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Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin des europaischen
Patents Nr. 0 118 756 (Anmeldenummer 84 101 257.8).

Die Beschwerdefihrerin (Einsprechende) hat gegen das
Patent wegen mangelnder erfinderischer Tatigkeit seines
Gegenstandes im Hinblick auf folgende Dokumente Einspruch

erhoben:

(D1) H. Kittel, Lehrbuch der Lacke und

(D2) Beschichtungen, Band VII (1979), Seiten 46, 47,
96 bis 105, 110, 111, 134 bis 137, 144 bis 149;

(D2) US-A-3 253 943,

(D3) US-A-3 391 073,

(D4) US-A-4 005 000 und

(D5) US-A-3 647 675.

Im Laufe des Einspruchsverfahrens wurden von ihr noch
folgende weiteren Druckschriften genannt:

(D6) JOCCA Bd. 60 (1977), Seite 56,

(D7) Glasurit Rundschau, Nr. 55, Jahrgang 24 1974),
Seite 10,

(D8) Blickpunkt BASF Lackchemie, Heft 57, Jahrgang 25
(1975), Seiten 8 - 10,

(D9) EP-A-050 045, sowie

(D1a) die Seiten 130 und 131 des unter (D1)

genannten Lehrbuchs.

Das Patent wurde von der Einspruchsabteilung in geandertem
Umfang aufrechterhalten.

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdefihrerin
Beschwerde erhoben.
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V. Im Beschwerdeverfahren nannte die Beschwerdefihrerin noch

die Druckschriften:

(le) Seite 151 des unter (D1l) genannten Lehrbuchs,
(D10) GB-A-455 810 und
(D11) US-A-3 616 394.

VI. Es wurde mundlich verhandelt.

VII. Die Beschwerdefilhrerin beantragt die Aufhebung der

angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des

europdaischen Patents.

Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde
zurickzuweisen und das Patent mit den in der mindlichen
Verhandlung vorgelegten Unterlagen aufrechtzuerhalten.

Der nunmehr geltende Anspruch 1 lautet nach Berichtigung
eines offensichtlichen Schreibfehlers (dreimal "6ffnung"
anstelle von "6ffnung") wie folgt:

"1. Verfahren zum elektrophoretischen Beschichten von
einseitig offenen metallischen Dosen mit anschlieBender
Trocknung, d adurch gekennzeli chne t, da
jede Dose durch ein elektrophoretisches Tauchbad gefihrt
un dabei in einer Zeit von Uber 3 bis unter 60 Sekunden
mit einem sich auf ihrer Oberflache absetzenden Naffilm
beschichtet wird, der einen elektrischen Schichtwiderstand
von wenigstenslo.6 x 108 ohm x cm aufweist, wobei sie in
einem kontinuierlichen Arbeitsgang mit ihrer 6ffnung
schrag nach unten weisend in das Tauchbad eingetaucht, im
Bad untergetaucht derart bewegt wird, daB ihre 6ffnung
nach oben weist, und anschlieBend mit ihrer 6ffnung nach
unten weisend aus dem Bad ausgehoben und dann mit einem
endlosen Transportmittel durch einen oder mehrere
Trockenofen gefihrt wird, wobei mehrere Dosen gleichzeitig
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nebeneinander und im gegenseitigen Abstand voneinander
beschichtet und getrocknet werden und eine an einem
Transportelement vorgesehene Halterung fir die einzelnen
Dosen als eine Elektrode fir das elektrophoretische
Beschichten elektrisch geschaltet wird, wahrend in die
einzelnen Dosen einfahrbare Hilfsgegenelektroden verwendet
werden, die in einem Abstand von gréBer als dem halben
Radius der Dosen von der Innenwand der Dosen liegen."

Die Anspriche 2 bis 9 sind von Anspruch 1 abhédngigqg.

Zur Stutzung ihrer Antrage trug die Beschwerdefuhrerin im
wesentlichen folgende Argumente vor:

Aus D11 sei es bekannt, einseitig offene Dosen in ein
elektrophoretisches Tauchbad einzutauchen. Die Anregung,
hierbei die zu beschichtenden Gegenstande durch das Bad
hindurchlaufen zu lassen, ergebe sich aus D1, wo im
Ubrigen auch auf die Eignung des elektrophoretischen
Verfahrens zur Beschichtung von Hohlraumen aufgrund des
sogenannten Umgriffs hingewiesen werde. Die in Anspruch 1
genannten Werte fur die Beschichtungszeit und den
Nagfilmwiderstand sowie die Verwendung einer Hilfs-
elektrode seien ebenfalls aus D1 bekannt.

Die Bearbeitung mehrerer Dosen gleichzeitig nebeneinander
sei vo6llig unabhidngig von den Ubrigen Verfahrens-
bedingungen zu sehen und sei selbstverstandlich, wenn der
Durchsatz erhéht werden solle.

Schon aus D1 (bzw. D1lb) ergebe sich, daB bei der Fuhrung
der Gegenstande im Tauchbad Lufteinschlisse vermieden
werden miften und geneigtes Einlaufen ins Bad empfehlens-
wert sei. Die genauere Kippbewegung der zu beschichtenden
Gegenstande ergebe sich aus D2, wobei die geeignete Wahl
der Neigung beim Eintauchen und Ausheben trivial sei.
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Die Beschwerdegegnerin trug im wesentlichen folgendes

vors:

Das bis heute vorwiegend verwendete Verfahren fur die
Beschichtung von einseitig offenen Dosen sei die
Spfitzlackierung. Das in D11 erwahnte Eintauchen in ein
elektrophoretisches Bad beziehe sich nicht auf Dosen.
Betreffend einseitig offene Dosen werde nur individuelles
Fallen derselben mit der Lackemulsion offenbart. D1
behandle allgemeine Grundsatze der elektrophoretischen
Beschichtung, befasse sich aber nicht mit Dosen. Dies
gelte auch fir die in den Abbildungen 42 und 43 gezeigten
Hohlkérper, fur die keinerlei Dimensionen angegeben seien.
Die Einfuhrung von Hilfselektroden sei zum Prioritats-
zeitpunkt nur bei gréBeren Gegenstidnden wie Automobil-
karosserien und Gefrierschréanken ublich gewesen. Die
Bewegung der nicht-leitfahigen Flaschen gemaB D2 sei
anders als beim erfindungsgemdfen Verfahren, da gemaf D2
die Flaschen mit der Offnung nach oben in den Tauch-
behalter eingefuhrt und aus diesem herausgefihrt wiirden.

Entscheidungsgrinde

1.

00962

Die Beschwerde ist zulassig.

DaB die Patentanspriiche und die ubrigen vorliegenden
Unterlagen des Streitpatents die formalen Erfordernisse
gemaB Artikel 84, 123 (2) und (3) EPU erfiillen, ist unter
den Parteien nicht umstritten.

Neuheit
Die einzigen der genannten Druckschriften, die das

elektrophoretische Beschichten von einseitig offenen
metallischen Dosen betreffen, sind D9, D10 und Di1l.
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Bei keinem der dort beschriebenen Verfahren wird aber die
Dose durch ein elektrophoretisches Tauchbad gefuhrt.

Vielmehr wird gemda8 D10 und D11 (gemaf D10 mit mehreren
Dosen gleichzeitig nebeneinander) allein die Dose selbst
mit der Lack-Emulsion gefiillt und eine Gegenelektrode
(keine Hilfs-Gegenelektrode d. h. keine zusatzliche
Gegenelektrode) eingefithrt. Wie die Beschwerdefuhrerin
hervorhebt, erwahnt zwar D11 bei der Erorterung des
Standes der Technik, daB "Dosenkorper" in ein elektro-
phoretisches Bad eingetaucht wurden, doch ist von einem
"Fihren" durch das Bad nicht die Rede und es ist auch
nicht eindeutig ersichtlich, auf welchen Fertigungszustand
der Dosen sich dieser frihere Stand der Technik bezog.

GemdB D9 wird die einseitig offene Dose in dem genau
angepaBten Zwischenraum zwischen einer auBeren Zellenwand
und einem inneren, gegebenenfalls die Gegenelektrode
bildenden Kern fixiert, dann die Lackemulsion in den
Zwischenraum eingefiihrt und Spannungsimpulse zwischen die
Gegenelektrode und die Dose angelegt.

Auch D5 betrifft das elektrophoretische Beschichten von
Dosenkérpern. Die Dosenkdrper werden durch ein ring-
formiges elektrophoretisches Bad gefihrt, und in ihrem
Inneren ist eine Gegenelektrode angeordnet.

Es handelt sich aber offensichtlich um Dosenkdérper, die an
beiden Enden offen sind, und es findet keinerlei Drehung
der Dosenkorper im elektrophoretischen Bad statt.

D1, Dla und D1lb stellen Teile eines Lehrbuchs dar, aus
denen im wesentlichen ersichtlich ist, daB die Elektro-
tauchlackierung grundsatzlich gut zur Beschichtung von
kompliziert geformten Kérpern und insbesondere auch von
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solchen mit Hohlrdumen (siehe Abb. 42 und 43) geeignet
ist, wobei sich der sogenannte Umgriff noch durch
Einfihren einer Hilfskathode in den Hohlraum verbessern
lapt (siehe Seite 137, letzter Absatz). Es werden Takt-und
Durchlaufanlagen genannt (Seiten 144, 145, 151), bei welch
letzteren das Werkstuck durch das Bad gefihrt wird. Auf
das elektrophoretische Bad folgt ein Trockenofen.

Aus der Tabelle 6 auf Seite 111 ergeben sich Werte fur den
Schichtwiderstand des NaBfilms und die Beschichtungszeit,
die in die hierfir in Anspruch 1 angegebenen Bereiche
fallen.

Als Beispiel fur das Werkstick werden lediglich Automobil-
karosserien genannt. Die Abbildungen 42 und 43 dienen
lediglich der schematischen Darstellung eines Hohlraums,
ohne fur die Gesamtform des Koérpers oder seine Dimensionen
eine Aussage zu beinhalten. Dosen werden in D1, Dla und
D1b nirgends angesprochen, mit Ausnahme einer Stelle auf
Seite 96, Absatz 3, wo bei der Darstellung der

geschichtlichen Entwicklung Konservendosen erwahnt werden,

jedoch nach Auffassung der Kammer (im Gegensatz zur
Meinung der Beschwerdefiihrerin) ohne Zusammenhang mit
irgendeinem bestimmten elektrophoretischen Verfahren.

D2 beschreibt ein Lackierverfahren, bei dem von den zu
lackierenden Gegenstanden gleichzeitig mehrere neben-
einander durch ein Tauchbad und anschliefend durch einen
Ofen gefuhrt werden, wobei die Gegenstidnde im Bad unter-
getaucht mit ihren Offnungen nach oben weisend bewegt
werden (siehe insbesondere die Figuren 1 und 2 und
Spalte 2).

Zum Unterschied gegenuber dem Gegenstand des vorliegenden

Anspruchs 1 handelt es sich aber beim Verfahren nach D2 um

nichtelektrisches Tauchlackieren, die Gegenstdnde sind
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keine metallischen Dosen, sondern Plastikflaschen, und die
Bewegung der Flaschen erfolgt intermittierend in solcher
Weise, daB beim Eintauchen und Ausheben die Flaschen-
6ffnungen nach oben weisen und die Flaschen in ihrer

untersten Stellung etwas verweilen.

D3 beschreibt ein Verfahren, bei dem gleichzeitig neben-
einander mehrere mit O0ffnungen versehene metallische
Artikel durch ein Bad und anschlieBend durch einen
Trockenofen gefihrt werden (siehe die Figuren 1 und 3

sowie die Spalten 2, 3 und 5).

Es handelt sich jedoch nicht um ein elektrophoretisches
Lackbeschichtungsverfahren, sondern um ein Anodisierungs-
verfahren, und auBerdem nicht um Dosen, sondern um
becherférmige Artikel. Ferner sind diese Artikel beim
Eintauchen und Ausheben nicht mit ihrer 6ffnung nach
unten, sondern seitwdrts geneigt und werden im Ubrigen
wahrend der gesamten Bewegung durch das Bad niemals in
eine Position mit der 6ffnung nach oben, sondern nur in
eine solche mit der éffnﬁng nach unten gekippt.

Die ubrigen Druckschriften liegen dem Gegenstand des
Anspruchs 1 ferner als die oben genannten.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist also neu im Sinne von
Artikel 54 EPU.

Erfinderische Tatigkeit

Bei einem industriellen Fertigungsverfahren wie demjenigen
nach Anspruch 1 (daB es sich um ein solches handelt,
ergibt sich nicht nur aus der Verwendung endloser Trans-
portmittel, sondern auch aus der gleichzeitigen Behandlung
mehrerer Dosen nebeneinander) spielt nicht nur das
Beschichtungsprinzip, sondern auch die genaue Art des zu
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beschichtenden und zu bewegenden Gegenstands im einzelnen
eine Rolle. Es ist deshalb nicht nur formal so, daf die in
D1 in den Abbildungen 42 und 43 dargestellten Gegenstande
dort nicht als einseitig offene Dosen bezeichnet werden,
sondern auch dem Sinn nach kénnen diese nur zur
Erlauterung der Hohlraumlackierung schematisch dar-
gestellten Gegenstande, deren Gesamtaufbau und GréBe offen
bleibt, nicht als gleichbedeutend mit einseitig offenen

Dosen angesehen werden.

Deshalb ist bei der Beurteilung der erfinderischen
Tatigkeit des Gegenstandes des Anspruchs 1 als nachst-
kommendem Stand der Technik von einer Lehre auszugehen,
wie sie etwa in D10 enthalten ist. Diese Druckschrift
bezieht sich auf das elektrophoretische Beschichten von
einseitig offenen metallischen Dosen mit anschliefender
Trocknung und erwahnt auch die gleichzeitige Behandlung
mehrerer Dosen nebeneinander (siehe insbesondere die
Figuren 1, 3 und 5) (in &hnlicher Weise und mit dem
gleichen Resultat kénnte man auch von D9 oder D11l
ausgehen).

Es ist ersichtlich, daBR das in D10 beschriebene Verfahren
mit individueller Fillung jeder Dose verhdltnismaBig
kompliziert ist und nur die Beschichtung der Innenwand
erlaubt. Dem Fachmann stellt sich deshalb aus seiner
praktischen Erfahrung heraus ganz von selbst die Aufgabe,
das Verfahren zu vereinfachen und beiderseitige
Beschichtung zu erméglichen (vgl. Beschreibung des Streit-
patents, Seite 2, Zeilen 45 bis 47).

Zur Losung dieser Aufgabe sieht Anspruch 1 des Streit-
patents insbesondere vor, daB jede Dose durch ein
elektrophoretisches Tauchbad gefithrt und dabei mit einem
sich auf ihrer Oberfliche absetzenden NaBfilm beschichtet

wird, wobei sie in einem kontinuierlichen Arbeitsgang mit
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ihrer O0ffnung schrag nach unten weisend in das Tauchbad
eingetaucht, im Bad untergetaucht derart bewegt wird, das
ihre 6ffnung nach oben weist, und anschliefend mit ihrer
6ffnung nach unten weisend aus dem Bad ausgehoben wird.

Nun ist zwar der Beschwerdefihrerin darin recht zu geben,
daB dem Stand der Technik zu entnehmen ist, allseitige
elektrophoretische Lackbeschichtung von metallischen
Gegenstanden auch unter Fihren des Gegenstands durch ein
Tauchbad zu bewerkstelligen (siehe D1, Seite 149; Dlb; D4
und D5). In welcher Bewegung einseitig offene Dosen dann
aber zweckmaBigerweise zu fihren sind, um das Fillen mit
Lackemulsion und das Ausleeren dieser weitgehend
geschlossenen Gegenstande schnell und einfach zu gewdhr-
leisten und im dbrigen das Ansammeln von Gasblasen in der
Dose zu vermeiden, ist jedoch dem Stand der Technik
nirgends zu entnehmen. D1 und Dlb zeigen, bezogen auf
Automobilkarosserien, nur Parallelverschiebungen (auch das
von der Beschwerdefiuhrerin erwdhnte "geneigte Einlaufen
ins Bad" (Seite 151, Mitte) bedeutet nicht notwendiger-
weise etwas anderes), und D4 und D5 ebensolche Parallel-
verschiebungen fiir Dosenendplatten bzw. beidseitig offene

Dosenkoérper.

Auch wenn sich der Fachmann dariber hinaus von D2 - trotz
deren andersartigem, nichtelektrischem und auf Plastik-
flaschen bezogenem Tauchlackierungsverfahren - Anregungen
holen wollte, wirde er nicht zu der Bewegungsfithrung nach
Anspruch 1 kommen, denn diese Flaschen werden mit der
Offnung nach oben in das Bad eingetaucht und aus diesem
herausgehoben und werden somit praktisch erst in ihrer
tiefsten Stellung, in der sie dann auch fir einige ZzZeit
angehalten werden, mit Flussigkeit gefullt (siehe Figur 2
und Spalte 2, Zeilen 42 bis 48). Bei einem elektro-
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phoretischen Verfahren mit solcher Bewegung wiurde fast die
gesamte Bewegungszeit der Flasche im Bad fur die
Beschichtung der Innenseite verloren gehen.

Die Bewegungsfilhrung der zu anodisierenden becherfoérmigen
Artikel nach D3 ist ebenfalls anders als diejenige nach
Anspruch 1. Die Becher werden im Bad nur entweder mit
seitwarts oder mit nach unten gerichteter 6ffnung gefuhrt,
was die Ansammlung von eingebrachten oder erzeugten
Gasblasen nicht mit Sicherheit verhindert. Dies bedeutet,
daB auch eine eventuelle Anregung des Fachmanns durch D3
nicht zu der Bewegung nach Anspruch 1 fuhren wurde.

Die Ubrigen zitierten Druckschriften kommen dem Gegenstand
des Streitpatents nicht ndher und kénnen deshalb dem
Fachmann keine weiteren relevanten Anregungen geben.

Es ergibt sich somit, daB8 der Fachmann, selbst wenn er
ausgehend von D10 und mit Hilfe etwa von D1 auf den
Gedanken kame, die zu beschichtenden einseitig offenen
Dosen durch ein elektrophoretisches Bad hindurchzufihren,
auch unter weiterem Hinzuziehen von D2 oder D3 dennoch
nicht in naheliegender Weise zu der Bewegungsfihrung nach

Anspruch 1 kommen wurde.

Die gefundene Lésung mit Eintauchen der Dosen mit der
Offnung schrag nach unten, Drehen der Dosen so, daf im Bad
die Offnung nach oben weist, und Ausheben der Dosen aus
dem Bad mit der Offnung nach unten weisend, mag zwar im
Nachhinein als sehr einfach und lediglich verniinftigem
menschlichem Handeln entsprechend erscheinen. Die Kammer
ist jedoch der Auffassung, daB bei einem industriellen
Serienfertigungsverfahren wie dem vorliegenden nicht ohne
weiteres vorher uberblickt werden kann, welche Losungen
sich letzendlich bewahren.
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Es eribrigt sich, im Zusammenhang mit der erfinderischen
Tatigkeit naher auf die ebenfalls in Anspruch 1

enthaltenen Merkmale
"Beschichtungszeit Uber 3 bis unter 60 Sekunden",

"elektrischer Schichtwiderstand von wenigstens
0.6 x 108 ohm x cm", und

"einfahrbare Hilfsgegenelektroden, die in einen Abstand
von groBer als dem halben Radius der Dosen von der

Innenwand der Dosen liegen",

einzugehen. Diese Merkmale stehen durchaus im Zusammenhang
mit der Lésung der zugrundeliegenden Aufgabe und tragen zu
einer effektiven Abwicklung des Verfahrens bei. Die
Tatsache, daf der Gegenstand des Anspruchs 1 erfinderisch
ist, ergibt sich aber - wie oben dargestellt - bereits
ohne Beriucksichtigung dieser Merkmale.

Es ergibt sich somit, daf das Verfahren nach Anspruch 1
auf einer erfinderischen Tatigkeit im Sinne von Artikel 56
EPU beruht.

Die abhdngigen Anspriiche 2 bis 9 betreffen zweckmdBige
Ausgestaltungen des Verfahrens nach Anspruch 1 und sind
deshalb zusammen mit diesem gewahrbar.

Durch Streichung der Figur 2 hat die Beschwerdegegnerin
die dbrigen Unterlagen an den gultigen Anspruch 1
angepast.

Es sei noch darauf hingewiesen, daB im giltigen Anspruch 1

dreimal der offensichtliche Schreibfehler "6ffnung" zu
korrigieren ist.

ceiS e



12 T 452/90

8. Da unter Berucksichtigung der vorgenommenen Anderungen das
europaische Patent und die Erfindung, die es zum Gegen-
stand hat, den Erfordernissen des Ubereinkommens genugen,
kann das Patent in gedndertem Umfang aufrechterhalten
werden (Artikel 102 (3) EPU).

Entscheidungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird an die erste Instanz zuriuckverwiesen mit

der Auflage, das Patent auf der Basis der in der
mundlichen Verhandlung vorgelegten Unterlagen aufrecht-

zuerhalten.
Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:
P. Martorana E. Turrini
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