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1 	T 390/87 

Sachverhalt und Antrãge 

Die am 1. Mai 1982 mit deutscher Prioritãt vom 

9. Mai 1981 eingereichte europàische Patentanmeldung 

82 200 514.6 (Veröffentlichungsnummer 64 790) wurde von 

der Prüfungsabteilung 18 mit Entscheidung vom 

26. Màrz 1987, zur Post gegeben am 24. Juni 1987, 

zurückgewiesen. 

Die Zuruckweisung erfolgte auf der Grundlage von acht 

am 12. Oktober 1984 vorgelegten Patentansprüchen, von 

denen die unabhängigen Ansprüche 1 und 7, wie folgt, 

lauten: 

11 1. Verfahren zur Phosphatierung von Metallen, insbeson-

dere Eisen, Stahl und Zink, mit sauren wässrigen oxicla-

tionsmittelhaltigen Zinkphosphatlösungen, dadurch gekerm-

zeichnet, daB die Metalloberflàchen mit Zinkphosphat-

lôsungen in Beruhrung gebracht werden, die 

0,4 - 1,5 g/1 Zn 

	

0 	- 1,3g/lNi 

	

10 	- 26 9/1 P205 

enthalten, in denen das Gewichtsverhältnis von Zn zu P205 

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 
25 in einem Gewichtsverhàltnis von (0,18 bis 
0,33):(0 bis 0,06):1 ergänzt werden. 

7. Anwendung des Verfahrens nach einein oder mehreren der 

AnsprUche 1 bis 6 zur Vorbehandlung der Metalloberflächen 

für die Elektrotauchlackierung." 

I, 
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2 	 T 390/87 

III. 	Die Zurückweisung wurde dainit begründet, der Gegenstand 
des Anspruches 1 sei zwar neu, beruhe jedoch un Hinblick 
auf 

EP-A- 18 841 
DE-A- 3 004 927 
DE-A- 2 342 558 
R. Weiner, "Die chemische Oberflächenbehandlung von 
Metallen zum Korrosionsschutz", Seiten 92 und 93, 
sowie 
DE-A- 2 232 067 

nicht auf erfinderischer Tátigkeit. 

Náchster Stand der Technik seien (A) und (B). Hieraus sei 
ein Verfahren zur Phosphatierung von Metallen bekannt, bei 
deni eine arbeitende Zinkphosphatlösung wie gema8 Anspruch 
1 der Streitanineldung verwendet werde. Es ergebe sich nun 
aus dent weiteren Stand der Technik, insbesondere aus (D) 
und (E), daB die verbrauchten Chemikalien in der Phospha-
tierlösung ergänzt werden müssen, wofür sich der Fachnianri 
am Konzentrationsverlauf der einzelnen Badkomponenten, 
z. B. Zn und P205, orientiere. Das Ermittein der geeigne-
ten Ergãnzungslösung stelle eine Routinetätigkeit dar, da 
der Fachinann mit relativ wenigen Versuchen zu dent 
gewünschten Ergebnis komnme. Selbst wenn die aufgefundenen 
Werte für die Ergänzungslosung überraschend sein soilten, 
könnte daraus kein erfinderischer Schritt abgeleitet 
werden, zumal dent Stand der Technik kein Hinweis auf 
besondere Schwierigkeiten bei der Ergänzung zu entnehmen 
sei. 

IV. 	Gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung haben die 
Anmelderinnen (Beschwerdeführerinnen) am 13. August 1987 
unter Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde 

03488 	 .. 
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erhoben und diese an 21. Oktober 1987, etwa wie folgt, 

begründet: Die angefochtene Entscheidung habe nur deshaib 

zu einexn negativen Prüfungsergebnis gelangen kónnen, weil 

sie das Verfahren des Anspruchs 1 in zwei Teile - nãinlich 

die arbeitende bzw. die Ergànzungslósung - zerlegt und 

unzulässigerweise für den ersten Teil auf den Stand der 

Technik für die Niedrig-Zink-Technologie, für den zweiten 

Teil dagegen auf denjenigen für die Normal-Zink-

Technologie zurückgegriffen habe. Lediglich das von ihnen 

selbst ins Verfahren eingeführte Dokuinent 

(G) DE-A- 2 538 347 

beziehe sich auch bezüglich der Ergänzung auf ein Niedrig-

Zink-Verfahren, wobei jedoch die Ergànzungslösung nur mit 

einem aligeineinen Hinweis erwähnt werde. Obwohl das 

Niedrig-Zink-Verfahren, das Uberzüge mit hervorragenden 

Eigenschaften ermögliche, schon 1971 konzipiert worden 

sei, habe es zehn Jahre gedauert, ehe es sich durchsetzen 

konnte, weil es an geeigneten Ergänzungsmal3nah2nen gefehit 

habe, die erst eine gleichbleibend gute Qualität der 

Uberzüge gewährleisten. Diese ErgänzungsmaBnahinen seien 

daher nicht als naheliegend zu werten. 

V. 	Zur hilfsweise beantragten inündlichen Verhandlung wurde 

der bevollmächtigte Vertreter beider Beschwerdeführerinnen 

auf den 4. Oktober 1988 ordnungsgemdB geladen. 

Die Verhandlung wurde durch einen von der Beschwerde-

führerin Metallgesellschaft bevollxnächtigten Angesteliten 

dieser Firma in Begleitung eines der Erfinder wahrgenom-

men. Dabei wurden die obigen Argumente bekräftigt und 

erstntals zusätzlich geltend gemacht, die beanspruchte 

Lehre diene insbesondere dazu zu verineiden, daB aus der 

notwendigerweise übersättigten Badläsung eine eskalierende 

03488 	 •1... 
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Ausscheidung von tertiäreni Zinkphosphat ("Schianun-

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 Patentanspruchen. 

VI. 	Am SchiuS der Verhandlung teilte der Vorsitzende die Ent- 

scheidung der Kammer mit, die Beschwerde zurückzuweisen. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

Regel 64 EPU; sie ist daher zulãssig. 

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 Verhãltniswerte von Zn und P205 

für die "arbeitende Lösung" der Streitanmeldung im wesent-

lichen bekannt sind. Allerdings kommt (G) der Streitan-

meldung insofern noch nãher, als dort (als einzigem im 

Verfahren befindlichen Dokument) im Zusanunenhang mit einein 

Niedrig-Zink-Verfahren auch die - an sich selbstverstànd-

liche - Verwendung einer Ergänzungslösung in Form eines 

Konzentrats ausdrucklich erwáhnt ist (Seite 16, Zeilen 10 

bis 12), wenn auch in ganz aligenteiner Form. 

Bei den Niedrig-Zink-Verfahren nach (F) oder (G) erhält 

man nach Darstellung der Streitanmeldung zwar qualitativ 

hochwertige Phosphatschichten, doch werden die Phospha- 
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tierergebnisse mit steigendem Durchsatz unregelmàBig und 

schwankend (EP-A- 64 790, Seite 2, Zeilen 4 bis 8). Auf-

gabe der Streitanmeldung 1st nun (Seite 2, Absatz 3) die 

Vermeidung dieses Nachteils und Gewährieistung gleich- 

mâSiger, hochkorrosionsbeständiger Uberzüge auch über 

groBe Durchsätze hin. 

Zur Lôsung dieser Aufgabe schiagt die Streitanmeldung (Ni 

wiederum beseitegelassen) vor, in der Ergànzungslósung em 

Zn-P205--Gewichtsverhältnjg von (0,18 bis 0,33):1 einzu-

stelien. DaB hierdurch die bestehende Aufgabe auch tat-

sächlich geiöst ist, erscheint auf Grund der Beispiele 1 

bis 4 (Seite 5, Absatz 3, bis Seite 6, vorletzter Absatz) 
glaubhaft. 

Der beanspruchte Läsungsvorschlag ist unstreitig neu; im 

Zusammenhang mit Niedrig-Zink-Technologje wird nirgends un 
nachgewiesenen Stand der Technik ein Gewichtsverhältnis 

des beanspruchten Bereichs für die Ergänzungslosung er-
wähnt. 

Zu untersuchen bleibt das Vorliegen von erfinderischer Ta-
tigkeit. 

7.1. Wie in Abschnitt 4 vorliegender Entscheidung ausgefUhrt, 

befriedigt die Qualität nach bekannten Niedrig-Zink-Ver--

fahren erhaltener Phosphatüberzüge anfängiich vollauf. 

Daraus inuB der Fachmann schlie8en, daB die Anfangszusam-

inensetzung der arbeitenden Losung im bekannten Verfahren 

"richtig" ist, daB die später auftretende Qualitàtsver-

schlechterung, die aufgabengemàB vermieden werden soil, 

auf die durch den Verbrauch der geiösten Stoffe bedingte 

Anderung dieser Zusanunensetzung zuruckzuführen sein muB 

und daB es deingemâB gilt, durch laufenden Zusatz einer 

Ergânzungslósung geeigneter Zusanunensetzung die ursprüng- 
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lichen Bedingungen in der abeitenden Lôsung zu bewahren 

bzw. wiederherzustellen. 

7.2. Nach Uberzeugung der Kammer wird der Fachmann zur Erinitt-

lung dessen, was die "geeignete" Zusammensetzung der Er-

ganzungslôsung ist, so vorgehen, daB er das AusmaB der 

Verarmung der arbeitenden Lôsung an Zn und P205 laufend 

mit analytischen Methoden überwacht (insoweit hat der 

anwesende Vertreter in der mündlichen Verhandlung zuge-

stiinmt) und die absoluten und relativen Mengen an Zn und 

25 die er zusetzt - also auch das Zn:P205-Mengenver--

hãltnis -, entsprechend der so gemessenen Verarmung dieser 

Losung wàhlt. Auf diese Weise muB er zwangslàufig zu einer 

un wesentlichen gleichbleibenden Zusanunensetzung der 

arbeitenden Losung gelangen. Da nur eine gleichbleibende 

Zusammensetzung eine gleichbleibende Qualität der Phos-

phatüberzüge garantieren kann und eine soiche gleich-

bleibende Qualitát anineldungsgernàB festgestellt wird, so 

inuB es sich bei dern beanspruchten Zn:P205-Mengenverhältnis 

urn dasjenige handein, das - in Verbindung mit der richti-

gen absoluten Mengenbemessung - die gleichbleibende Zu-

sanunensetzung der arbeitenden Lösung gewáhrleistet. Dieses 

Verhältnis muB aber, gleich auf weichein Wege die Beschwer-

deführerinnen tatsächlich dazu gelangt sind, das gleiche 

sein, das der Fachmann durch die geschilderte Routine-

tätigkeit ermittein konnte. Die Wahi des beanspruchten 

Verhàltnisses beruht demnach nicht auf erfinderischer 

Tàtigkeit. 

7.3. 	Nun wurde in der inündlichen Verhandlung freilich geltend 

gemacht, der Fachinann werde anders vorgehen: Beiin Niedrig-

Zink-Verfahren falle námlich neben den angestrebten un we-
sentlichen aus Phosphophyllit (= Zn2Fe(PO4)2.4H20) beste-

henden Beschichtungen und unvermeidlichent aus FePO 4  beste-

hendem Schlamm auch noch ein aus Hopeit (= Zn3(PO4)2.4H 20) 

03488 	 •. .1... 
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bestehender Schlainin an, der Zn und P205 un annähernden Ge-
wichtsverhältnis von 1:1 enthalte. Der Fachmann werde da-
her dazu neigen, Zn und P205 un Verhältnis des dadurch be-
dingten Verbrauches, d.h. von 1:1 zuzufügen; tue er dies, 
so komine es aber zu einer "Schianunexplosion". - Abgesehen 
davon, daB es einem sauberen Verfahren entsprochen hätte, 
das Problem der Schianimexplosion vorzugsweise schon in den 
ursprünglichen Anxneldungsunterlagen, jedenfalls aber un 
erstinstanzlichen Verfahren oder spàtestens in der Be-
schwerdebegründung anzusprechen, vermag die angefuhrte 
Darstellungsweise auch inhaitlich nicht zu überzeugen: 
Dies leuchtet uninittelbar ein, wenn man in Erwàgung zieht, 
daB neben Hopeit (mit einem Zn:P205-Verhäitnis von etwa 
1:1) auch Phosphophyllit (mit einem hiervon etwas 
abweichenden Verhãltnis) und insbesondere FePO4 
abgeschieden werden, das nur P205 und kein Zn enthält; 
ohne Kenntnis inindestens des Mengenverhältnisses von 
abgeschiedenem Hopeit zu FePO4 ist daher selbst em 
näherungsweiser SchiuS auf das Zn:P205-Verhältnis des 
insgesamt Ausgeschiedenen völlig unmöglich, und auch bei 
soicher Kenntnis sowie Kenntnis der abgeschiedenen 
Phosphophyllitmenge ware eine Berechnung des für die 
Ergänzungslôsung erforderlichen Zn: P205-Verhaltnisses auf 
diesein Wege derart unistàndlich, daB mit Sicherheit kein 
Fachxnann ihn dein mm vorhergehenden tJnterabschnitt 
beschriebenen Wege vorziehen wUrde. Geschähe dies dennoch, 
so müBte das Ergebnis das gleiche sein wie dort; mit 
Sicherheit ergäbe sich also nicht das einseitig auf den 
abgeschiedenen Hopeit abgestellte Verhältnis von 1:1. 

7.4. Auch das Argument, das Niedrig-Zink-Verfahren habe sich so 
lange - 10 Jahre - nicht durchsetzen können, well es an 
einer geeigneten Erganzungslósung gefehit habe, deren Zu-
sanunensetzung daher nicht nahegelegen haben känne, verinag 
nicht durchzugreifen; denn es fehit an entsprechenden Be- 
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legen dafür, wie lange es tatsãchlich gedauert und woran 

es gelegen hat, daB die neue Technologie die alte nicht 

schneller verdrãngte. Insbesondere fehlen Nachweise dafür, 

daB entscheidend das Fehlen geeigneter Ergänzungslösungen 

war und nicht etwa z.B. das Zôgern der Industrie, die 

bestehenden alten Anlagen durch die für das Niedrig-Z ink-

Verfahren erforderlichen neuen (langere Phosphatierungs- 

dauer!) zu ersetzen, sowie dafür, wie lange es vom 

Fuhlbarwerden des Problems (gehàuftes Auftreten von 

Schlanunexplosionen) bis zu dessen Lãsung (geeignete 

Ergánzungslósung) gedauert habe. Das genannte Argument - 

ohnehin nur ein Indiz mit begrenzter Aussagekraft - kann 

daher nicht zum Tragen koinmen. 

7.5. 	Zusauunenfassend ergibt sich, daB der Gegenstand von An- 

spruch 1 nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht. 

Der ebenfalls unabhängige Anspruch 7 betrif ft die be-

stimznungsgemaBe Anwendung des Verfahrens nach Anspruch 1 

und ist daher ebensowenig patentfãhig wie dieser. 

Die abhängigenAnsprüche 2 bis 6 und 8 lassen nichts Pa-

tentfähiges erkennen; sie müssen mit den Ansprüchen 1 bzw. 

7 fallen, zumal über einen Antrag nur als Ganzes entschie-

den werden kann. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 

Der Geschàftsstellenbeamte 	Der Vorsitzende 

F.Klein 	 K.Jahn 


