BESCHVWERDEKAMVERN  BOARDS OF APPEAL OF CHAMBRES DE RECOURS
DES EUROPAI SCHEN THE EUROPEAN PATENT DE L' OFFI CE EUROPEEN

PATENTAMI'S OFFI CE DES BREVETS

Interner Verteilerschl issel:

(A) [ ] Veroffentlichung i mAB|

(B) [ 1 An Vorsitzende und Mtglieder
(O [ 1 An Vorsitzende

(D) [X] Keine Verteilung

ENTSCHEI DUNG
vom 6. Februar 2002

Beschwer de- Akt enzei chen: T 0679/99 - 3.2.7
Anmel denumer : 93924052. 9

Ver 6f f ent | i chungsnunmrer : 0666779

| PC: BO5D 7/ 00

Ver f ahr ensspr ache: DE

Bezei chnung der Erfindung:
Pul verkl arl ack und Verfahren zur Herstellung einer
mehr schi chti gen Lacki erung

Pat ent i nhaber:
BASF Coati ngs Aktiengesellschaft

Ei nsprechender:
01) Du Pont Performance Coatings GrbH & Co. KG
02) PPG Industries, Inc.

Stichwort:

Re[evante Recht snor nen
EPU Art. 84, 111(1)

Schl agwort :
"Klarheit (ja)"
" Zur ickverwei sung (ja)"

Zitierte Entschei dungen:

Oientierungssat z:

EPA Form 3030 10.93



Européaisches

0) Patentamt

Beschwerdekammern

European
Patent Office

Office européen
des brevets

Boards of Appeal Chambres de recours

Akt enzei chen: T 0679/99 - 3.2.7

ENTSCHEI DUNG
der Techni schen Beschwer dekamrer 3.2.7
vom 6. Februar 2002

Beschwer def threr:
(Pat enti nhaber)

BASF Coati ngs Aktiengesellschaft
d asuritstralle 1
D- 48165 Minster (DE)

Fitzner, Uwe, Dr.

Dres. Fitzner & Minch
Recht s- und Pat ent anwél t e
Lintorfer StrafRe 10

D- 40878 Rati ngen (DE)

Vertreter:

Beschwer degegner 1:
(Ei nsprechender 01)

DuPont Perfornmance Coatings GrbH & Co. KG
Chri stbusch 25
D- 42285 Wippert al (DE)

Vertreter: Glle Habal Struck Neidlein Prop Roos
Pat ent anwél t e
Bruckner stralRe 20

D- 40593 Dussel dorf (DE)

Beschwer degegner 11:

(Ei nsprechender 02)

PPG | ndustries, Inc.
One PPG Pl ace

Pittsburgh, Pa. 15272 (UsA)

Vertreter: St ernagel, Hans-Ginther, Dr.
Pat ent anwal t e Sternagel & Fleischer
Braunsberger Feld 29

D- 51429 Bergi sch d adbach (DE)

Ent schei dung der Ei nspruchsabteilung des

Eur opai schen Patentants, die am 11. Mai 1999
zur Post gegeben wurde und mit der das

eur opadi sche Patent Nr. 0 666 779 aufgrund
des Artikels 102 (1) EPU widerrufen worden

i st.

Angef ocht ene Ent schei dung:

Zusammenset zung der Kammer:

Vor si t zender : A. Burkhart



M tglieder: K. Poal as
E. Lachaci nski



- 1- T 0679/ 99

Sachverhalt und Antréage

Di e Beschwerdef dhrerin (Patentinhaberin) hat gegen die
Ent schei dung der Ei nspruchsabteil ung Gber den W derruf
des Patents Nr. 0 666 779 Beschwerde eingel egt.

Di e Einspruchsabteilung war der Auffassung, dal} die
wahrend der mindlichen Verhandl ung als einziger Antrag
der Patentinhaberin neu eingereichten Anspriche 1 bis 6,
i nsbesondere Anspruch 1, wegen Mangels an Kl arheit den
Erforderni ssen des Artikels 84 EPU nicht entspréachen.

1. Am 6. Februar 2002 fand ei ne nindl i che Verhandl ung vor
der Beschwerdekanmer statt.

i) Di e Beschwerdef threrin (Patentinhaberin)
beantragte di e Auf hebung der angef ocht enen
Ent schei dung und di e Aufrechterhal tung des
Patents auf der G undl age der Anspriche 1 bis 6,
wi e eingereicht am15. Marz 1999, hilfsweise die
Zur ickver wei sung der Angel egenheit an die erste
I nstanz zur weiteren Prafung.

i) Di e Beschwer degegneri nnen ( Ei nsprechenden)
beantragten di e Zurickwei sung der Beschwerde der
Pat enti nhaberin, hilfsweise Zurickverweisung der
Angel egenheit an die erste Instanz zur weiteren
Pr 0f ung.

L1l Di e zum Zei t punkt der vorliegenden Entschei dung
mal3gebende Fassung des unabhangi gen Anspruchs 1 | autet

wi e folgt:

"1. Verfahren zur Herstellung einer nehrschichtigen
Lacki erung auf einer Substratoberfl ache, bei dem
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(1) ein pignmentierter Basislack auf die Substrat-
oberfl a&che auf gebracht wird,
(2) aus demin Stufe (1) aufgebrachten Lack ein

Pol ynerfil m gebil det wrd,

(3) auf die so erhaltene Basi sschicht ein Pulver-

kl arl ack aufgebracht w rd, wel cher eine

Kor ngr 63envertei l ung aufwei st, bei der

a) hochstens 15 Gew. - % der Pul verkl arl ackteil chen
ei ne Korngr63e aufwei sen, die kleiner als 10um
i st,

b) fir m ndestens 40 Gew. -% der Pul verkl arl ack-
teil chen der Zehnerl ogarithmus des Quotienten
aus der groRten und der kil einsten KorngrolRe
kl ei ner oder gleich 0,25 ist und

c) mndestens 98 Gew. - % der Pul verkl arl ack-
teil chen ei ne Korngrole aufwei sen, die Kleiner
al s 100um i st,

wobei die mttlere Korngrofle der in b)

definierten Pul verklarl ackteilchen d + 0,2 d

betragt, wobei d fir die mttlere Schichtdicke

der mt dem Pul verkl arl ack herzustell enden

ei ngebrannt en Pul verkl arl ackschicht steht und die

mttlere KorngrofRe mt einem Laserbeugungs-

spektronmeter ermttelt wird, und anschlielRend
(4) di e Basi sschicht zusammen mt der
Pul ver kl arl ackschi cht ei ngebrannt wird."

Di e Beschwerdefidhrerin hat imschriftlichen Verfahren
und in der mindlichen Verhandl ung i mwesentlichen
f ol gendes vorgetragen

D e anspruchsgenéf3e Bedi ngung

"mttlere KorngroRe = d + 0,2 d, wobei d fdr die
mttlere Schichtdicke der mt dem Pul verkl arl ack
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her zust el | enden ei ngebrannt en Pul verkl arl ackschi cht
steht"

sei nicht isoliert zu sehen, sondern i m Zusamenhang mt
den anspruchsgemaflen Merkmalen a), b) und c). Das
Merkmal a) | ege die untere Grenze und das Merkmal c) die
obere Grenze der Korngro6Re fest. Damt sei die mttlere
Kor ngr 63e zum ndest der G 6Renordnung nach ei ngegrenzt.
Das Merkmal b) werde in dem Bereich, der durch die
untere Grenze a) und die obere Grenze c) gegeben ist,
"abgegriffen". Es besage sinngenal3, dall nach dem
besonders flachen Anstieg ein besonders steiler Anstieg
der Summenverteil ungskurve in Abhangi gkeit von der

Kor ngr 63e i nnerhal b der Grenzen a) und c) erfol ge.

Hi erdurch werde auch festgelegt, dalB die mttlere

Kor ngr 63e i nnerhal b di eses Bereichs |iegen nisse.

Di e Tatsache, dalR es innerhalb der G enzen der

er fi ndungsgenmalRen Mer knmal e nogl i cherwei se zu ei ner
Vi el zahl von erfindungsgemal? ver wendbar en

Pul ver kl arl acken konme, konne der Kl arheit des
Anspruchs 1 kei nen Abbruch tun

Der Anspruch 1 sei daher klar im Sinne des
Artikels 84 EPU

V. Di e Beschwer degegneri nnen haben i mschriftlichen
Verfahren und in der mindlichen Verhandl ung im
wesent|ichen fol gendes vorgetragen

Gemall Anspruch 1 werde die mttlere Korngrofie des

Pul verkl arl acks in Abhangi gkeit von der mttleren

Schi chtdi cke d der ei ngebrannten Pul verkl arl ackschi cht
bestimt. Da die mttlere Schichtdicke d der

ei ngebrannt en Pul verkl arl ackschi cht von nehreren
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Ei nfl uBparanmetern (wie z. B. von der aufgetragenen

Pul ver kl arl acknmenge pro Fl a&chenei nheit, der chem schen
Zusammenset zung, der Ei nbrenntenperatur und der
mttleren Korngrof3e der Pul verkl arl ackteil chen) abhéangig
sei, existierten unendlich viele verschiedene Werte fr
die mttlere KorngrofRe, mt welchen bei einem Verfahren
gemald Anspruch 1 und bei entsprechender Veranderung der
0. g. Einflul3faktoren nach dem Ei nbrennen di esel be
mttlere Schichtdi cke d der eingebrannten

Pul verkl arl ackschicht erzielt werde. Der Schutzbereich
des Anspruchs 1 sei daher hinsichtlich der mttleren
Kor ngr 63e der Pul verkl arl ackteil chen nicht ei ngrenzbar
bzw. vollig unbestimt und somit unklar.

Aus di esem G und sei auch die Lage der oberen und
unteren Grenzen des im Merkmal b) des Anspruchs 1
definierten Bereichs von m ndestens 40 Gew. - % der
Pul verkl arl ackteil chen und somt die

Kor ngr 63enverteil ung i nsgesant unbestimt.

In der gesamten O fenbarung fehle jegliche Zahl enangabe
Uber die Schichtdicke d der eingebrannten

Pul verkl arl ackschicht. Die imeinzigen Beispiel des
Streitpatents offenbarten Film bzw. Schichtdi cken
bezdgen sich nicht auf die eingebrannte Lackschicht.

Da es bekannt sei, dal3 bei m Ei nbrennen ei ne
betréachtliche Schrunpfung der aufgetragenen

Pul ver |l ackschi chten stattfande, kodnne eine Korrelation
der mttleren Korngro6RRe der Pul verklarlackteil chen mt
der Dicke der eingebrannten Pul verklarl ackschicht kei ne
ei ndeutige und klare Lehre fur den Fachmann darstell en.

Der Anspruch 1 erfulle daher nicht das Erfordernis der
Kl arheit gemaR Arti kel 84 EPU
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Ent schei dungsgr tinde

1

0474.D

Kl arheit der Anspriche (Artikel 84 EPU)

Der Verfahrensanspruch 1 besteht aus zwei Teilen, wobei
der erste Teil die Verfahrenschritte (1), (2), (3) und
(4) und der zweite Teil Eckwerte der Pul verklarl ack-
teil chenverteilung in Formder Merkmale a), b) und c)
bei nhal t et .

Das Merkmal a) |egt den Anteil an Feinstpulver in dem zu
ver wendenden Pul verkl arl ack fest.

Das Merkmal c) bestimt die obere Grenze der Korngro6lie
der Pul verkl arl ackteil chen.

Das Merkmal b) besteht aus zwei Teil merkmal en:

Der erste Teil des Merkmals b) besagt, dal innerhal b des
Ber ei ches der Korngrdofie von 10 pm und 100 pm ei ne
Fraktion von m ndestens 40 Gew. - % der Pul verkl ar -

| ackt ei | chen vor handen sein nuf3, bei wel cher der

Zehnerl ogarithnus des Quotienten aus der grofiten und der
kl ei nst en Kor ngr 63e kl ei ner oder gleich 0,25 ist.
Dadurch wird in demvon den Merkmal en a) und c)

ei ngegrenzten Bereich der Korngro6f3e der

Pul verkl arl ackteil chen eine untere G enze fur die

Steil heit der Summenverteil ungskurve der

Pul verkl arl ackteil chen in Abhéangi gkeit von der Korngro6i3e
angegeben.

Der zweite Teil des Merkmals b) des Anspruchs 1
bestimt, daR die mttlere KorngrdfRe ei ner Fraktion der
Pul verkl arl acktei | chen, wel che di e Bedi ngungen des
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ersten Teils des Merkmals b) erfallt, d + 0,2 d betragen
soll, wobei d die mttlere Schichtdicke der
ei ngebrannt en Pul verkl arl ackschi cht ist.

Der Ansicht der Beschwerdegegnerinnen, dal die
anspruchsgenafle Zuordnung der mttleren KorngrolRe der
Pul verkl arl ackteil chen zur Di cke der eingebrannten

Kl arl ackschi cht den Anspruch 1 unklar mache, vermag die
Kamrer nicht zu fol gen

Der zweite Teil des Merknmals b) des Anspruchs 1 gibt

ei ndeutig an, welches Verhaltnis zwi schen der mttleren
Kor ngr6Re und der mttleren Schichtdicke d bei demim
Ver f ahrensanspruch 1 benut zten Pul verkl arl ack gelten
soll. Die Tatsache, dal3 fur verschi edene Werte der
mttleren Korngro6Re der Pul verkl arl ackteil chen, bei

ent sprechender Veranderung verschi edener

Ei nfl uBparaneter, we z. B. a) aufgetragene Menge pro
Fl &chenei nheit an Pul verkl arl ackteil chen, b) die

chem sche Zusanmmenset zung der Pul verkl arl ackteil chen und
c) die Einbrenntenperatur, nach dem Ei nbrennen ein- und
di esel be mttlere Schichtdicke d erzielbar ist, ist far
die Klarheit der Aussage des zweiten Teils des Merknals
b) unerhebli ch.

Es ist fidr den Fachmann sel bstverstandlich, dal die

0. g. EinfluBparaneter so eingestellt werden nmissen, dal}
das i m Anspruch 1 angegebene Verhdltnis erfullt ist.

D ese Paraneter konnen durch routinemal3i ge

Ver suchsverfahren entsprechend ei ngestellt werden. Aus
der nobglichen Vielzahl der verschi edenen Paare mttlere
KorngroRe/ mttlere Schichtdicke fallen unter den

Schut zunf ang des Anspruchs 1 nur diejenigen, welche die
Erforderni sse der Merkmale a), b) und c) des Anspruchs 1
erfallen.
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Auch der Argunmentation, dal die Lage der oberen und
unteren Genze des imersten Teil des Merkmals b)
genannten Berei chs von m ndestens 40 Gew. - % der

Pul verkl arl ackteil chen und somt di e Korngrdl3en-
verteilung der Pul verklarlackteilchen vollig unbestinmt
bzw. nicht klar sei, kann sich die Kammer nicht
anschl i eRen.

Der erste Teil des Merkmals b) ist auf den

Zehnerl ogarithnus des Quotienten aus der grofiten und der
kl ei nsten Kor ngr 63e der Pul verkl arl ackteil chen
gerichtet. Dieser erste Teil des Merkmals b) |egt eine
untere Genze der Steilheit der Summenverteil ungskurve
der Pul verkl arl ackteil chen in Abhangi gkeit von der

Kor ngr 63e i nnerhal b des durch die Merkmale a) und c)
definierten Bereichs fest. Da auch die mttlere

Kor ngr 63e anhand des zweiten Teils des Merkmals b) in
Abhéangi gkeit von der eingebrannten Pul verkl arl ack-

schi chtdi cke sich innerhalb eines definierten

Wert ebereichs bestinmren [aGt, ist fur den Fachmann Kkl ar,
in wel chem Abschnitt der Sunmenverteil ungskurve der

Pul verkl arl ackteil chen sich der imersten Teil des

Mer kmal s b) genannte Bereich von m ndestens 40 Gew. - %
bef i ndet .

Dall dies eine fiur den Fachmann klare Situation
beschrei bt, zeigt auch die von der Beschwerdegegnerin
in ihremam 18. Mirz 1997 ei ngegangenen

Ei nspruchsschriftsatz unter Ziffer 2.2. ausgefihrte

Ber echnung des Zehnerl ogarithmus des Quotienten aus der
gr 68t en und der Kkl ei nsten Korngr 63e ei ner

Pul verkl arl acktei |l chenverteil ung aus ei nem bekannt en
Stand der Techni k. Di ese Berechnung wurde ohne den
Gebrauch zusatzlicher Information, was die obere und
untere Grenze bzw. die mttlere KorngrolRe der
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Pul verkl arl ackteil chen betrifft, aus dem Anspruch
dur chgef thrt.

Auch das Fehl en von konkreten Zahl enwerten uber die
mttlere Schichtdicke d im Streitpatent bedi ngt kei ne
Unkl ar heit des Schut zunfangs des Anspruchs 1. Denn aus
den Zahl enangaben genmal3 den Merkmalen a) und c) und aus
der Korrelation genmal3 dem zweiten Teil des Merkmals b)
des Anspruchs 1, entnimt der Fachmann, dall bei m

Ver fahren gemald Anspruch 1 sich die Werte der mttleren
Schi ckdi cke far die eingebrannte Pul verkl arl ackschi cht

i n ei nem G 6Renor dnungsberei ch zwi schen 10 pm und 100 pm
bewegen missen

Aus di esen G unden ist der Anspruch 1 klar und erfdllt
somit die Erfordernisse des Artikels 84 EPU

Das gleiche gilt auch fiar die abhangi gen Anspriche 2 bis
6, deren Kl arheit von den Beschwerdegegnerinnen nicht in
Frage gestellt worden ist.

2. Zur ickverwei sung an die erste Instanz
Da di e Ei nspruchsabteil ung tUber die Ei nspruchsgrinde
gemalR Artikel 100 a) und b) EPU noch kei ne Entschei dung
getroffen hat, halt es die Kamrer fur geboten, die
Angel egenheit in Austbung i hres Ernmessens genald Arti kel

111 (1) EPU an die erste Instanz zur weiteren
Ent schei dung zur tckzuverwei sen.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:
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1. D e angefochtene Entschei dung wi rd auf gehoben.

2. Di e Angel egenheit wird an die erste Instanz zur weiteren
Ent schei dung zur tickverw esen.

Der Geschaftsstell enbeante: Der Vorsitzende:

L. Martinuzzi A. Burkhart
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