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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2004 001 536.8-43

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 16. September 2013 unter Mitwirkung des Vorsit-
zenden Richters Dr. Feuerlein und der Richter Dr. Egerer, Dr. Kortbein und
Dr. Wismeth

BPatG 154
05.11



beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die Anmelderin K... GmbH, Geesthacht, reichte am
10. Januar 2004 beim Deutschen Patent- und Markenamt die Patentanmeldung

mit der Bezeichnung

,verfahren zur Herstellung von mit einer Anti-Graffiti-Ausristung

versehenen Oberflachen®,

ein, die am 4. August 2005 in Form der DE 10 2004 001 536 A1 offengelegt

wurde.

Mit Beschluss vom 15. April 2008 wies die Prifungsstelle flr Klasse C 09 D des
Deutschen Patent- und Markenamt die Anmeldung zuriick. Dem Zurtickweisungs-
beschluss lagen die urspriinglichen Patentanspriche 1 bis 3 ersetzenden Pa-
tentanspriche 1 und 2, eingegangen am 24. Mai 2005, sowie die sich daran —
nach gegebenenfalls vorzunehmender Umnummerierung — anschliel3enden ur-

sprunglichen Patentanspriiche 4 bis 27 folgenden Wortlauts zugrunde:



Verfahren zum Versehen von siliziumhaltigen Oberflichen mit einer Anti-
Graffiti-Ausriistung, bei dem

a) die Oberfliche mit einer Losung kontaktiert wird, die Silanmolekiile der
allgemeinen Formel X - A - Si - R;R;R; enthalt,

wobei X ein fluorierter, verzweigter oder unverzweigter Alkylrest
der Summenformel C,Fay,, ist,
A ecin Alkylenrest ist,
Si ein Siliziumatom ist,
R, = -H, -OCHj, oder -OCH;CHj ist,
R; = -H, -OCHa, oder -OCH;CHa ist, und
R; = -OCHj, oder -OCH,CH ist

und



b) Bedingungen zur Ausbildung einer Silan-haltigen Beschichtung auf der
Oberflache eingestellt werden

dadurch gekennzeichnet, dass

¢) in einem ersten Schritt die siliziumbaltige Oberfliche durch Beschich-
tung einer auszuriistenden Oberfliche mit einem {blichen Topcoat auf Si-
likatbasis hergestellt wird,

d) die funktionellen Gruppen des Topcoats aktiviert werden, dergestalt,
dass sie unter bestimmten Bedingungen kovalent Bindungen mit Silanmo-
lekiilen eingehen kinnen,

e) die mit dem Topcoat beschichteten Oberflichen nach der Aktivierung in
Kontakt mit der Silanlésung gebracht werden,

f) ggf. iiberschiissige Losung nach der Inkubation entfernt wird,

g) die Oberflichen anschlieBend zur Ausbildung von kovalenten Bindun-
gen zwischen den aktivierten funktionellen Gruppen des Topeoats und den
Silanmolekiilen in der Silanlésung einer thermischen Behandlung unterzo-
gen werden,

h) und die Oberflichen ggf. poliert werden.

Verfahren zum WVerschen von Oberflichen mit einer Anti-Graffiti-
Ausriistung, bei dem

a) die Oberfliche mit einer Lisung kontaktiert wird, die Silanmolekiile der
allgemeizen Formel X - A - Si- RyRoR;enthilt,

wobei X ecin fluorierter, verzweigter oder unverzweigter Alkylrest
der Summenformel C,Fag. ist,
A ein Alkylenrest 1st,
Si ein Siliziumatom ist,
R, = -H, -OCH;, oder -OCH;CH; ist,
R; = -H, -OCH;, oder -0OCH;CH; ist, und



Rs = -0CHs, oder -OCH.CH; ist
und
b) Bedingungen zur Ausbildung einer Silan-haltigen Beschichtung auf der
Oberfliche eingestellt werden
dadurch gekennzeichnet, dass
c) hydrophil funktionalisierte Kleinstpartikel aktiviert werden, dergestalt,
dass sie unter bestimmten Bedingungen Bindungen mit geeigneten Reakti-
onspartnern eingehen kinnen,
d) die aktivierten Kleinstpartikel in Kontakt mit der Silanlésung gebracht
werden,
e) das Gemisch zur Ausbildung von kovalenten Bindungen zwischen den
funktionellen Gruppen der Partikel und den Silanmolekiilen nach der In-
kubation ggf. einer thermischen Behandlung unterzogen wird,
f) ggf. iiberschiissige Lisung entfernt wird,
g) die Kleinstpartikel mit einem tblichen Topcoat auf Silikatbasis ver-
muscht,
g) die Oberflichen mit dem Topcoat beschichtet werden,
h) die mit dem Topcoat beschichteten Oberfliichen ggf. ciner thermischen
Behandlung unterzogen werden, und
i) die Oberflichen ggf. poliert werden.



4. Verfahren gemal Anspruch 3, bei dem aulerdem
a) die funktionellen Gruppen des Topcoats vor der Beschichtung der Oberflache ggf. aktiviert werden, derge-
stalt, dass sie unter bestimmten Bedingungen Bindungen mit den Kleinstpartikeln eingehen kdnnen,
b} die noch freien funktionellen Gruppen der Kleinstpartikel nach Inkubation mit den Silanmolekilen ggf. erneut
aktiviert werden, und
c) die mit dem Topcoat beschichteten Oberflachen zur Ausbildung von kovalenten Bindungen zwischen den
aktivierten funktionellen Gruppen der Partikel und den Silanmolekilen sowie den funktionellen Gruppen des
Topcoats einer thermischen Behandlung unterzogen werden.

5. Verfahren gemafl Anspruch 3, bei dem aulterdem
a) die funktionellen Gruppen des Topcoats vor der Beschichtung der Oberflache ggf. aktiviert werden, derge-
stalt, dass sie unter bestimmten Bedingungen Bindungen eingehen koénnen,
b} die noch freien funktionellen Gruppen der Kleinstpartikel nach Inkubation mit den Silanmolekilen ggf. erneut
aktiviert werden,
c) organofunktionelle Silanmolekile mit mindestens zwei zur Bindung geeigneten funktionellen Gruppen, die
unter bestimmten Bedingungen Bindungen mit noch freien funktionellen Gruppen der Kleinstpartikel einerseits
und mit den funktionellen Gruppen des Topcoats andererseits eingehen kénnen, mit den silanisierten Kleinst-
partikeln vermischt werdan,
d) das Gemisch ggf. einer thermischen Behandlung unterzogen und danach
&) mit dem Topcoat vermischt wird, und
f) die mit dem Topcoat beschichteten Oberflachen zur Ausbildung von kovalenten Bindungen zwischen den or-
ganofunktionsllen Silanmolekilen und den funktionellen Gruppen des Topcoats einer thermischen Behandlung
unterzogen werden.

6. Verfahren gemal einem der Anspriche 3-5, dadurch gekennzeichnet, dass die verwendeten Kleinstp-
artikel aus Silikaten bestehen oder Silikate enthalten.

7. Verfahren gemal einem der Anspriiche 3-8, dadurch gekennzeichnet, dass die Kleinstpartikel einen
mittleren Durchmesser zwischen 5 nm und 25 pm aufweisen,

8. Verfahren gemal einem der vorherigen Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die mit einer An-
ti-Graffiti-Ausristung zu versehende Oberflache eine Metalloberflache, eine Keramikoberflache oder eine Gla-
soberflache ist.

9. Verfahren gemal einem der varherigen Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass die mit einer An-
ti-Graffiti-Ausristung zu versehende Oberflache eine Kunststoffoberflache ist.

10. Verfahren gemalt Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die mit einer Anti-Graffiti-Ausristung zu
versehende Kunststoffoberflache eine Acrylkunststoff-Oberflache ist.

11. Verfahren geman Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die mit einer Anti-Graffiti-Ausristung zu
versehende Kunststoffoberflache eine Poly(methyl methacrylat}-Oberfliche ist.

12. Verfahren gemal Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die mit einer Anti-Graffiti-Ausristung zu
versehende Kunststoffoberflache eine Polycarbonat-Oberflache ist.

13. Verfahren gemalk einem der vorherigen Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass die Beschichtung
der Oberflachen mit dem Topcoat mitiels Besprihen, Eintauchen, Fluten, Plasma-CVD, Plasma-PVD, Rakeln
oder Roll-Coating erfolgt.



14. Verfahren gemai einem der vorherigen Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass auf die Oberflache
vor Beschichtung mit dem Topcoat ein Primer aufgetragen wird,

15. Verfahren gemal sinem der vorherigen Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass der Topcoat der
Oberflache kratzfeste Eigenschaften verleiht.

16. Verfahren gemar einem der vorherigen Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass der Topcoat die
Oberflache var UV-Strahlung schiitzt.

17. Verfahren gemal} einem der vorherigen Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass der Topcoat der
Oberflache feuernemmende Eigenschaften verleiht.

18. Verfahren gemal einem der vorherigen Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die funktionellen
Gruppen des Topcoats bzw. der Kleinstpartikel OH-, Carbonyl- undfoder Carboxylgruppen sind.

19. Verfahren gemal einem der vorherigen Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die Aktivierung der
funktionellen Gruppen des Topcoats bzw. der Kleinstpartikel durch Behandlung mit einer Lauge, insbesondere
mit KOH erfolgt.

20. Verfahren gemaf einem der Anspriiche 1-18, dadurch gekennzeichnet, dass die Aktivierung der funk-
tionellen Gruppen des Topcoats bzw. der Kleinstpartikel mittels Plasmabehandlung, Coronabehandlung oder

Beflammung erfolgt.

21. Verfahren gemal einem der Anspriche 1, 2 und 8-20, dadurch gekennzeichnet, dass die Silanlésung
durch Fluten, Besprihen und/oder Eintauchen auf die Oberflache aufgebracht wird.

22. Verfahren gemal} einem der vorherigen Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei dem
verwendetan Silan der Formel X - A - Si - R um CF,{CF,).(CH,);-Si-(OCH,CH,}, (Tridecafluoroctyltriethoxysi-

lan) handelt.

23. Verfahren gemal einem der vorherigen Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die Silanldsung au-
Rerdem eine Saure und/oder einen Alkohal enthalt.

24, Verfahren gemal Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei der Sdure um Salzsiure
undioder bei dem Alkehol um Ethanal handelt,

25. Verfahren gemal einem der Anspriche 1, 2 und 8-24, dadurch gekennzeichnet, dass die lberschis-
sige Silanlésung vor der thermischen Behandlung durch Abwischen, Absaugen und/oder Abblasen entfernt
wird,

28. Bauelement mit einer Oberflache, die nach einem Verahren gemak einem der vorherigen Anspriche
mit giner Anti-Graffiti-Ausriistung versehen wurde.

27. Verwendung von Bauelementen gemal Anspruch 26 flr die Herstellung von Larmschutzwanden und

Telefonzellen, fUr die Herstellung von Eisen- und/oder Stralienbahnwaggons und/oder Automobilen, fiir den
Messebau, flr die Verkleidung van Fassaden und/oder fir den Bau von Unterfiilhrungen.

Die Zuruckweisung erfolgte aus den Grinden des Prifungsbescheids vom
26. November 2007. In diesem Beschluss, der sich auf die Vorbescheide und die
darin zitierten Entgegenhaltungen stitzt, ist im Wesentlichen ausgefuhrt, dass der

beanspruchte Gegenstand gegentber der Lehre der Druckschrift US 6 379 448 B1



(1) nicht mehr neu sei, jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit beruhe.
Des Weiteren wurde die Druckschrift DE 198 14 605 Al (2) entgegengehalten und
unter anderem deren Inhalt zur Begrindung der mangelnden erfinderischen Téatig-

keit herangezogen (vgl Erstbescheid vom 27. August 2004).

Gegen die Zuruckweisung hat die Anmelderin mit Schriftsatzen vom 14. Mai 2008
bzw. vom 19. Mai 2008 Beschwerde eingelegt. In der Beschwerdebegriindung
vom 14. Oktober 2008 reicht sie eine geadnderte Anspruchsfassung mit den

Anspruchen 1 bis 21 folgenden Wortlauts ein:

L. Verfahren zum Verschen von Oberflichen mit einer Anti-Graffiti-
Ausniistung, bei dem

a}) in einem ersten Schritt auf die auszuriistenden Oberfliiche ein Topcoat
auf Silikatbasis aufgetrapen wird,

b) die funktionellen Gruppen des Topeoats aktiviert werden, dergestalt,
dass sie unter bestimmten Bedingungen kovalent Bindungen mit Si-
lanmolekiilen eingehen kiinnen,

¢) die mit dem Topcoat beschichteten Oberflichen nach der Aktivierung
in Kontakt mit einer Lésung gebracht werden, die Silanmolekiile der
allgemeinen Formel X - A - §i - RyR,R; enthélt,
wobel X em fluorierter, verzweigter oder unverzweigter Alkylrest

der Summenformel C,Faq. ist,

A ein Alkylenrest ist,

Si ein Siliziumatom ist,

R; = -H, -OCH,, oder -OCH;CHj ist,

R; = -H, -OCHj, oder -OCH;CHj ist, und
Rj = -0CH;, oder -OCH;CH; ist



d) ggf. iiberschiissige Lisung nach der Inkubation entfernt wird,

¢) die Oberflichen anschlieBend zur Ausbildung von kovalenten Bindun-
gen zwischen den aktivierten funktionellen Gruppen des Topcoats und
den Silanmolekiilen in der Silanlsung einer thermischen Behandlung
unterzogen werden,

f) und die Oberflichen ggf. poliert werden.

Verfahren geméB einem der vorherigen Anspriiche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die mit einer Anti-Graffiti-Ausriistung zu versehende O-
berfliiche eine Metalloberfliiche, eine Keramikoberfliche oder eine Glas-
oberfliche ist.

Verfahren gemiifi einem der vorherigen Anspriiche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass dic mit einer Anti-Graffiti-Ausriistung zu versehende O-
berfliiche eine Kunststoffoberfliche ist.

Verfahren gemiB Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die mit
einer Anti-Graffiti- Ausriistung zu versehende Kunststoffoberfliche eine
Acrylkunststoff-Oberfliiche ist.

Verfahren gemiill Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die mit
einer Anti-Graffiti- Ausrilstung zu versehende Kunststoffoberfliche eine
Poly(methyl methacrylat)-Oberfliche ist.

Verfahren gemil Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die mit
einer Anti-Graffiti-Ausrilstung zu versehende Kunststoffoberfliiche eine
Polycarbonat-Oberfliiche ist.



10,

11,

I3.
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Verfahren gemil einem der vorherigen Anspriiche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Beschichtung der Oberflichen mit dem Topcoat mit-
tels Bespriihen, Eintauchen, Fluten, Plasma-CVD, Plasma-PVD, Rakeln
oder Roll-Coating erfolgt.

Verfahren gemil einem der vorherigen Anspriiche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass auf die Oberfliiche vor Beschichtung mit dem Topcoat ein
Primer aufgetragen wird.

Verfahren gemiif einem der vorherigen Anspriiche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Topcoat der Oberfliiche kratzfeste Eigenschaften ver-
leiht.

Verfahren gemif einem der vorherigen Anspriiche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Topcoat die Oberfliche vor UV-Strahlung schiitet.

Verfahren gemil einem der vorherigen Anspriiche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Topcoat der Oberfliche feuerhemmende Eigenschaf-

ten verleiht,

Verfahren gemiil einem der vorherigen Anspriiche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die funktionellen Gruppen des Topcoats OH-, Carbonyl-
und/oder Carboxylgruppen sind.

Verfahren gemifl einem der vorherigen Anspriiche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Aktivierung der funktionellen Gruppen des Topcoats
durch Behandlung mit einer Lauge, insbesondere mit KOH erfolgt.



14,

16.

17.

18,

19,

20,
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WVerfahren gemif einem der Anspriiche 1 - 12, dadurch gekennzeich-
net, dass die Aktivierung der funktionellen Gruppen des Topcoats mit-
tels Plasmabehandlung, Coronabehandlung oder Beflammung erfolgt.

Werfahren gemiiB einem der vorherigen Anspriiche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Silanldsung durch Fluten, Besprithen und/oder Ein-
tauchen auf die Oberfliche aufgebracht wird.

Verfahren gemiB einem der vorherigen Anspriiche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass es sich bei dem verwendeten Silan der Formel X - A - Si
- R um CFs{CF;)s(CHy),-Si-(OCH;CH;); (Tridecafluoroctyliriethoxysi-
lan) handelt.

Verfahren gemill einem der vorherigen Anspriiche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Silanlésung auBerdem eine Siure und/oder einen Al-
kohol enthilt.

Verfahren gemil Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass es sich
bei der Siure um Salzsiiure und/oder bei dem Alkohol um Ethanol han-
delt.

Verfahren gemi einem der vorherigen Anspriiche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die ilberschiissige Silanldsung vor der thermischen Be-
handlung durch Abwischen, Absaugen und/oder Abblasen entfernt wird.

Bavelement mit einer Oberfliche, die nach einem Verfahren gemil ei-
nem der vorherigen Anspriiche mit einer Anti-Graffiti-Ausriistung verse-
hen wurde.
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21. Verwendung von Bauelementen gemil Anspruch 20 fiir die Herstellung
von Lirmschutzwiinden und Telefonzellen, fiir die Herstellung von Ei-
sen- und/oder Straenbahnwaggons und/oder Automobilen, fiir den Mes-
sebau, fir die Verkleidung von Fassaden und/oder fiir den Bau von Un-
terfithrungen.

Die Anmelderin fihrt im Wesentlichen aus, es gebe im Prifungsverfahren keinen
nachstliegenden Stand der Technik, gegen den der geanderte Patentanspruch 1
abgrenzbar sei, da es sich anmeldungsgemafld um einen ersten Schritt des Auf-
tragens eines Topcoats auf Silikatbasis und um darauf folgende Schritte der Si-
lanbeschichtung einschlief3lich Nachbehandlung handle, wogegen aus dem Stand
der Technik nur eine Silanbeschichtung auf Si-haltigen Oberflachen bekannt sei.
Insofern sei der Gegenstand des nunmehr geltenden Patentanspruchs 1 auch ge-
genuber der Druckschrift (1) neu und erfinderisch.

Darlber hinaus hat sie mindliche Verhandlung beantragt.

Auf die Ladung zur mindlichen Verhandlung am 16. September 2013 hat die
Anmelderin, nach einem fernmundlichen Gesprach des Anmeldervertreters mit
dem Berichterstatter sowie einer darauffolgenden Zwischenverfiigung, mit Schrift-
satz vom 16. August 2013 mitgeteilt, dass sie an der mundlichen Verhandlung

nicht teilnehmen werde.

In der auf das fernmindliche Gesprach folgenden Zwischenverfigung war der
Anmelderin, erganzend zu den Ausfuhrungen in den Prufbescheiden des Deut-
schen Patent- und Markenamts, mitgeteilt worden, dass sowohl die Verwendung
von Silikatzwischenschichten einschlie3lich Kleinstpartikeln auf Si-Basis im Zuge
der Beschichtung mit Fluoralkylsilanen als auch die Beschichtung anderer Sub-
strate als Glas mit Fluoralkylsilanen bereits Stand der Technik ist. Hierzu war bei-
spielsweise auf die EP 629 673 A2 und die US 6 361 871 B1 verwiesen worden.
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Der Vetreter der Anmelderin hat sinngemaf3 den Antrag gestellt,

den Beschluss der Prifungsstelle CO9D vom 15. April 2008 des
Deutschen Patent- und Markenamts aufzuheben und auf die
Anmeldung ein Patent zu erteilen auf der Grundlage der mit
Schriftsatz vom 14. Oktober 2008 eingereichten Anspriiche 1 bis
21.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

Die Beschwerde der Anmelderin ist frist- und formgerecht eingelegt worden und

zulassig (PatG § 73). Sie hat jedoch aus nachstehenden Griinden keinen Erfolg.

1.

Der Erzeugnis- bzw. Sachanspruch 20 des geltenden Antrags erfasst Bauele-
mente mit einer Oberflache, die nach einem Verfahren gemafl den antragsgemalfd
vorangehenden Ansprichen 1 bis 19 mit einer Beschichtung auf Basis von Flu-
oralkyl-Silanen (FAS) der allgemeinen Formel X-A-Si-Ri1R2R3 mit X einem fluo-
rierten, verzweigten oder unverzweigten Alkylrest der Summenformel C,F,n.+1 ver-
sehen ist und einen ,Anti-Graffiti“-Effekt besitzen soll. Entsprechendes gilt fur die
Verwendung solcher Bauelemente gemald Anspruch 21 zur Herstellung verschie-

denster Bauten und Vorrichtungen.

Die Struktur und Zusammensetzung der nach dem Verfahren des Anspruchs 1
erhaltenen Oberflache ist abhéngig von den Merkmalen der Verfahrensschritte a)
bis f) und dariiber hinaus stofflich unbestimmt gehalten. Somit sind aus dem Stand
der Technik bekannte Arbeitsweisen zur Behandlung von Oberflachen auf den

Einsatz von Fluoralkyl-Silanen, insbesondere auch in Gemischen mit anderen
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Silanen und/oder beliebigen anderen Substanzen, dem Patentgegenstand entge-
genzuhalten.

Entsprechendes gilt fir den Topcoat auf Silikat-Basis, der damit letztlich stofflich
unbestimmt gehalten ist, sowie wie fir die ebenfalls unbestimmt gehaltenen Ver-

fahrensbedingungen an sich.

Festzuhalten ist, dass Zweckangaben in den Anspriichen, hier insbesondere die
LAnti-Graffiti“-Funktion, weder in den Verfahrensanspriichen noch in den Sachan-
spruchen eine abgrenzende Wirkung haben. Eine Abgrenzung kdnnte allenfalls
durch eine besondere stoffliche Ausgestaltung dieser ,Anti-Graffiti“-Ausriistung
herbeigefuhrt werden, jedoch nur unter Beachtung der vorstehenden Ausfih-

rungen zur stofflichen Bestimmtheit.

Was das Fehlen der Definition eines Zahlenbereichs fir den Index n in An-
spruch 1, in den Folgeansprichen und in der Beschreibung anbelangt, ist davon

auszugehen, dass samtliche Fluoralkyl-Reste umfasst sein sollen.

2.

Die Prufungsbescheide des Deutschen Patent- und Markenamts sind klar und
verstandlich abgefasst. Darin werden auch die Unteranspriiche und nebengeord-
neten Anspriche abgehandelt. Die Zuriickweisung aus den Griinden dieser Be-
scheide nach Antrag auf Entscheidung nach Aktenlage halt einer Uberpriifung
durch den Senat auch bei nunmehr geltender geanderter Anspruchsfassung
stand. Denn der beanspruchte Gegenstand beruht gegentber der Lehre der
US 6 379 448 B1 (1) jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Die vorveroffentlichte Druckschrift (1) betrifft ausweislich ihrer Bezeichnung die
Beschichtung von Oberflachen auf Silikatbasis mit Silanen, wobei die Silanschicht
auf einem silikatischen Substrat vorteilhafterweise durch Bindung von Siliciu-

matomen von Fluoralkysilanen tber Sauerstoffatome an Siliciumatome der obers-
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ten Silikatschicht des Substrats gebildet wird und insbesondere frei ist von nicht-
fluorierten Silanen und von organischen Polymeren (vgl. (1) z.B. Sp. 4 Z. 7 bis 12
i.V.m. Sp. 5 Z. 9 bis 17). Da es sich bei den Fluoralkylsilanen aus (1) um Verbin-
dungen gemal der allgemeinen Formel des vorliegenden Anspruchs 1 handelt
(val. (1) z.B. Sp. 8 Z. 22 bis 65 i.V.m. z.B. Sp. 12 Z. 60 bis 67), und die funk-
tionellen Gruppen der silikatischen obersten Schicht des Substrats aktiviert wer-
den (vgl. (1) Sp. 6 Z. 40 bis 62), sind die essentiellen Verfahrensschritte b) und c)
des anmeldungsgeméalen Verfahrens bereits ebenso unmittelbar aus (1) ent-
nehmbar wie die thermische Behandlung der mit der Fluoralkylsilan-Zusammen-
setzung behandelten Substratoberflache gemaf3 Verfahrensschritt e) (vgl. (1)
Sp.5Z. 18 bis 40 i.V.m. z.B. Sp. 6 Z. 9 bis 13, 35 bis 39). Entsprechendes gilt fur
die im Hinblick auf die Wendung ,gegebenenfalls“ ohnehin nur optionalen Verfah-
rensschritte d) (vgl. (1) Sp. 6 Z. 25 bis 29) und f.) (vgl. (1) Sp. 12 Z. 4, 5, Anwen-
dung auf Fahr- und Flugzeugscheiben, i.V.m. Sp. 15 ex. 2, 3).

Da in (1) als silikatische Substrate unter anderen ein SiO,-Partikel haltiges Solgel
und SiO,-Partikel haltige Beschichtungen beschrieben und diese Substrate in der
Regel wiederum zuerst auf einen Tréager aufzubringen sind, werden nach Ansicht
des Senats durch die Lehre dieser Druckschrift auch bereits der Verfahrensschritt
a) und damit auch das anmeldungsgemald beanspruchte Verfahren sowie die
anmeldungsgemafld beanspruchten Bauelemente vorweggenommen. Entspre-
chendes gilt fur die Verwendung als Anti-Graffiti-Ausristung (vgl. (1) Sp. 2 Z. 27
bis 31).

Aber selbst wenn man den Verfahrensschritt a) des Auftragens eines Topcoats auf
Silikatbasis als nicht expressis verbis aus (1) entnehmbar erachten wollte, erfor-
dert diese MalRBnahme ausgehend von der Lehre von (1) von einem Fachmann, ein
mit der Beschichtung von Substraten befassten und vertrauten Diplom-Chemiker,
kein erfinderisches Zutun. Denn der Fachmann wird nicht zuletzt aufgrund seines
Fachwissens ohne Weiteres erkennen, dass er die in (1) unter anderem als Sub-
strate auf Silikatbasis aufgefiihrten silikatischen Solgele und Silikat- bzw. Kiesel-

saurepartikel (vgl. (1) Sp. 12 Z. 15 bis 21) vor der Behandlung mit der Fluoralkyl-
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silan-L6sung als Untergrund bzw. als Grundierung auf unterschiedlichste Sub-
strate, beispielsweise auch auf eine metallische Oberflache, aufbringen kann,

woflr es keines erfinderischen Zutuns bedarf.

Anspruch 1 ist deshalb jedenfalls mangels erfinderisches Téatigkeit nicht gewéhr-
bar.

Entsprechendes gilt fir den auf den Verfahrensanspruch 1 bezogenen Sachan-
spruch 20 und fir den auf den Sachanspruch 20 bezogenen Verwendungsan-
spruch 21.

3.

Der Ansicht der Anmelderin und Beschwerdefuhrerin, es gebe im Prifungsverfah-
ren keinen nachstliegenden Stand der Technik, gegen den der neu formulierte An-
spruch abgrenzbar ist, vermag sich der Senat nicht anzuschliel3en.

Die vorveroffentlichte Druckschrift (1) nimmt die Lehre der vorliegenden Anmel-
dung bereits nicht nur gegenstandlich, sondern auch hinsichtlich der Anti-Graffiti-
Wirkung und damit funktionell vorweg. Sofern die Anmelderin und Beschwerdefih-
rerin den Unterschied zum Stand der Technik darin sieht, dass auf die mit einer
Anti-Graffiti-Beschichtung auszuriistende Oberflache zunachst in einem ersten
Schritt ein Topcoat aufgetragen wird und erst in den darauf folgenden Verfahrens-
schritten eine Silanbeschichtung hergestellt wird, verkennt sie, dass dem Fach-
mann das Prinzip der kovalenten Anbringung von Silanschichten auf Silikatober-
flachen bereits lange vor dem Zeitrang der vorliegenden Patentanmeldung be-
kannt war. Auch wenn der Begriff Topcoat in (1) nicht vorkommt, handelt es sich
bei vielen der dort aufgefiihrten Substratflaichen um eine oberste silikatische
Schicht, auf der die Silanbeschichtung hergestellt wird. Die Silikatstruktur der
Glasoberfachen ist der Reaktionspartner fir die reaktiven Trialkoxy-Silane.

Von diesem bekannten Prinzip weicht die anmeldungsgemafe Erfindung nicht ab.
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Falls die mit Fluoralkysilanen zu beschichtende Oberflache keine Silikatbasis flr
die chemische Anbindung der Silane aufweist, wird der Fachmann, wie unschwer
aus der Beschreibung von (1) zu erkennen, durch eine Grundierung mit SiO,-Parti-
kel-haltigen Farben und Beschichtungen eine fur die Silanisierung geeignete
Oberflache bereitstellen (vgl. (1) Sp. 12 Z. 16 bis 18). Denn es liegt nahe, die zu
silanisierende Oberflache mit einer silikatischen Beschichtung als Reaktivpartner

fur die aufzubringenden Silane zu grundieren.

Erganzend ist noch auf die seitens des Senats im Zuge der Uberprifung der Ar-
gumente der Beschwerdefuhrerin und der Prifung der Unteranspriiche ermittelten
und in einer Zwischenverfliigung mitgeteilten vorverdffentlichten Druckschriften
EP 629 673 A2 und die US 6 361 871 B1 hinzuweisen, aus denen hervorgeht,
dass sowohl die Verwendung von Silikatzwischenschichten einschlief3lich Kleinst-
partikeln auf Si-Basis im Zuge der Beschichtung mit Fluoralkylsilanen als auch die
Beschichtung anderer Substrate als Glas mit Fluoralkylsilanen bereits Stand der
Technik ist.

4.

Die Anmelderin hat von der ihr durch Anberaumung einer mundlichen Ver-
handlung eingerdumten Moglichkeit zur Verteidigung ihrer Patentanmeldung nicht
Gebrauch gemacht und ihre Patentanmeldung in dem Beschwerdeverfahren
ersichtlich nur im Umfang der mit Schriftsatz vom 14. Oktober 2008 eingereichten
Patentanspriiche verteidigt, die mit dem Verfahrensanspruch 1 zumindest einen

nicht rechtsbestandigen Patentanspruch enthalten. Auf die Ubrigen Patentan-
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spruche brauchte bei der Sachlage deshalb nicht gesondert eingegangen zu
werden (BGH GRUR 2007, 862 — Informationsubermittiungsverfahren Il; Fortfih-
rung von BGH GRUR 1997, 120 — Elektrisches Speicherheizgerat).

Feuerlein Egerer Kortbein Wismeth
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