Anspruch 1 gendl3 dem ersten Hil fsantrag
entspricht Anspruch 1 des Streitpatents mt dem
wesent | i chen Unterschied, dalR die Wrkung der

Konponent enzugabe jetzt durch Aufnahne eines
funktionell en Merkmal s zwi schen den vor handenen
Merkmal en a) und b) definiert ist. Zur Stitzung der
Anderung wurde als Fundstelle der Briickenabsatz auf den
Seiten 6 und 7 der urspringlichen Beschrei bung
angegeben.

Somt lautet der kennzeichnende Teil des Anspruchs 1
genmall demersten Hilfsantrag wie folgt:

"a) in der Spritzzusammensetzung ei n of entrocknender
Lack ei ngesetzt wrd,

und zur Aufrechterhal tung ei nes den Dauerbetrieb
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gewahr | ei stenden Per neat dur chsat zes bei der
Utrafiltration

b) der dem Farbspritzstand zugef Ghrten Di spersion
ei ne Konmponente zur Verhi nderung der Koal eszenz
des Lacks bei gegeben w rd,

Cc) der dem Farbspritzstand zugef Ghrten Di spersion
ei ne Konmponente zur Inhibition der Trocknung
bei gegeben wi rd,

d) dem Kabi nenabwasser ein d ykol deri vat bei gegeben
wi rd, und dass

e) die Leitfahigkeit des dem Farbspritzstand
ruckgef ihrten Wassers uberwacht und unterhal b
ei nes vorbestimten G enzwerts gehalten wird."

Der geanderte Anspruch 1 genmall dem zweiten Hil fsantrag
i st eine Konbinati on des Anspruchs 1 genal3 dem ersten
Hi|lfsantrag mt den erteilten Ansprichen 2 bis 4.

Fir di e Begrundung der erfinderischen Tatigkeit stiutzte
sich die Beschwerdefuhrerin in ihren Schriftséatzen und
i n der mindlichen Verhandl ung auf fol gende Argunente:

1) Di e Erfindung beruhe i mwesentlichen darauf, dafl
i m Kabi nenabwasser die drei Zusatzkonponenten
Koal eszenzm ttel, Trocknungsinhibitor und
d ykol derivat mt dem Bindemttel synergistisch
zusanmenwi rken, umeine Utrafiltration des
Kabi nenabwassers zu bew rken.

i) Es sei zwar bekannt, di e oben genannten
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Konponent en zu verwenden, um | acktechni sche

Ei genschaften von Wasserl| acken zu steuern. Es se
j edoch ni cht nahel i egend, di ese Substanzen auf
menbr ant echni sche Ei genschaften abzusti nmen.

Die optimal e Wahl der Stoffe und deren

Gewi chtsanteil e brauche hierzu nicht explizit
angegeben zu werden. Sie sei imrer noch
vertraul i ches wertvol |l es Know How, obschon sie im
Rahnmen der in der Beschrei bung hinreichend

of fenbarten Erfindung gemald Anspruch 1 |iege.
AulRer dem kdnne der Fachman durch Routi neversuche
di e opti mal e Zusamrenset zung genau ermttel n,
wenn er w sse, dall das Gem sch auf die nmenbran-

t echni schen Ei genschaften abzusti mren sei.

Gewi sse Ani onen seien als Menbrangi fte bekannt.
Daher niissen die in der Fornulierung der Lacke
verwendet en Pignente und Ful | stoffe absol ut

sal zfrei sein, was sich mt Hlfe der Leit-

f ahi gkeit des ruckgef hrten Wassers uberwachen
| asse. Es sei jedoch nicht naheliegend, die
Funktion der Utrafiltrationsmenbran tuber die
Leitfahi gkeit des Perneats zu uUberwachen.

Der Perneatdurchflul3 nehne mt der Zeit ab;

di esem zei t abhangi gen Absi nken des Per neat -
durchfl usses werde mt periodi schem Rickspul en
der Menbran abgehol f en.

Die O fenbarung S09 sei eine Schreibtisch-
konstruktion, bar jeder technisch funkti o-

ni erenden Lehre. Der Entgegenhal tung sei weder
ein H nweis auf die Rickreinigung der Menbran zu
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ent nehnmen, noch rege sie dazu an, den auf der
Menbran gefdallten Lack durch d ykol derivate
wi eder auf zul 6sen.

GemalR Ent schei dungen T 1077/92 und T 540/ 92 seien
I ndi zien fUr eine erfinderische Tatigkeit darin
zu sehen, dal3 fur ein bekanntes wi chtiges Problem
w e die Rezyklierung von Overspray vor dem

er fi ndungsgenéf3en Verfahren ni emals eine

prakti kabl e Lésung gefunden wor den sei

hi naus wur den Versuchser gebni sse und deren

Auswertung ei ngereicht, umden Synergie-Effekt der

ver schi edenen Konponenten und die Wrkung der

Rickspil ung mt Permeat zu untermauern.

Di e Erw derungen der Beschwerdegegner |assen sich we

fol gt zusammenf assen:

1)

iii)

Es gebe kei nen Anhal t spunkt daf tr, dal3 S09 kei ne
funkti oni erende Lehre of fenbare.

Die Einstellung einer niedrigen Leitfé&ahigkeit des
ruckgef ihrten Wassers ergebe sich aus S09 durch

Verwendung von entioni siertem Wasser. | m Ubrigen
gehore di ese MalBnahne zum al | genei nen Fachw ssen.

Das beanspruchte Verfahren unterschei de sich vom
Ver fahren gemal3 SO09 i mwesentlichen nur durch den
Zusat z ei nes Trocknungsi nhi bitors. D ese Mlinahnme
gegen oxydati ve Veranderungen als sol che se
bereits durch S21 nahegel egt.

Es werde behauptet, dall gemal3 Streitpatent die
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drei Zusat zkonponenten synergi stisch wirken und
dadurch ei nen Dauerbetrieb der Utrafiltration
ernbgl i chen. Di e vorgel egten Versuche hatten

| edoch kei nen Synergi snus aufgezeigt. Es sei

ni cht nachgew esen, dall der Zusatz eines

Tr ocknungsi nhi bitors Uber die zu erwartende
Trocknungs- und Oxi dati onsi nhi bition hinaus
andere Ei genschaften der Zusammensetzung in
Uberraschender Wi se beeinflul3t. Aulerdem fehle
der Vergl eich zum nachstliegenden Stand der
Techni k.

V) D e vorgel egten Ergebni sse betrafen nur eine

ei nzige nicht spezifizierte Konbination der drei
Zusat zstoffe. Anspruch 1 sei so breit abgefallt,
dalR das Schut zbegehren weit dber das hi nausgehe,
wof ir ein vermeintlicher synergistischer Effekt
mt den Versuchen hatte gl aubhaft gemacht werden
konnen, sel bst wenn di e Versuche nachar beit bar
waren, was nicht der Fall sei

Vi) Zum peri odi schen Rickspul en der Filtrations-
menbran mt Pernmeat zum Zweck ei nes Dauerbetriebs
fehl e die entsprechende O fenbarung in der
Streitpatentschrift. D ese MaBnahne sei auch
ni cht Gegenstand der geltenden Anspriche.

Am Ende der mindl i chen Verhandl ung waren die Antrdge w e
fol gt:

- Di e Beschwerdef dhrerin (Patentinhaberin) beantragte
di e Auf hebung der angef ochtenen Ent schei dung und die
Aufrechterhal tung des Patents
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1) we erteilt (Hauptantrag),

2) gemall ihremersten H |l fsantrag, w e Uberreicht
wahrend der nmindlichen Verhandl ung,

3) gemalR ihremzweiten H |l fsantrag, w e Uberreicht
wahrend der mindlichen Ver handl ung.

- D e Beschwer degegneri nnen beantragten di e Zurick-
wei sung der Beschwerde der Patentinhaberin.

Ent schei dungsgr inde

Haupt ant r ag

2.1

2500. D

Neuhei t

Es ist unstrittig, dal das Verfahren gemald Anspruch 1
neu ist.

Erfinderi sche Tatigkeit

Cegenstand der Erfindung ist ein umeltschonendes
Verfahren zum Farbspritzl ackieren mt einer wasser-

| ackhal ti gen Di spersion in einem Farbspritzstand, der
mt einer Kabine mt wasserberieselter Rickwand zum
Auf f angen und Auswaschen von Lacktber schuss (Overspray)
i n Kabi nenabwasser versehen ist. Her wird das gesante
Kabi nenabwasser durch Utrafiltration in einer
Urafiltrationseinrichtung in Pernmeat und | ackhal tigen
Rickstand aufgeteilt, der |ackhaltige Rickstand in der
Utrafiltrationseinrichtung durch Wasserentzug aus dem
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Kabi nenabwasser an Lack anreichert, bis sein Lackgehalt
i mwesentlichen gleich denjenigen von frisch dem

Far bspritzstand zugefidhrter Dispersion ist, der so an
Lack angereicherte Rickstand der frisch zugefihrten

Di spersi on bei gegeben, um zum Far bspritzl acki eren

w ederverwendet zu werden, und das Perneat dem

Far bspritzstand ruckgef thrt.

Das Verfahren, das dem Gegenstand des Streitpatents am
nachsten kommt, ist in S09 beschrieben. D ese Entgegen-
hal tung betrifft ebenfalls ein Verfahren zum Farbspritz-
| ackieren mt einer aus einemin Wasser dispergierten
Lack bestehenden Spritzzusamensetzung. Der Spritzstand
iIst mt einer Kabine mt wasserberieselter Rickwand zum
Auf f angen und Auswaschen von Lackuberschuld i n Kabi nen-
abwasser versehen (Seite 1, Absatz 1 und |etzter Absatz;
Seite 10, Absatz 3). Das Kabi nenabwasser wi rd einer
Utrafiltration unterworfen, das Perneat als Waschwasser
und der | ackhaltige Rickstand zum Lacki eren w eder -
verwendet (Seite 2, erster und | etzter Absatz;

Br ickenabsatz Seiten 10 und 11). Das Beispiel ab

Seite 12 zeigt, dal es sich bei der Spritzzusanmen-
setzung um ei nen of entrocknenden Wasserl| ack handelt
("thernpsetting water-based enanel "), der als Additive
unter anderen Di net hyl et hanol am n und Et hyl cel | osol ve
enthalt. Es ist unbestritten, dalR Ethylcell osolve ein
Handel snanme fiar Ethyl gl ykol (Ethyl engl ykol et hyl et her)

I St.

Di e Beschwerdef Ghrerin hat vorgetragen, Aufgabe des
Streitpatents sei, ein Verfahren bereitzustellen, "mt
wel chem die erforderliche Stabilitat des Kabinen-
abwassers und des an Lack angereicherten Rickstands
erreicht wird und i m Dauerbetrieb aufrechterhal ten
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blei bt" (siehe Streitpatent, Seite 3, Zeilen 6 bis 10).
Di ese Auf gabe kann jedoch bei der Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit nur in Betracht gezogen werden,
wenn gl aubhaft ist, dalB sie mt imwesentlichen allen
vom gel tenden Anspruch 1 unfaldten Ausfidhrungsarten

gel 6st wird. Dies wrde von den Beschwerdegegneri nnen
bestritten.

Mt der Eingabe vom 21. August 1997 hat di e Beschwerde-
fUhrerin experinentell e Daten nachgereicht, um das
Utrafiltrationsverhalten von i mLabor nachgebil deten
Kabi nenabwasser proben i n Abhangi gkeit von der Zeit

auf zuzei gen (siehe Graphiken 1 bis 7). Bei allen Proben
sind Stoffe bei gegeben, wel che der im Anspruch 1
gegebenen Definition der jeweiligen Konponente
entsprechen (Seite 2 der Eingabe, Punkt B). We die
Beschwer def ihrerin sel bst ausgef ihrt hat, sinkt jedoch
der Perneat-Durchflul3 mt der Zeit auch im Falle der
all e drei Zusat zkonponent en ent hal t enden Konbi nati ons-
probe nerklich (siehe Seite 7, Punkt B.2.a und

Graphik 1). Somt bel egen di ese Versuchsergebni sse

ni cht, dall das beanspruchte Verfahren i m Dauerbetrieb
dur chgef thrt werden kann.

Dem Absi nken des Perneat dur chfl usses kann zwar durch
peri odi sches Ricksptlen der Utrafiltrationsnmenbran mt
dem Per neat abgehol fen werden (siehe die obige Eingabe
der BeschwerdefUhrerin, Seite 7, B.2.a); dies kann die
Kanmer bei der Ermttlung der dem Streit patent

zugr undel i egenden Auf gabe jedoch ni cht berldcksichtigen,
da di e Ruckspul ung kein Merkmal des Verfahrens nach
Anspruch 1 ist.

Es ist aufgrund der genannten experinentell en Daten
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ni cht ei nmal gl aubhaft, dald gegeniber dem Verfahren nach
S09 eine Verl angerung der Betriebsdauer erreicht wrd.

Di e Beschwerdefdhrerin hat versucht, mt den

nachgerei chten experinentell en Daten das Langzeit-
verhalten bei der Utrafiltration aufzuzeigen. Es wurde
j edoch gleichzeitig eingeraunt, dal fidr die Experinente
ei ne optimale Wahl der Stoffe und deren Gew chtsanteilen
erst getroffen werden nmisse. Eine sol che Auswahl i st

j edoch i m Anspruch 1 kei neswegs spezifiziert. FOr die
Ausl egung des Anspruchs 1 hat di e Beschwerdefdhrerin im
Cegenteil vorgetragen, dall alle genmdal3 Stand der Technik
daf ir Ublichen Lackzusétze aus den G uppen der Am ne und
Oxime imPrinzip geeignet seien, die Funktion eines

Koal eszenzver hi nderers bzw. eines Trocknungsi nhi bitors

i mSinne der Merkmal e b) bzw. c¢) des Anspruchs zu
erfullen. Auch wurde erklart, dalR die in vielen
Lackzusammenset zungen ei ngeset zten Additive auf Basis
von G ykol derivaten zur Einstellung des Filtrations-
durchsat zes i m Si nne des Merkmal s d) geei gnet seien

(si ehe Ei ngabe vom 21. August 1997, Seite 2: "D e
optimal e WAhl der Stoffe und deren Gewi chtsanteile wrd
hier nicht explizit gegeben, ..., obschon sie durchaus

i m Rahnen der in der Beschreibung hinreichend

of fenbarten Erfindung geméald Anspruch 1 liegt.").

Di e Kanmer hat sich Uberzeugt, dall di e angegebene
Interpretation des Anspruchs 1 auch imEinklang mt der
Beschrei bung steht. So wird auf Seite 3, Zeilen 53 bis
54 darauf hingew esen, dal} di e Konponente zur

Ver hi nderung der Koal eszenz des Lacks auf bekannte Wi se
aus der G uppe der Am ne ausgewahlt w rd. Auch wirden

| edi glich Ketoxime und Butoxinme als Beispiele sol cher
Konmponenten zur |nhibition der Trocknung des Lackes,
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sow e Butyl gl ykol, Butyl diglykol und Propyl engl ykol e als
A ykol derivate genannt (Seite 4, Zeilen 6 bis 7 bzw
Zeilen 9 bis 10). Hi eraus ergibt sich, dal explizit

ni cht einnmal geltend gemacht worden ist, das patent-
gemalRe Verfahren in seiner gesanten Breite eigne sich
fUr einen Langzeitbetrieb.

Dem Argunent der Beschwerdef Uhrerin, ein Vergleich mt
dem Ver fahren gema? S09 sei nicht notwendi g, da dieses
nur eine Schreibtischkonstruktion sei, kann di e Kamer

ni cht fol gen. Di ese Behauptung i st weder durch Bewei s-
mttel noch durch Uberzeugende Argunente substantiiert
wor den. Vi el nehr enthélt diese Druckschrift im Gegensatz
zum Streitpatent ein konkretes Ausfihrungsbeispiel. In
di esemwird genau beschrieben, we die Bestandteile in
der Lackdi spersion sich zusanmmenset zen und dal3 der
Overspray einer Utrafiltration unterworfen und der

auf konzentrierte Lackrickstand w eder verwendet wrd. Es
wi rd ferner angegeben, wel che Anal ysendaten fur das
Retentat sow e das Perneat bestimmt wurden (siehe:
"Exanple", Seiten 12 bis 13). Die Kanmer hat somt

kei nen Grund zur Annahne, dall SO9 keine in der Praxis
brauchbare Lehre offenbart.

Di e Kanmer betrachtet daher das Verfahren gemal3 S09 al s
nachsten Stand der Technik. Die dem Streitpatent

zugr undel i egende Auf gabe kann aufgrund der vorliegenden
experinentell en Daten darin gesehen werden, ein weiteres
Verfahren zum Farbspritzl acki eren unter Verwendung ei nes
of ent rocknenden Wasser| acks und Auffangen von Lackuber -
schulR bereitzustell en, wobei das gesante Kabi nenabwasser
durch Utrafiltration in Perneat und | ackhal tigen
Rickstand aufgeteilt und die Teil strone entsprechend
riuckgef thrt werden.
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Die Kanmer halt es fur glaubhaft, dalR der Gegenstand des
Anspruchs 1 diese Aufgabe | 6st. D es wurde von den
Beschwer degegneri nnen auch nicht bestritten.

Es ist unstrittig, dal das Verfahren gemal3 S09 dem
Qober begriff und den Merkmal en a) und b) des vorliegenden
Anspruchs 1 entspricht.

In SO9 wird nicht explizit darauf hingew esen, dal}

d ykol dem Kabi nenabwasser bei gegeben wird oder werden
soll. Die Beschwerdefihrerin hat jedoch eingeraunt, dal3
das d ykol derivat in der bekannten Lackzusanmenset zung
zusammen mit dem Overspray ins Kabi nenabwasser gel angt.
Es wurde zwar vorgetragen, dal unter Unstdanden
zusat zl i ches d ykol dem Kabi nenabwasser bei gegeben

wer den misse; dies sei aber nicht zw ngend, denn die

vor handene @ ykol nenge i m Overspray konne in manchen
Fallen fiar die Utrafiltration ausreichen. D e Kamrer
stellt fest, daR der Wrtlaut des Anspruchs 1 diese

bei den Miglichkeiten unfalRt, da er die Art und Wi se der
Bei gabe des d ykol derivats zum Kabi nenabwasser offen

| &3t . Dar dber hinaus ist einerseits in Anspruch 1 kein
besti nmmter Durchsatz definiert, andererseits sel bst-
verstandlich, dal3 sich auch in S09 ein Durchsatz bei der
Uttrafiltration eingestellt haben nuf3 (siehe

Punkt 2.3.4).

Di e Kanmer ist daher uberzeugt, dalR auch Merknmal d) des
Anspruchs 1 i m Verfahren des Standes der Technik
verw rklicht wrd.

Somt besteht die Losung der gegenuber S09 bestehenden
Auf gabe genmdl3 Anspruch 1 darin, einen Trocknungs-
i nhibitor zu verwenden (Merkmal c)) und die
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Lei tf &ahi gkeit des Kabi nenabwassers zu tberwachen und
unterhal b eines Genzwerts zu halten (Merkmal e)).

Es stellt sich nun die Frage, ob diese Lb6sung durch den
ei nschl agi gen Stand der Techni k nahegel egt w rd.

Zu Mer kmal c)

Di e Beschwerdefdhrerin hat in der mindlichen Verhandl ung
ni cht nehr bestritten, dalR Trocknungsi nhi bitoren

routi nenmélli g i n of entrocknenden Lacken ei ngeset zt
werden. Die Lehre ist auch aus zahlreichen Beispielen im
Stand der Techni k zu entnehnen. So wird in S21, einem
Mer kbl att fiar ein Al kydharz zur Herstellung von

hit zehartenden Spritzl acken, angegeben, dall zum Schut z
gegen oxydative Veranderungen der D nethyl et hanol am n
und Di propyl engl ykol nonoet hyl et her ent hal t enden
Har zl 6sung der Zusatz von Ketoximratsamist (siehe
Seite 1, "Einsatzgebiete", "Lieferform und Seite 2,
"Lackherstellung"). Darutber hinaus ist allgeneines

Fachw ssen, und von der Beschwerdef dhrerin nicht
bestritten, dal di e Lacktrocknung auf sol che oxydative
Ver anderungen zuruckzuf hren ist. Somt ist die Beigabe
ei ner Konponente zur Inhibition der Trocknung zur dem
Far bspritzstand zugef dhrten D spersion an sich
nahel i egend.

Zur Synergie der Zusatzkonponenten

Di e BeschwerdeftUhrerin hat argunentiert, dalR im

Kabi nenabwasser die drei Konponenten genmald den Merkmnal en
b) bis d) und das Bindemttel der verwendeten Spritz-
zusammenset zung synergi sti sch zusamrenw r ken, was eine
storungsfreie Utrafiltration mt Rickgew nnung der
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Lackzusammenset zung i m Syst em Uber ei nen | &ngeren
Zeitraum erst ernbgliche (siehe auch Ei ngabe vom

18. Marz 1996, Seite 7). Nachdem der Fachmann von di esem
Ef f ekt nichts gewlt habe, sei es nicht naheliegend
gewesen, die zur Steuerung der | acktechnischen Ei gen-
schaften bekannten Additive auf nenbrantechni sche

Ei genschaften abzusti men. Es ist daher zu untersuchen,
ob di e Konbi nati on der Konponente c) mt den Konponenten
a), b) und d) auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht.
Hi er bei bericksichtigt die Kammer, dall das Vorliegen des
gel tend gemachten Synergi smus von den Beschwer de-

gegneri nnen bestritten wurde.

Di e Beschwerdefuhrerin hat keine Nachwei se erbracht, dal3
der Zusatz eines Trocknungsi nhibitors uber die zu

erwart ende Trocknungs- und Oxi dati onsi nhi bition hinaus
andere Eigenschaften der Zusamensetzung in uber-
raschender Weise beeinflult. Ferner hat sie in der
nmindl i chen Ver handl ung ei ngeraunt, dald der Synergi snus
nicht mt allen Konponenten in den einzel nen G uppen und
i n deren beliebi gen Mengenverhél t ni ssen, sondern erst
durch Anpassung der jeweiligen Konponenten an das
Lacksystem auftritt (siehe Punkt 2.3.3). Eine derartige
MalBnahne i st jedoch i m Verfahren gemalR dem gel t enden

Pat ent anspruch 1 nicht vorgesehen.

Di e Kanmer kann daher bei der Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit eine nbgliche Synergi e zw schen
den Zusat zkonponenten im H nblick auf die Utra-
filtration nicht in Betracht ziehen. Vielnehr ist davon
auszugehen, dall jede der Konponenten a) bis d) in der
Spritzzusammenset zung |l ediglich die i mAnspruch 1
angegebene bekannte Funktion hat.
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Zu Mer kmal e)

Gemal3 Ei ngabe der Beschwerdefihrerin sei eine erhohte
Lei tfahi gkeit des ruckgef ihrten WAssers ein Anzei chen
far die Menbranvergi ftung und damt di e Unbrauchbarkeit
des ruckzuf ihrenden Perneats. Daher sei es erforderlich,
dall das zur Ergdnzung des WAsserverlusts frisch

zuzuf thrende Wasser nur eine geringe Leitfahigkeit

auf wei se. Auch seien fur die Fornulierung der Lacke nur
absol ut sal zfreie Pignente und Fullstoffe zu verwenden.
Venn die Leitfahigkeit einen Genzwert Uberschreite,
dann misse die Utrafiltrationsanl age gestoppt werden.
Ein bestimter G enzwert konne all erdings nicht
angegeben werden, da dieser vomjeweiligen Lacksystem
abhéange.

Der Umstand, dal nur sal zfreie Pignente und Fullstoffe
ei ngeset zt werden, kann ni cht berdcksichtigt werden, da
di es kein Merkmal des beanspruchten Verfahrens ist und
di e urspringlichen Unterlagen nicht einmal einen

ent sprechenden Hi nwei s enthalten.

Das Anhalten der Filtrationsanl age kann di e Kammer ni cht
al s techni sche MaBnahne ansehen, die Leitfahigkeit unter
ei nem bestimten Genzwert zu halten. Es ist ein

Zust and, der sich sowi eso einstellt, wenn die Menbran
vergi ftet und die Anlage verstopft ist. Auch wrd
festgestellt, dalR kein konkreter Grenzwert im Anspruch 1
spezifiziert ist. Auf der anderen Seite wird i m Stand
der Techni k gemald SO09 ausdriucklich die Verwendung von
entioni si ertem Wasser enpfohl en, um Kontam ni erungen zu
vernei den (siehe S09, Seite 11, letzter Absatz). Somt
muld di e Kammer davon ausgehen, dall mt di eser MalRnahne
di e Leitfdahi gkeit des Kabi nenabwassers i m Verfahren
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gemall SO09 ebenfalls unter einembestimten - nicht
weiter spezifizierten - Genzwert im Sinne des
vor | i egenden Anspruchs 1 gehalten wrd.

D e Kanmer sieht daher i mkennzei chnenden Merknal e) des
Anpruchs 1 lediglich die MaBnahnme der Uberwachung der
Leitfahigkeit als Beitrag zur L6sung der bestehenden

Auf gabe an. Di e Messung der Leitfé&ahigkeit zur

Uber wachung des Perneats ist jedoch in vergleichbaren
Ver fahren Ublich. Beispielsweise wird imEl ektro-
tauchverfahren genmald S10 ein Teil des Abl agerungsbads
einer Utrafiltration unterworfen und die spezifische
Leitfahigkeit des Utrafiltrats genmessen (Spalte 12,
Tabel l e, Zeilen 39 bis 40).

Di e Kanmer kann di e Auffassung der Beschwerdef Ghrerin
nicht teilen, dal diese Lehre aus demtechni schen
Berei ch des El ektrotauchl acki erens auf Verfahren zur
Spritzlackierung nicht Ubertragbar sei. Bereits S09 | ant
er kennen, dall in beiden Fallen der gleiche Lackier-
fachmann angesprochen wird (siehe S09, Seite 12,

I nsbesondere Zeilen 7 bis 10). Dartber hinaus betrifft
di ese MaBnahnme nicht das Lacki erverfahren an sich,
sondern die Utrafiltration von wal3ri gen Lack-

di spersi onen, welche als Zusatzstoffe Am ne,

Oxi dati onsver hi nderer und d ykol derivate enthalten (vgl.
Merkmal e b) bis d) und S10, Spalte 10, Zeilen 20, 50 und
56). Bei Problenmen mt der Utrafiltration hatte der
Fachmann daher di e Kenntni sse auf dem techni schen
Nachbar gebi et der El ektrotauchl acki erung in Betracht
gezogen. Somt war es naheliegend, die MaBnahnme der

Lei tfahi gkei t messung gendl3 S10 auch i m Verfahren genmal}
S09 vor zusehen.



- 18 - T 0998/ 95

2.6.4 Die Kammer fol gert daraus, dal sich das Verfahren genmal3

2.

7

Anspruch 1 des Streitpatents |ediglich durch eine

Aggr egation ublicher MaBBnahmen vom Stand der Techni k

unt er schei det. Ei ne Konbi nation di eser MaBhahnmen im

Si nne ei ner Wechsel wi rkung zur Lésung ei ner Aufgabe, fir
deren Losung di ese MalBnhahnen in Kenntnis des Standes der
Techni k nicht in Betracht gezogen worden wiren, kann die
Kammer hierin nicht sehen. Das Verfahren genal3

Anspruch 1 beruht daher nicht auf einer erfinderischen
Tati gkei t.

Di e von der Beschwerdefihrerin zitierten Entschei dungen
T 1077/92 vom 5. Dezenber 1995 und T 540/92 vom

1. Marz 1995 sind hier nicht relevant. In diesen

Ent schei dungen wurde als Indiz fir die erfinderische
Tati gkeit di e Tatsache herangezogen, dal3 die Erfindung
erstmal s ein Probl em gel 6st hat, um dessen Losung sich
die Fachwelt | ange Zeit erfol gl os beniht hat. Im
vor|liegenden Fall ist dem Stand der Techni k jedoch weder
ein H nweis auf Problenme bei der Utrafiltration noch
auf fehl geschl agene Beniihungen zu deren LOésung zu

ent nehnen. Dar Gber hinaus ergi bt sich aus den

Dar | egungen in Punkt 2.3.3 und 2.6.2 , dal das

Strei tpatent keine konkrete Lehre enthédlt, welche es dem
Fachmann erl| auben wirde, derartige Problenme zu | dsen,
sondern allenfalls erkennen | aBRt, dall ein Probl em

best eht .

Hi | f santr age

2500. D

Die Hilfsantrage erfidllen nicht die Erfordernisse des
Artikels 123 (2) bzw. 100 c) EPU.

In beiden Fallen enthalt Anspruch 1 das hi nzugeflgte
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funktionelle Merkmal "zur Aufrechterhal tung ei nes den
Dauer betri eb gewédhrl ei st enden Per neat durchsat zes bei der
Utrafiltration".

Di e Beschwerdefihrerin hat argunentiert, dall di eses
Merkmal in der urspringlich eingereichten Beschreibung
inmplizit offenbart sei, da diese den H nweis enthalte,
daR angestrebt wird, die noch verbl ei bende Umelt -

bel ast ung weiter herabzusetzen, indem di e Verwendungs-
dauer des Kabi nenabwassers zw schen Wasserwechsel n, die
si ch wegen der Vernehrung von M kroorgani snmen aufdrdngen
wir den, durch Zugabe ei nes Bi ozids verl &ngert wrd
(siehe Seite 6, letzte Zeile bis Seite 7, Zeile 5).

D ese Ansicht kann di e Kammer aus zwei G Unden ni cht
teilen. Erstens inpliziert eine Verlangerung der Zeit

zwWi schen den Wasserwechsel n ni cht zw ngend ei nen
Langzei t- oder gar einen Dauerbetrieb bei der
Utrafiltration. Daruber hinaus wrd als MalBhahnme zum
Zweck di eser Verl angerung vorgeschl agen, der D spersion
und/ oder dem Kabi nenabwasser ei ne bi ozi de Konponente

bei zugeben. Es wird nirgends erwdhnt, dal3 di e Zugabe der
Konponent en genmall den Merkmal en b) bis d) diesen Zweck
erfullen solle oder kénne. Keinesfalls jedoch | aRt sich
aus di eser Angabe di e Anwei sung ent nehnen, Art und Menge
di eser Konponenten so aufei nander abzustimren, dall das
genannte Ergebnis erzielt wird. Somt ist die Zugabe

di eser drei Konponenten "zur Aufrechterhaltung ei nes den
Dauer betri eb gewédhrl ei st enden Per neat durchsat zes bei der
Utrafiltration" weder explizit noch inplizit
urspriunglich offenbart.

Ent schei dungsf or nel

2500. D
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Aus di esen Griunden wird entschi eden:

D e Beschwerde wi rd zurickgew esen.

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

S. Hue R Spangenberg
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