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E Sachverhalt und Antrage

II.

03488

Die am 1. Mai 1982 mit deutscher Prioritat vom

9. Mai 1981 eingereichte europdische Patentanmeldung

82 200 514.6 (Veroffentlichungsnummer 64 790) wurde von
der Prifungsabteilung 18 mit Entscheidung vom

26. Marz 1987, zur Post gegeben am 24. Juni 1987,
zurickgewiesen.

Die Zurickweisung erfolgte auf der Grundlage von acht
am 12. Oktober 1984 vorgelegten Patentansprichen, von
denen die unabhangigen Anspriche 1 und 7, wie folgt,
lauten:

"1. Verfahren zur Phosphatierung von Metallen, insbeson-
dere Eisen, Stahl und Zink, mit sauren wassrigen oxida-
tionsmittelhaltigen Zinkphosphatlésungen, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Metalloberfldchen mit Zinkphosphat-
lésungen in Berihrung gebracht werden, die

0,4 - 1,5 g/1 2Zn
0 - 1,3 g/1 Ni
10 - 26 g/1 Py05

enthalten, in denen das Gewichtsverhdltnis von Zn zu P,05
auf einen Wert bis 0,12:1 und von Ni zu Zn auf einen Wert
von (0 bis 1,5):1 eingestellt ist und die mit Zn, Ni und
P,05 in einem Gewichtsverhdltnis von (0,18 bis

0,33):(0 bis 0,06):1 erganzt werden.

7. Anwendung des Verfahrens nach einem oder mehreren der

Anspriche 1 bis 6 zur Vorbehandlung der Metalloberfliachen
fur die Elektrotauchlackierung."
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III. Die Zurickweisung wurde damit begriindet, der Gegenstand
des Anspruches 1 sei zwar neu, beruhe jedoch im Hinblick
auf

(a) EP-A- 18 841

(B) DE-A- 3 004 927

(D) DE-A- 2 342 558

(E) R. Weiner, "Die chemische Oberflachenbehandlung von
Metallen zum Korrosionsschutz", Seiten 92 und 93,
sowie

(F) DE-A- 2 232 067

nicht auf erfinderischer Tatigkeit.

Nachster Stand der Technik seien (A) und (B). Hieraus sei
ein Verfahren zur Phosphatierung von Metallen bekannt, bei
dem eine arbeitende Zinkphosphatlésung wie gemd&B8 Anspruch
1 der Streitanmeldung verwendet werde. Es ergebe sich nun
aus dem weiteren Stand der Technik, insbesondere aus (D)
und (E), daB die verbrauchten Chemikalien in der Phospha-
tierlésung erganzt werden missen, wofir sich der Fachmann
am Konzentrationsverlauf der einzelnen Badkomponenten,

z. B. 2n und P05, orientiere. Das Ermitteln der geeigne-
ten Erganzungsldésung stelle eine Routinetatigkeit dar, da
der Fachmann mit relativ wenigen Versuchen zu dem
gewunschten Ergebnis komme. Selbst wenn die aufgefundenen
Werte fir die Ergdnzungslésung iiberraschend sein sollten,
kénnte daraus kein erfinderischer Schritt abgeleitet
werden, zumal dem Stand der Technik kein Hinweis auf
besondere Schwierigkeiten bei der Ergidnzung zu entnehmen
sei.

Iv. Gegen die Entscheidung der Prifungsabteilung haben die

‘Anmelderinnen (Beschwerdefiihrerinnen) am 13. August 1987
unter Entrichtung der vorgeschriebenen Gebuhr Beschwerde
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erhoben und diese am 21. Oktober 1987, etwa wie folgt,
begrundet: Die angefochtene Entscheidung habe nur deshalb
zu einem negativen Prufungsergebnis gelangen kdénnen, weil
sie das Verfahren des Anspruchs 1 in zwei Teile - namlich
die arbeitende bzw. die Erganzungsldésung - zerlegt und
unzulassigerweise fur den ersten Teil auf den Stand der
Technik fir die Niedrig-Zink-Technologie, fir den zweiten
Teil dagegen auf denjenigen fir die Normal-Zink-
Technologie zuruckgegriffen habe. Lediglich das von ihnen
selbst ins Verfahren eingefihrte Dokument

(G) DE-A- 2 538 347

beziehe sich auch bezuglich der Erganzung auf ein Niedrig-
Zink-Verfahren, wobei jeddch die Erganzungslosung nur mit
einem allgemeinen Hinweis erwahnt werde. Obwohl das .
Niedrig-Zink-Verfahren, das Uberzige mit hervorragenden
Eigenschaften ermégliche, schon 1971 konzipiert worden
sei, habe es zehn Jahre gedauert, ehe es sich durchsetzen
konnte, weil es an geeigneten ErgdanzungsmaBnahmen gefehlt
habe, die erst eine gleichbleibend gute Qualitat der ’

' Uberzige gewdhrleisten. Diese Erganzungsmafnahmen seien

daher nicht als naheliegend zu werten.

Zur hilfsweise beantragten mindlichen Verhandlung wurde
der bevollmachtigte Vertreter beider Beschwerdefihrerinnen
auf den 4. Oktober 1988 ordnungsgemaB geladen.

Die Verhandlung wurde durch einen von der Beschwerde-
fihrerin Metallgesellschaft bevollmiachtigten Angestellten
dieser Firma in Begleitung eines der Erfinder wahrgenom-
men. Dabei wurden die obigen Argumente bekraftigt und‘
erstmals zusatzlich geltend gemacht, die beanspruchte
Lehre diene insbesondere dazu zu vermeiden, daf aus der
notwendigerweise uUbersattigten Badldésung eine eskalierende
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Ausscheidung von tertiarem Zinkphosphat ("Schlamm-
explosion") erfolge, ein Problem, das man bei der Normal-
Zink-Technologie nicht kenne. Der Antrag lautet auf
Erteilung eines Patents auf der Grundlage der am

12. Oktober 1984 vorgelegten Unterlagen, bestehend aus
Beschreibung und acht Patentansprichen.

Am SchluB der Verhandlung teilte der Vorsitzende die Ent-
scheidung der Kammer mit, die Beschwerde zuriickzuweisen.

Entscheidungsgrunde

1.

03488

Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie
Regel 64 EPU; sie ist daher zulassig.

Gegen die vorliegenden Unterlagen bestehen keine formalen
Bedenken.

Die Beschreibung der Streitanmeldung geht von (F) als dem
grundlegenden Dokument der Niedrig-Zink-Technologie aus,
woraus - das bloB fakultative Merkmal Ni beiseite gelassen
- die Konzentrationen und Verhdltniswerte von Zn und P,0g
fir die "arbeitende Losung" der Streitanmeldung im wesent-
lichen bekannt sind. Allerdings kommt (G) der Streitan-
meldung insofern noch naher, als dort (als einzigem im
Verfahren befindlichen Dokument) im Zusammenhang mit einem
Niedrig-Zink-Verfahren auch die - an sich selbstverstand-
liche - Verwendung einer Erganzungsldésung in Form eines
Konzentrats ausdriucklich erwdhnt ist (Seite 16, Zeilen 10
bis 12), wenn auch in ganz allgemeiner Form.

Bei den Niedrig-Zink-Verfahren nach (F) oder (G) erhalt
man nach Darstellung der Streitanmeldung zwar qualitativ
hochwertige Phosphatschichten, doch werden die Phospha-
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tierergebnisse mit steigendem Durchsatz unregelmdBfig und
schwankend (EP-A- 64 790, Seite 2, Zeilen 4 bis 8). Auf-
gabe der Streitanmeldung ist nun (Seite 2, Absatz 3) die
Vermeidung dieses Nachteils und Gewdhrleistung gleich-
maBiger, hochkorrosionsbestindiger Uberziige auch iiber
groBe Durchsatze hin.

Zur Lésung dieser Aufgabe schlagt die Streitanmeldung (Ni
wiederum beseitegelassen) vor, in der Ergidnzungslésung ein
Zn-P05-Gewichtsverhdltnis von (0,18 bis 0,33):1 einzu-
stellen. DaB hierdurch die bestehende Aufgabe auch tat-
sichlich geldst ist, erscheint auf Grund der Beispiele 1
bis 4 (Seite 5, Absatz 3, bis Seite 6, vorletzter Absatz)
glaubhaft.

Der beanspruchte Lésungsvorschlag ist unstreitig neu; im
Zusammenhang mit Niedrig-Zink-Technologie wird nirgends im
nachgewiesenen Stand der Technik ein Gewichtsverhaltnis
des beanspruchten Bereichs fir die Erganzungsldsung er-
wahnt.

Zu untersuchen bleibt das Vorliegen von erfinderischer Ta-
tigkeit.

Wie in Abschnitt 4 vorliegender Entscheidung auégefﬁhrt,
befriedigt die Qualitat nach bekannten Niedrig-Zink-Ver-
fahren erhaltener Phosphatiiberzige anfianglich vollauf.
Daraus muB der Fachmann schlieBen, daf die Anfangszusam-
mensetzung der arbeitenden Lésung im bekannten Verfahren
"richtig" ist, daB die spater auftretende Qualititsver-
schlechterung, die aufgabengema8 vermieden werden soll,
auf die durch den Verbrauch der geldsten Stoffe bedingte
Anderung dieser Zusammensetzung zuriickzufithren sein muB
und daB es demgemaB gilt, durch laufenden Zusatz einer
Erganzungslésung geeigneter Zusammensetzung die urspring-
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lichen Bedingungen in der arbeitenden Lésung zu bewahren
bzw. wiederherzustellen.

Nach Uberzeugung der Kammer wird der Fachmann zur Ermitt-
lung dessen, was die "geeignete" Zusammensetzung der Er-
ganzungslosung ist, so vorgehen, daB er das AusmaB der
Verarmung der arbeitenden Lésung an Zn und P;05 laufend
mit analytischen Methoden Uberwacht (insoweit hat der
anwesende Vertreter in der mindlichen Verhandlung zuge-
stimmt) und die absoluten und relativen Mengen an Zn und
P,05, die er zusetzt - also auch das Zn:P,0g-Mengenver-
haltnis -, entsprechend der so gemessenen Verarmung dieser
Losung wahlt. Auf diese Weise muf er zwangsldufig zu einer
im wesentlichen gleichbleibenden Zusammensetzung der
arbeitenden Lésung gelangen. Da nur eine gleichbleibende
Zusammensetzung eine gleichbleibende Qualitat der Phos-
phatiberziige garantieren kann und eine solche gleich-
bleibende Qualitat anmeldungsgemaB festgestellt wird, so
muB8 es sich bei dem beanspruchten Zn:P;0g-Mengenverhaltnis
um dasjenige handeln, das - in Verbindung mit der richti-
gen absoluten Mengenbemessung - die gleichbleibende Zu-
sammensetzung der arbeitenden Lésung gewahrleistet. Dieses
Verhaltnis muB aber, gleich auf welchem Wege die Beschwer-
defihrerinnen tatsachlich dazu gelangt sind, das gleiche
sein, das der Fachmann durch die geschilderte Routine-
tatigkeit ermitteln konnte. Die Wahl des beanspruchten
Verhdltnisses beruht demnach nicht auf erfinderischer
Tatigkeit.

Nun wurde in der mindlichen Verhandlung freilich geltend
gemacht, der Fachmann werde anders vorgehen: Beim Niedrig-
Zink-Verfahren falle namlich neben den angestrebten im we-
sentlichen aus Phosphophyllit (= Zn,yFe(POy4) 2.4H30) beste-
henden Beschichtungen und unvermeidlichem aus FePO4 beste-
hendem Schlamm auch noch ein aus Hopeit (= Zn3(PO4)3.4H50)
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bestehender Schlamm an, der Zn und P05 im anndhernden Ge-
wichtsverhaltnis von 1:1 enthalte. Der Fachmann werde da-
her dazu neigen, Zn und P05 im Verhaltnis des dadurch be-
dingten Verbrauches, d.h. von 1:1 zuzufugen; tue er dies,
so komme es aber zu einer "Schlammexplosion". - Abgesehen
davon, daB es einem sauberen Verfahren entsprochen hitte,
das Problem der Schlammexplosion vorzugsweise schon in den
ursprunglichen Anmeldungsunterlagen, jedenfalls aber im
erstinstanzlichen Verfahren oder spatestens in der Be-
schwerdebegrindung anzusprechen, vermag die angefihrte
Darstellungsweise auch inhaltlich nicht zu uberzeugen:
Dies leuchtet unmittelbar ein, wenn ﬁan in Erwagung zieht,
daB neben Hopeit (mit einem Zn:Py05-Verhaltnis von etwa
1:1) auch Phosphophyllit (mit einem hiervon etwas
abweichenden Verhdltnis) und insbesondere FePOy4
abgeschieden werden, das nur P;0g5 und kein 2Zn enthalt; ™°
ohne Kenntnis mindestens des Mengenverhaltnisses von ;
abgeschiedenem Hopeit zu FePO4 ist daher selbst ein
ndherungsweiser Schluf auf das Zn:P;0g5-Verhdltnis des
insgesamt Ausgeschiedenen vo6llig unméglich, und auch bei
solcher Kenntnis sowie Kenntnis der abgeschiedenen
Phosphophyllitmenge wdre eine Berechnung des fur die
Erganzungslosung erforderlichen Zn:P,;0g-Verhdltnisses auf
diesem Wege derart umstdndlich, daB mit Sicherheit kein *
Fachmann ihn dem im vorhergehenden Unterabschnitt
beschriebenen Wege vorziehen wirde. Geschdhe dies dennoch,
so muBte das Ergebnis das gleiche sein wie dort; mit
Sicherheit ergdbe sich also nicht das einseitig auf den
abgeschiedenen Hopeit abgestellte Verhaltnis von 1:1.

Auch das Argument, das Niedrig-Zink-Verfahren habe sich so
lange - 10 Jahre - nicht durchsetzen kénnen, weil es an

einer geeigneteh Erganzungsldsung gefehlt habe, deren Zu-
sammensetzung daher nicht nahegelegen haben kénne, vermag
nicht durchzugreifen; denn es fehlt an entsprechenden Be-
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legen dafir, wie lange es tatsachlich gedauert und woran
es gelegen hat, daB die neue Technologie die alte nicht
schneller verdrangte. Insbesondere fehlen Nachweise dafur,
daB8 entscheidend das Fehlen geeigneter Erganzungslésungen
war und nicht etwa z.B. das Zdégern der Industrie, die
bestehenden alten Anlagen durch die fir das Niedrig-Zink-
Verfahren erforderlichen neuen (langere Phosphatierungs-
dauer!) zu ersetzen, sowie dafir, wie lange es vom
Fihlbarwerden des Problems (gehauftes Auftreten von
Schlammexplosionen) bis 2u dessen Losung (geeignete
Erganzungslosung) gedauert habe. Das genannte Argument -
ohnehin nur ein Indiz mit begrenzter Aussagekraft - kann
daher nicht zum Tragen kommen.

Zusammenfassend ergibt sich, daB der Gegenstand von An-
spruch 1 nicht auf erfinderischer Tatigkeit beruht.

Der ebenfalls unabhangige Anspruch 7 betrifft die be-
stimmungsgemdaBe Anwendung des Verfahrens nach Anspruch 1
und ist daher ebensowenig patentfahig wie dieser.

Die abhangigen Anspriche 2 bis 6 und 8 lassen nichts Pa-
tentfahiges erkennen; sie missen mit den Ansprichen 1 bzw.
7 fallen, zumal Uber einen Antrag nur als Ganzes entschie-
den werden kann.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zuruckgewiesen.

Der Geschdftsstellenbeamte Der Vorsitzende

F.Klein K.Jahn



