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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 44 21 172

BPatG 154
6.70



hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 3. Juni 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dr. Kahr, des Richters Dr. Jordan, der Richterin Dr. Hock und des Rich-

ters Dr. Kellner

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Auf die am 20. Juni 1994 eingereichte Patentanmeldung der B... & K... KG in
K...,jetzt B... & K... GmbH & Co. KG in K..., hat das Deutsche
Patentamt das Patent 44 21 172 mit der Bezeichnung

"Steinschlagschutzlack, enthaltend Overspray, Verfahren zu des-

sen Herstellung und dessen Verwendung"

erteilt. Der Veroffentlichungstag der Patenterteilung ist der 9. Mai 1996.

Nach Prufung der erhobenen Einspruche wurde das Patent mit Beschluss der Pa-
tentabteilung 43 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. Oktober 2000
mit den im Tenor dieses Beschlusses angegebenen, geanderten Unterlagen be-

schrankt aufrechterhalten.

Diesem Beschluss lagen die am 10. Juli 1999 eingegangenen Patentanspriche 1

bis 15 mit folgendem Wortlaut zugrunde:



"1. Verwendung eines Lackes zur Herstellung einer Steinschlag-
schutzschicht zur Lackierung von Automobilkarosserien, dadurch
gekennzeichnet, dal3 der Lack nicht koaguliertes Overspray von
wasserloslichen Basislacken sowie zusatzliche Bindemittel, Pig-

mente, organische Losemittel und Additive enthalt.

2. Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dal®
die Steinschlagschutzschicht zwischen einer Elektrotauch-Grun-
dierung (KTL) und einer Schicht aus einem wasserl6slichen Basis-
lack befindlich ist.

3. Verwendung nach einem der vorhergehenden Anspriche, da-
durch gekennzeichnet, dal® die Steinschlagschutzschicht eine Di-

cke von 10 bis 20 uym aufweist.

4. Verwendung nach einem der vorhergehenden Anspriche, da-
durch gekennzeichnet, dal® der Lack nicht koaguliertes Overspray

verschiedener Farbtone enthalt.

5. Verwendung nach einem der vorhergehenden Anspriche, da-
durch gekennzeichnet, dal® der Lack Kabinenabwasser mit nicht
koaguliertem Overspray von wasserloslichen Basislacken ver-

schiedener Farbtone enthalt.

6. Verwendung nach einem der vorhergehenden Anspriche, da-
durch gekennzeichnet, dald der Lack auf eine Festkdrperkonzen-
tration von 10 bis 35 Gew.% aufkonzentriertes Kabinenabwasser

enthalt.



7. Verwendung nach einem der vorhergehenden Anspriuche, da-
durch gekennzeichnet, dal} der Lack eine hohe Ruckprall-Elastizi-

tat besitzt.

8. Verwendung nach einem der vorhergehenden Anspriuche, da-
durch gekennzeichnet, dal® das zusatzliche Bindemittel nach dem

Einbrennen Elastomer-Charakter hat.

9. Verwendung nach einem der vorhergehenden Anspruche, da-
durch gekennzeichnet, da® das zusatzliche Bindemittel ein was-
servertragliches blockiertes Isocyanat, ein Polyurethan-, Polyes-

ter- oder Melaminharz ist.

10. Verwendung nach einem der vorhergehenden Anspruche, da-
durch gekennzeichnet, dal} die zuzusetzenden Lo&sungsmittel,

ganz oder teilweise, wassermischbar sind.

11. Verfahren zur Herstellung eines bei 50 bis 90°C trocknenden
Lackes fur eine Steinschlagschutzschicht, dadurch gekennzeich-
net, dal® man nicht koaguliertes Overspray von wasserloslichen
Basislacken enthaltendes Kabinenabwasser durch Wasserentzug
auf eine Festkorperkonzentration von 10 bis 35 Gew.% bringt und
mit den fur die gewunschten Eigenschaften der Steinschlagschutz-

schicht erforderlichen Komponenten versetzt.

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daf
das nicht koagulierte Overspray von wasserloslichen Basislacken

verschiedener Farbtone erhaltlich ist.



13. Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeich-
net, dal} die erforderlichen Komponenten Bindemittel, Pigmente,

organische Losemittel und Additive sind.

14. Verfahren nach einem der Anspriche 11 bis 13, dadurch ge-
kennzeichnet, daf® die erforderlichen Komponenten in Form eines
Kompensationslackes mit einer Festkorperkonzentration von 20

bis 80 Gew.% zugesetzt werden.

15. Verfahren nach einem der Anspruche 11 bis 14, dadurch ge-
kennzeichnet, da® man die Effektpigmente teilweise oder vollstan-

dig entfernt."

Die beschrankte Aufrechterhaltung wurde damit begrindet, dass die Patentan-
spruche formal zulassig seien und die beanspruchte Verwendung sowie das bean-
spruchte Verfahren im Hinblick auf den in Form von sieben Druckschriften ge-

nannten Stand der Technik neu seien sowie auf erfinderischer Tatigkeit beruhten.

Gegen diesen Beschluss hat die Einsprechende D...
GmbH & Co. KG in W..., Beschwerde eingelegt.

Zur Begrundung hat sie in der mundlichen Verhandlung im wesentlichen geltend
gemacht, dass der Gegenstand des dem Beschluss zugrundeliegenden Patentan-
spruchs 1 im Hinblick auf die Druckschrift DE 41 33 130 A1 (3) und unter Berlck-
sichtigung der Literaturstelle "Sarbach, J.; Schlumpf, G.; Die Nallackierung ohne
Emissionen oder Sondermill, Oberflache + JOT 1991, Heft 3, Seiten 18 bis 20" (5)

auf keiner erfinderischen Tatigkeit beruhe.



Die Beschwerdeflhrerin stellt den Antrag,

den angefochtenen Beschlul} aufzuheben und das Patent in vol-

lem Umfang zu widerrufen.

Die Patentinhaberin und Beschwerdegegnerin hat dem Vorbringen der Einspre-
chenden widersprochen und im wesentlichen vorgetragen, dass der Gegenstand
des Streitpatents unter Wirdigung der im Verfahren genannten Druckschriften, so-

wohl einzeln als auch in ihrer Zusammenschau, nicht nahegelegen habe.

Die Beschwerdegegnerin stellt den Antrag,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

Die Beschwerde der Einsprechenden ist zulassig (PatG § 73). Sie ist jedoch unbe-

grundet.

Bezuglich ausreichender Offenbarung der geltenden Anspruchsfassung bestehen
keine Bedenken, da deren Merkmale sowohl aus den urspringlichen Unterlagen
(vgl Erstunterlagen Anspruche 7 bis 10 und 12 bis 20iVm S9 Z 11 und S 12 Z 30
bis S 13 Z 2) als auch aus der Streitpatentschrift DE 44 21 172 C2 herleitbar sind
(vgl Anspriiche 1 bis 13iVm Sp 5247, Sp 5Z 51-62 und Sp 7 Z 44-51).

Die Neuheit des Gegenstandes gemal} Patentanspruch 1 ist unbestritten anzuer-

kennen.



In keiner der genannten Druckschriften ist die Verwendung eines Lackes, enthal-
tend nicht koaguliertes Overspray von wassrigen Basislacken zur Herstellung ei-
ner Steinschlagschutzschicht beschrieben. Es kann diesen Druckschriften auch
kein Verfahren entnommen werden, bei dem ein solches Overspray in Form von
aufkonzentriertem Kabinenwaschwasser zu Steinschlagschutzlack aufbereitet

wird.

Die Gegenstande der geltenden Anspruchsfassung beruhen auch auf einer erfin-

derischen Tatigkeit.

Bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit ist objektiv von der Aufgabe aus-
zugehen, die Wiederverwendung des Oversprays von wasserloslichen Basisla-
cken, insbesondere des dieses Overspray enthaltenden Kabinenabwassers, fir
Uberzugsmittel zu ermdglichen (vgl Streitpatentschrift Sp 3 Z 38-42). Die in der
Streitpatentschrift definierte Randbedingung, die Wiederverwendung "auf mog-
lichst hoher Wertstufe" anzustreben, spielt dabei keine Rolle, weil eine "hohe
Wertstufe" wegen der jeweils anderen, relevanten Bewertungskriterien bei den

verschiedenen Lackarten kaum vergleichbar einzuschatzen ist.

Gelost wird die gegebene Aufgabe durch das Verfahren (Anspriche 11 bis 15)
und die Verwendung (Anspriche 1 bis 10), deren Merkmale in den Patentanspru-
chen im einzelnen angegeben werden, und zwar im wesentlichen dadurch, dass
nicht koaguliertes Overspray zu einem Steinschlagschutzlack verarbeitet und bei

der Lackierung von Automobilkarosserien als solcher verwendet wird.

Es ist dabei von DE 41 33 130 A1 (3) als nachstliegendem Stand der Technik aus-
zugehen, wobei die Druckschrift DE 42 13 671 A1 (2) dazu praktisch inhaltsgleich

ist und daher im Weiteren nicht eigens naher behandelt wird.




Der Gegenstand von (3) unterscheidet sich vom Gegenstand des Streitpatents da-
durch, dass gemal (3) die Aufarbeitung des nicht koagulierten Oversprays jeweils
zum Originallack erfolgt, aus dem es gewonnen wurde (vgl (3) Anspruch 1, insbe-
sondere Sp 10 Z 50-59 iVm Sp 11 Z 11-15). Dabei ist zwar auch von Steinschlag-
schutzlacken die Rede (vgl (3) Sp 9 Z41-43), aber es wird entsprechend der
grundlegenden Lehre von (3) nur das Overspray von Steinschlagschutzlack zu
Steinschlagschutzlack verarbeitet und nicht das Overspray eines wasserloslichen

Basislacks zu Steinschlagschutzlack, wie im Streitpatent.

In "Sarbach, J.;: Schlumpf, G.; Die NaBlackierung ohne Emissionen oder Sonder-
mull, Oberflache + JOT 1991, Heft 3, Seiten 18 bis 20" (5) wird die Wiederverwen-

dung von Overspray wassriger Farblacke aus der Lackierung von Buaromdbeln be-

schrieben, und zwar sowohl fur farbreine Lacke als auch fir Lacke mit wechseln-
den Farbtonen (vgl S 19 [iSp Z 1-5 iVm S 19 reSp Abs 2). Die farbreinen Lacke
sollen dabei wie in (3) wieder als solche eingesetzt werden, dh der recyclierte
Lack wird direkt wieder der Spritzpistole zugefuhrt (vgl (5) S 19 reSp Abs 4 letzter
Satz). Bei wechselnden Farbtdnen soll das aufbereitete Overspray des Farblacks
dagegen fur farbtonunabhangige Auftrage (Innenteile, Grundierungen) eingesetzt
oder umgetont werden (vgl (5) von S 19 reSp auf S 20 [iSp Ubergreifender Ab-

satz).

Fir den Fachmann im Automobilbau, der flr sein Gebiet, ausgehend von (3) nach
Wiederverwendungsmaoglichkeiten fur Overspray suchte, bestand zwar Anlass,
diese Schrift naher in Betracht zu ziehen. Zum einen wird sie in der Beschrei-
bungseinleitung von (3) zitiert (vgl (3) Sp 2 Z 13-15) und zum anderen wird in (5)
selbst zum Ausdruck gebracht, dass die Fachleute aus dem Automobilbau auf das
darin beschriebene Verfahren aufmerksam geworden waren (vgl (5) S 20 reSp
letzter Absatz).



Obwonhl aber in (5) gegentber (3) neben der farbreinen Aufbereitung auch die An-
regung gegeben ist, nicht unbedingt eine direkte Ruckfuhrung des aufbereiteten
Oversprays zum gleichen Lack zu versuchen, sondern bei wechselnden Farbto-
nen neben der Verwendung des Overspraygemisches zur Lackierung von Innen-
teilen auch einen Wechsel der Lackart vorzusehen (namlich vom Farblack zur
Grundierung), war daraus die Verwendung des Oversprays von wassrigen Basis-
lacken gerade fur die Herstellung eines Steinschlagschutzlacks im Automobilbau

nicht nahegelegt.

Zum einen werden Innenteile von Automobilkarosserien technisch anders behan-
delt als Mdbelinnenteile (namlich im Allgemeinen nicht im Spritzverfahren) und
brauchen keinen Steinschlagschutz. Zum anderen denkt der Fachmann bei Grun-
dierungen ausgehend von Buromdébeln an einfache Lacksysteme, ggf an einen an-
odischen Elektrotauchlack (vgl (5) S 19 liSp Z 1-5), zum Auftrag auf das gegebe-
nenfalls phosphatierte Metall selbst, und nicht an eine Komponente fur die zweite
Schicht in einem Automobillacksystem zum Auftrag uber der dortigen Grundierung
(ia kathodischer Elektrotauchlack), die insbesondere dann noch komplizierte Qua-
litatsanforderungen erfullen muss, wie ein Steinschlagschutzlack (vgl Streitpatent-
schrift Sp 6 Z 9-52).

Dem steht auch nicht entgegen, dass in DE 38 05 629 C1 (4) grundsatzlich auch

die Mdglichkeit angefihrt ist, dass eine Steinschlagschutzschicht direkt als Grun-

dierung aufgetragen wird (vgl S 4 Z 27). Im Streitpatent ist die Grundierung nam-
lich als kathodischer Elektrotauchlack eindeutig unterschiedlich zum Steinschlag-
schutzlack definiert (vgl Streitpatentschrift Sp 5 Z 15-21 iVm Sp 1 Z 46 bis Sp 2
Z 11 und Sp 6 Z 14-21).

Auch die Argumentation, die aus (5) entnehmbare Anregung, bei wechselnden
Farbténen der "Quelllacke" fur das aufzubereitende Overspray fur seine Verwer-
tung an farbtonunabhangige Auftrage zu denken, fihre zwingend zu einer Ver-

wendung als Steinschlagschutzschicht, kann nicht durchgreifen. Selbst wenn der
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Fachmann versuchen wirde, neben den in (5) dokumentierten Berichten zur farb-
tonreinen Wiedergewinnung (vgl (5) S 19 reSp vorletzter Absatz) aber auch zum
Umfarben von Overspray aus Lacken mit wechselnden Farbtonen (vgl (5) von
S 19 auf S 20 Ubergreifender Absatz) gerade den Gedanken, betreffend farbton-
unabhangige Auftrage abstrakt auf die Automobillackierung umzusetzen, hatte er
zunachst rein von der Farbgebung her eine Reihe von Mdglichkeiten. Es kamen
die Elektrotauchlackgrundierung, der Flller, eine Steinschlagschutzschicht oder
eine Kombination von Fuller und Steinschlagschutzschicht (vgl zB (4) S 4 Z 29-42)
in Frage, jedoch wirden wegen der vorstehend zitierten speziellen Qalitatsanfor-
derungen sofort auch wieder Griinde gegen Steinschlagschutzlack als Zielsystem

fur die Overspraywiederverwendung sprechen.

(5) gibt demnach in verschiedene Richtungen weisende Anregungen, die zum Teil
sogar den Losungsansatz aus (3), namlich die sortenreine Wiedergewinnung ver-
starken. In Verbindung mit den speziellen Anforderungen an die Qualitat von
Steinschlagschutzlack ist dann die Verwertung des Oversprays von grundsatzlich
auf andere Eigenschaften optimiertem wassrigem Basislack zur Einarbeitung in
Steinschlagschutzlack auch aus der Kombination von (3) und (5) nicht nahelie-

gend.

Dementsprechend wurden auch in der Beschreibungseinleitung der hier als dem
Streitpatent am nachsten kommend betrachteten Druckschrift (3) gerade die aus
(5) bekannten Verfahren und Anregungen als untauglich fur das Recycling von
Overspray aus wassrigen Basislacken befunden, "weil kein Hinweis gegeben wird,
wie ein Ablauf ohne Stabilitatsprobleme erreicht wird" und "weil die Zusammenset-
zung des Originallacks durch Zugabe der Additive verandert wird" (vgl (3) Sp 2
Z 22-26).
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Zusammenfassend gleiches gilt auch flr eine Kombination von (3) mit der Litera-
turstelle "Lackieren ohne Lackschlamm und Abwasser, JOT 1993/11, Seiten 16
bis 19" (6), nach der das nicht koagulierte, aufkonzentrierte Overspray aus der La-

ckierung von Blromdbeln bei dauerndem Farbtonwechsel des Quelllacks eben-

falls ua fur farbtonunabhangige Auftrage (Innenteile, Grundierungen) verwendet
werden soll (S 19 miSp Abs 2 Z 9-15). Die Lehre von (6) selbst, und aus ihrer Zu-
sammenschau mit (3) zu ziehende Schlisse gehen damit nicht Uber die bezuglich

der Literaturstelle (5) beschriebenen Folgerungen hinaus.

Der von der Einsprechenden zusatzlich angefuhrten Literaturstelle "Praxis-Forum

Tagung, 8. Deutsches Wasserlack-Symposium, Rapp, K., Seiten 131-140, Okto-
ber 1993" (7) ist zwar auch die grundsatzliche Problemstellung des Recyclings von

Overspray von wassrigen Basislacken entnehmbar. Dazu sollen Untersuchungen

angestellt und gefordert werden, weil das wegen der "Farbtonmischung" -in (7)
mit zwei Minuszeichen charakterisierte - Potential zur "Overspray - Vermeidung /
Verminderung / Verwertung" bisher als besonders niedrig eingeschatzt wurde, ob-
wohl es den gréf3ten Kostenblock in der Automobil-Serienlackierung ausmacht (vgl
(7) S 132 und S 138 Abb 6). Als grobe Losungsmoglichkeit wird bezlglich der Ver-
wendung von unkoaguliertem Overspray jedoch lediglich die Aufarbeitung zu "Se-
kundarlack" angefuhrt (vgl S 139 Abb 7). Die Nennung von Sekundéarlack kann da-
bei nicht als Hinweis auf Fuller oder Steinschlagschutzlack gewertet werden, son-
dern muss eher als eine vage Idee betrachtet werden, die sich noch nicht zum
Hinweis auf eine konkrete Lackart verdichtet hat. Der Begriff Sekundarlack ist

namlich nicht einschlagig definiert.

Sowohl die streitpatentgemalie Verwendung nach geltendem Patentanspruch 1
als auch das entsprechende Verfahren nach dem nebengeordneten Patentan-
spruch 11 beruhen damit auch bei Wurdigung der Lehren aus (3) bzw (2) in Zu-
sammenschau mit (5) bzw (6) oder (7) auf einer erfinderischen Leistung, weil sie
beide das nicht nahegelegte Merkmal der Herstellung eines Steinschlagschutz-

lacks aus dem wassrigem Overspray von Basislacken umfassen.
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Die Gegenstande der Patentanspriche 1 und 11 sind demnach nicht nur neu, son-
dern beruhen auch auf einer erfinderischen Tatigkeit, so dass diese Anspriche
gewahrbar sind. Das gleiche gilt fir die auf diese Patentanspriche riickbezogenen

Anspriche 2 bis 10 und 12 bis 15, die bevorzugte Ausfiihrungsformen betreffen.

Kahr Jordan Hock Kellner
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