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Sachverhalt und Antréage
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D e européai sche Patentannel dung mt der Annel denunmmer
95 111 318.2 wurde als EP-A1-0 695 792 veroffentlicht.

Mt der am12. Juli 2000 zur Post gegebenen Ent schei dung
w es die Prufungsabteilung die Annel dung nach den
Artikeln 54 und 56 EPU wegen mangel nder Neuheit und

fehl ender erfinderischer Tatigkeit zurick. Der

Ent schei dung | agen gednderte Anspriche 1 bis 5,

ei ngereicht mt Ei ngabe vom 14. Januar 2000 zu G unde.
Der unabhé&ngi ge Anspruch 1 hatte fol genden Wortl aut.

"Verwendung von wassrigen Bindem ttel konbi nati onen
best ehend i m wesentlichen aus:

A) 20 - 95 Gew.-% einer in Form einer wassrigen
Losung oder Di spersion vorliegenden, wasserverdunnbaren,

or gani schen Pol yol konponente und

B) 5 - 80 Gew. -% m ndestens eines hitzeaktivierbaren

Ver net zer har zes,

wobei die in A) vorliegende Pol yol konponente im
wesentlichen aus m ndestens ei nem Carboxyl at- und

Hydr oxyl gruppen aufwei senden, Pol ynerisat-nodifizierten
Pol yest erharz besteht, welches durch Pol ynerisation von
ol efini sch ungesatti gten Mononeren in Gegenwart eines
zur Copol ynerisation mt den Mononeren bef ahi gten
ungesattigten Pol yesterharzes hergestellt worden ist,
wobei sich die Gew chtsprozentangaben jeweils auf den
Gesant f est kor pergehalt von A) und B) bezi ehen und
zusamen 100 % ergeben und das Pol ynerisat-nodifizierte
Pol yesterharz der Bindem ttel konponente A) ein
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Mol ekul argewi cht Mh von 1500 bis 25000, eine

Hydr oxyl zahl von 45 bis 200 ng KOH g Substanz und ei ne
Saurezahl von 14 bis 45 ng KOH g Substanz aufwei st,
wobei 40 bis 100 % der diese S&urezahl bew rkenden

Car boxyl gruppen in der Carboxyl atform vorliegen und das
Unrset zungspr odukt aus

|. 85 bis 25 Gew. - % ei ner Mononerenm schung aus

l.1) 1,5 - 10 Gew.-% a, b -ungesattigter Mono- oder
Di car bonséaure,

1.2) 5 - 35 Gew. - % hydroxyfunktionelle Ester
ungesattigter C3 - C6 Carbonsauren, insbesondere der
(Meth)acryl saure, die einen gegebenenfalls Ethergruppen
auf wei senden Hydroxyal kylrest mt 2 bis 6
Kohl enst of f at omen auf wei sen,

1.3) 10 - 70 Gew. -% (Met h)acryl saureal kyl ester mt
1 bis 18 Kohl enstoffatonmen imAl kylrest und

l.4) 0 - 40 Gew. - % anderer copol yneri si erbarer
Ver bi ndungen,

wobei sich die zu 1.1) bis |.4) gemachten Prozentangaben

zu 100 % erganzen, und

1. 15 - 75 Gew. -% ei nes Pol yesterpolyols mt einer
Hydr oxyl zahl von 80 bis 350 ng KOH g Substanz, einer
Saurezahl von 1,5 - 10 ng KOH g Substanz und ei nem
CGehalt an Doppel bi ndungen (berechnet als C=C,

Mol ekul argewi cht = 24) von 0,1 bis 5 Gew. -% und ei nem
mttleren Ml ekul argewi cht (nach T.C Patton, Al kyd
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Resi n Technol ogy "Fornul ati ng Techni ques and Al lied
Cal cul ations" 1962, Seite 106 ff.) von 500 bis 3000

darstellt, wobei sich die zu I. und Il. gemachten
Prozent angaben zu 100 % ergénzen, und die

Ver net zer konponente B) ein hitzeaktivi erbares Am noharz,
ei n bl ocki ertes Pol yi socyanat harz oder eine M schung
daraus ist und dalR das zur Copol ynerisation befahigte
ungesattigte Pol yesterharz das gegebenenfalls Urethan-
nodi fi zi erte Unset zungspr odukt von

I1.1) O bis 45 Gew.-% gesattigte aliphati sche oder
aromati sche Mbnocar bonsauren mt 7 bis 20
Kohl enst of f at onen,

I1.2) 15 bis 56 Gew. -% an gesattigten aliphatischen
oder aromati schen Di - oder Tricarbonsauren und/ oder
ei ner entsprechenden Menge deren Anhydriden des
Mol ekul ar gewi cht sberei chs 98 bis 600,

11.3) 25 bis 63 Gew.-% an Diolen, Triolen Tetraol en
bzw. hoéherwertigen Al kohol en des Mol ekul argew cht s-
berei chs 62 bis 400,

11.4) O bis 30 Gew. -% ei nwertiger Al kohol e des
Mol ekul ar gewi cht sberei chs 100 bis 290,

I1.5) 0 bis 25 Gew. -% an Hydroxycarbonsauren mt 2
bis 10 Kohl enstof fatonmen, Lactone derartiger Sauren,
Am noal kohol e des Mol ekul ar gewi cht sberei chs 61 bis 300
und/ oder Am nocar bonsduren des Ml ekul argew cht sberei chs
75 bis 400 und
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I1.6) 0,04 bis 50 Gew.-% an (cycl o)aliphatischen,
ol efini sch ungesatti gten Mono- oder Di carbonséuren aus
der G uppe bestehend aus (Meth)acryl saure,
Mal ei nsaur e(anhydrid), Fumarsaure, Tetrahydrophthal saure
(anhydrid) und Crotonséaure

darstellt, wobei sich die zu I1.1) bis Il.6) gemachten
Prozent angaben zu 100 Gew. - % er génzen, zur Herstellung
von | angzeit-hocht enperat ur-vergil bungsar nen

Ei nbr ennl acken. "

Anspruch 5 lautete we folgt:

"Verwendung geméld Ansprichen 1 bis 4 zur Beschichtung
von CGegenst anden, die einer hohen therm schen Bel astung
ausgeset zt sind."

D e Entschei dung war auf fol genden Stand der Techni k
gest Ut zt :

D1: EP-A-0 554 780
D3: EP-A-0 494 442
D4: DE-A-41 37 896

Zur Begrundung wurde i mwesentlichen fol gendes
ausgef Ohrt.

a) Anspruch 1 sei gegenuber dem Dokunment D4 nicht neu,
da die dort in den Beispielen 2 und 4 verwendete
Pol yol komponente unter die Definition der Konponente
A) des vorliegenden Anspruchs 1 falle. Ferner sei in
D4 auch eine hitzehartbare Vernetzer konponent e
offenbart. Die in D4 beschriebene Bindemttel-
kombi nati on werde auch zur Herstellung von
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Ei nbrennl acken verwendet. Das nicht naher definierte
Mer kmal "1 angzeit-hocht enperatur-vergil bungsar nen”
begr inde kei ne Neuheit.

b) Der Anspruch 5 beruhe nicht auf einer erfinderischen
Tatigkeit, wenn von D4 als nachstliegenden Stand der
Techni k ausgegangen werde. Die objektiv zu | 6sende
Auf gabe gegeniiber D4 sei es gewesen, eine weitere
Ver wendung der bekannt en Beschi cht ungszusamenset zung
bereitzustell en. Da die Beschi chtung von
hitzeresi stenten Substraten aus D3 bekannt sei, sei
di e beanspruchte Verwendung nahel i egend.

Am 8. Septenber 2000 | egte die Annel derin
(Beschwer def Ghrerin) unter gleichzeitiger Entrichtung
der vorgeschri ebenen Gebihr gegen di e Ent schei dung der
Pr uf ungsabt ei | ung Beschwerde ein, die amgleichen Tag
begrindet wurde. Mt der Beschwerdegrindung reichte die
Beschwer def Uhrerin einen Satz von geadnderten Ansprichen
1 bis 5 ein.

I n Reaktion auf den Ladungsbescheid vom 20. Februar 2004
reichte die Annelderin mt Schreiben vom2. Juli 2004
neue Anspriche 1 bis 4 sowie einen Hlfsantrag 1 ein.

In einemweiteren Bescheid vom 15. Juli 2004 wies die
Kanmer auf Mangel der bisherigen Anspriche nach
Artikel 123 (2) EPU hin und &uRerte Zweifel, ob die
Ant rage den Erfordernissen von Artikel 54 und 56 EPU
ent spr &chen.

Mt Schrei ben vom 22. Juli 2004 reichte die Annelderin
geanderte Anspriuche 1 bis 4 als Hauptantrag sow e einen
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einzigen Hlfsantrag mt vier Ansprichen, jeweils mt
angepaldt er Beschrei bung, ein.

Anspruch 1 des Hauptantrages hatte fol gende Fassung:

"Wassrige Bindem ttel konbi nati onen fir Ei nbrennl acke,
best ehend i m Wesent |l i chen aus:

A) 20 - 95 Gew.-% einer in Form einer wassrigen
Losung oder Di spersion vorliegenden, wasserverdunnbaren,

or gani schen Pol yol konmponente und

B) 5 - 80 Gew. -% m ndestens eines hitzeaktivierbaren

Ver net zer har zes,

wobei die in A) vorliegende Pol yol konponente im
wesentlichen aus m ndestens ei nem Car boxyl at- und

Hydr oxyl gruppen aufwei senden, Pol ynerisat-nodifizierten
Pol yest erharz besteht, welches durch Pol ynerisation von
ol efini sch ungesatti gten Mononeren in Gegenwart eines
zur Copol ynerisation mt den Mononeren bef ahi gten
ungesattigten Pol yesterharzes hergestellt worden ist,
wobei sich die Gew chtsprozentangaben jeweils auf den
Gesant f est kor pergehalt von A) und B) bezi ehen und
zusamen 100 Gew. - % er geben und das Pol yneri sat -
nodi fi zi erte Pol yesterharz der Bindem ttel konponente A)
ei n Mol ekul argewi cht M1 von 1500 bis 25000, eine

Hydr oxyl zahl von 45 bis 200 ng KOH g Substanz und ei ne
Saurezahl von 14 bis 45 ng KOH g Substanz aufwei st,
wobei 40 bis 100 % der diese S&urezahl bew rkenden

Car boxyl gruppen in der Carboxylatform vorliegen und das
Unrset zungspr odukt aus

|. 85 bis 25 Gew. - % ei ner Mononerenm schung aus
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.1) 1,5 - 10 Gew. -% a, b-ungesatti gter Mono- oder
Di carbonsauren mt 3 bis 16 C- Atonen,

1.2) 5 - 35 Gew. - % hydroxyfunktionelle Ester
ungesattigter C3-C6-Carbonsauren, insbesondere der
(Meth)acryl saure, die einen gegebenenfalls Ethergruppen
auf wei senden Hydroxyal kylrest mt 2 bis 6
Kohl enst of f at omen auf wei sen,

.3) 10 - 70 Gew. -% (Met h) acryl saureal kyl ester mt 1
bi s 18 Kohl enstof fatonmen im Al kyl rest und

l.4) 0 - 40 Gew. - % anderer copol yneri si erbarer
Ver bi ndungen,

wobei sich die zu 1.1) bis |.4) gemachten Prozentangaben

zu 100 % erganzen, und

1. 15 - 75 Gew. - % ei nes Pol yesterpolyols mt einer
Hydr oxyl zahl von 80 bis 350 ng KOH g Substanz, einer
Saurezahl von 1,5 - 10 ng KOH g Substanz und ei nem
CGehalt an Doppel bi ndungen (berechnet als C=C,

Mol ekul argewi cht = 24) von 0,1 bis 5 Gew.-% und ei nem
mttleren Ml ekul argewi cht (nach T.C Patton, Al kyd
Resi n Technol ogy "Fornul ati ng Techni ques and Allied
Cal cul ations" 1962, Seite 106 ff.) von uber 1000 bis
2000

darstellt, wobei sich die zu I. und Il. gemachten
Prozent angaben zu 100 Gew. - % ergéanzen, und die

Ver net zer konponente B) ein hitzeaktivi erbares Am noharz,
ei n bl ocki ertes Pol yi socyanat harz oder eine M schung
daraus ist und dalR das zur Copol ynerisation befahigte
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ungesattigte Pol yesterharz das gegebenenfalls Urethan-
nodi fi zi erte Unset zungspr odukt von

I1.1) O bis 45 Gew.-% an geséattigten aliphatischen
oder aromati schen Monocar bonsduren mt 7 bis 20
Kohl enst of f at onen,

I1.2) 15 bis 56 Gew. -% an gesattigten aliphatischen
oder aromati schen Di - oder Tricarbonsduren und/ oder
ei ner entsprechenden Menge deren Anhydriden des
Mol ekul ar gewi cht sberei chs 98 bis 600,

11.3) 25 bis 63 CGew.-% an Diolen, Triolen, Tetraol en
bzw. hoéherwertigen Al kohol en des Mol ekul argew cht s-
berei chs 62 bis 400,

11.4) 0 bis 30 Gew. -% ei nwertiger Al kohol e des
Mol ekul ar gewi cht sberei chs 100 bis 290,

[1.5) 0 bis 25 Gew. -% an Hydroxycarbonsauren mt 2
bis 10 Kohl enstof fatonmen, Lactone derartiger Sauren,
Am noal kohol e des Mol ekul ar gewi cht sberei chs 61 bis 300
und/ oder Am nocar bonsduren des Ml ekul argew cht sberei chs
75 bis 400 und

I1.6) 0,04 bis 50 Gew.-% an (cycl o)aliphatischen,
ol efini sch ungesattigten D carbonsauren

darstellt, wobei sich die zu I1.1) bis I1.6) gemachten

Prozent angaben zu 100 Gew. - % er génzen. "

Anspruch 1 des Hi |l fsantrages unterscheidet sich von
Anspruch 1 des Hauptantrages w e fol gt:



2012.D

-9 - T 0990/ 00

Ersat z des Ausdruckes "Wissrige Bindem ttel konbi nati onen
far Ei nbrennl acke" durch "Verwendung von wassrigen
Bi ndem tt el konbi nati onen”;

Er ganzung am Schl u3 des Anspruches durch den Ausdruck

", zur Herstellung von Ei nbrennl acken.™

Imschriftlichen Verfahren fihrte di e Beschwerdef Ghrerin
f ol gendes aus:

a) Bei der Neuheit sei zu beachten, dall D4
ausschliel3li ch Zwei konponent en Pol yur et han- Lacke
betreffe (2K-PUR-Lacke). Die dort verwendeten
Pol yur et han- Ver net zer seien nicht blockiert, so dald
di e freien, unblockierten NCO G uppen bei
Raunt enperatur mt den OH G uppen des Pol yols
reagierten. Die Mtverwendung von Mel am nharzen sei
ni cht noglich, da diese erst unter
Ei nbr ennbedi ngungen reaktiv seien. Dengegeniber
betreffe di e beanspruchte Erfindung einen
Ei nkonponent en- Pol yur et hanl ack (1K- PUR-Lack), bei dem
ein hitzeaktivierbarer Vernetzer in Formvon
hi t zeakt i vi er baren Am nharzen und/ oder bl ockierten
Pol yi socyanat har zen ei ngesetzt werde. Sol che
hi t zeaktivi erbaren Systene seien in D4 nicht
beschri eben.

b) Nach D1 werde zur Herstellung des ungeséattigten
Pol yesterharzes (A), ein Saure- und Hydroxyl gruppen
auf wei sendes Pol yesterharz mt einer Verbindung mt
Epoxygr uppe, NCO G uppe oder Anhydridgruppe ungeset zt.
Daher | &agen di e Doppel bi ndungen endst andi g gebunden
vor, wahrend i m beanspruchten Pol yesterpolyol (I1)
di e Doppel bi ndungen in der Pol yesterharzkette vorl age,
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da di e ungesattigte Carbonsaure bifunktionell sei.
Somt seien die Anspriche 1 bis 4 neu

Bei Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit sei zu
beachten, dalR D4 kei n geei gneter Ausgangpunkt sei, da
sich di eses Dokunment nicht mt Einbrennlacken
beschaftige und somt auch nicht die beanspruchten

Bi ndem tt el konbi nati onen nahe | egen kdnne. Bei
Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit sei vielnehr
D1 al s nachstliegend zu bericksichtigen. D e

endst andi ge Doppel bi ndungen ent hal t enden Systene nach
D1 seien nicht vergil bungsfest, w e durch den

Ver gl ei chsversuch, eingereicht mt Schreiben vom

14. Januar 2000, bel egt sei. Aufgabe sei es daher
gewesen, Bindenmittel konbi nati onen bereitzustellen,
di e einer therm schen Bel astung ausrei chend | ange
standhi elten. D3 beschrei be kei ne waliri gen Systene
sondern ausschlielBlich Losungsmttel haltige

Pol yestersystene, die nicht mt einem Acryl at

ver kapselt seien. Der Fachmann finde kei ne Anregung,
wi e die Lehre von D1 durch D3 nodifiziert werden
solle, umzur Erfindung zu gel angen. Di e Anspriche
des Haupt- und des Hil fsantrages sei en daher
erfinderisch.

D e mindliche Verhandl ung fand am 29. Juli 2004 in
Abwesenheit der Beschwerdefihrerin statt, die mt

Schrei ben vom 2. Juli 2004 mtgeteilt hatte, dall sie an

der nmindl i chen Verhandl ung ni cht teil nehnmen werde. D e

mindl i che Ver handl ung wurde gemaR Regel 71 (2) EPU in

i hrer Abwesenheit fortgesetzt.
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Di e Beschwerdefidhrerin hatte imschriftliche Verfahren
beantragt, die Zurickwei sungsent schei dung aufzuheben und
ein Patent mt folgenden Unterlagen zu erteilen:

Anspriche 1 bis 4 und angepaldte Beschrei bung, w e am
23. Juli 2004 als Hauptantrag ei ngereicht, oder,
hi | f swei se

Anspriche 1 bis 4 und angepaldte Beschrei bung, w e am
23. Juli 2004 als einziger H | fsantrag ei ngereicht.

Ent schei dungsgr inde

1. Di e Beschwerde ist zul assig.
Ander ungen
2. Di e Frage, ob di e Anderungen der neuen Anspriiche nach

Artikel 123 (12) EPU zul dssig sind, kann unbeantwort et
bl ei ben, da die Anspriche nicht die Erforderni sse nach
Arti kel 56 EPU erfillen.

Haupt ant r ag

Neuhei t

2012.D

D e Priufungsabteilung hatte di e Neuheit der
beansprucht en Verwendung gegentber dem Dokunent D4
verneint. Die BeschwerdefUhrerin war jedoch der
Auf f assung, dall Neuheit gegeben sei.

D4 beschrei bt eine wallri ge Bi ndem ttel konbi nati on,

best ehend i m wesent!li chen aus:
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A) einer wassrigen Losung oder Dispersion einer
wasser ver dinnbar en organi schen Pol yol konponent e und

B) ei ner Polyi socyanat konponente ei ner Viskositat bei
23 °C von 50 bis 10 000 nPa.s, bestehend aus m ndestens
ei nem or gani schen Pol yi socyanat, wel che in der
Konponente A) enulgiert vorliegt, wobei das NCO OH
Aqui val entver hal tni s, bezogen auf die |socyanatgruppe
der Konponente B) und die Hydroxyl gruppen der in A)

vor | i egenden Pol yol konmponente, bei 0,5:1 bis 5:1 liegt,

wobei die in A) vorliegende Pol yol konponente im
wesentlichen aus m ndestens ei nem Car boxyl at- und

Hydr oxyl gruppen aufwei senden, mt Vinyl nonomeren
gepfropften Pol yesterharz besteht (Anspruch 1). Das

Pol yest erharz kann ei n Ml ekul argew cht Mh von 1500 bis
50 000, eine Hydroxylzahl von 20 bis 300 ng KOH g
Substanz und ei ne Saurezahl von 10 bis 80 ng KOH g
Subst anz auf wei sen, wobei 25 bis 100% der diese

Saur ezahl bew rkenden Carboxyl gruppen in der

Car boxyl atform vorl i egen; das Pol yesterharz kann in der
Konponente A) gel st oder dispergiert vorliegen und das
Unrset zungspr odukt aus

. 95 - 10 Gew. -% ei ner Mononer enm schung aus

1) 1 - 50 Gew.-% a, b-ungeséattiger Mno- oder
Di car bonséaur e,

2) 0 - 50 Gew. -% hydroxyfunktioneller Ester der
(Met h) acryl saure,

3) 0 - 90 Gew. -% (Meth)acryl saureal kyl ester m t
1 bis 18 C- Atonmen im Al kylrest und

4) 0 - 60 Gew. -% anderer copol yneri si erbarer
Ver bi ndungen,
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wobei sich die zu 1) bis 4) gemachten Prozentangaben zu
100 % er ganzen und

1.5 - 90 Gew. -% ei nes Pol yesterpolyols mt einer

Hydr oxyl zahl von 80 bis 350 ng KOH g Substanz, einer
Saurezahl von <10 ng KOH g Substanz und ei nem CGehalt an
Doppel bi ndungen von 0,01 bis 10 %

darstell en, wobei sich die zu I. und Il. gemachten
Prozent angaben zu 100 Gew. - % ergénzen (Anspruch 2 in
Ver bi ndung mt Anspruch 4). Das die Pfropfgrundl age des
gepfropften Pol yest erharzes darstell ende Pol yest er pol yol
stellt vorzugswei se das Unset zungspr odukt von

al) O bis 60 CGew. -% Monocarbonsduren mt 6 bis 22
Kohl enst of f at onen,

a2) 10 bis 65 Gew.-% Di -, Tri- und/ oder
Tetracar bonséuren bzw. deren Anhydri den,

a3) 15 bis 70 Gew. -% di - und/ oder hoéherfunktionellen
Al kohol en,

a4) 0 bis 30 CGew. - % Monoal kohol en,

ab) 0 bis 25 Gew. - % Hydr oxycar bonsaur en, Lactone,
Am noal kohol e und/ oder Am nocar bons&auren und

a6) 0 bis 60 Gew. -% (cycl o)aliphatischer,
ungesattigter Mono- oder Di carbonsauren

dar, wobei sich die zu al) bis a6) gemachten
Prozent angaben zu 100 Gew. - % er génzen (Anspruch 5).

Vor zugswei se wei st das mt Vinyl nononeren gepfropfte

Pol yest erharz der Konmponente A) ein Ml ekul argewi cht M
von 3000 bis 25 000, eine Hydroxylzahl von 45 bis 200 ng
KOH g Substanz und ei ne S&urezahl von 14 bis 45 ng KOH g
Subst anz auf, wobei 40 bis 100 % der di ese Saurezah
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bew r kenden Car boxyl gruppen in der Carboxyl atform
vorliegen (Anspruch 7). Die Bindemttel konbi nati onen
werden als Bindemttel fir Lacke, Beschichtungs- oder
D cht massen verwendet (Anspruch 9).

In D4 wird eine Polyestervorstufe al) beschrieben
(Spalte 10, Zeile 58 bis Spalte 11 Zeile 2), die der

Pol yest ervorstufe des Beispiels 2 der

Anrel dungsunt erl agen identisch entspricht (Seite 20,
Zeilen 5 bis 13). Diese Polyestervorstufe al) wird dann
zu einer Bindemttel komponente A weiter verarbeitet
(Spalte 11, Zeilen 37 bis 58), die der walrigen

Di spersion eines Polynerisat-nodifizierten

Pol yest er har zes (= Konponente A) der Annel deunterl agen

i dentisch entspricht (Beispiel 2, Seite 20, Zeilen 14
bis 29). Ferner fallen die beispielhaften, ungesattigten
Pol yestervorstufen all), alll) und alV) von D4

(Spalte 11, Zeilen 3 bis 36), bei denen als ungesattigte
Ver bi ndung Mal ei nsédur eanhydrid ei ngesetzt wird, unter
di e beanspruchte Definition der Pol yesterpolyole II

D ese Pol yestervorstufen Il werden dann weiter zu einer
Bi ndem tt el konponenten A verarbeitet (Spalte 11

Zeile 59 bis Spalte 13, Zeile 16).

Das Beispiel 2 der Streitannel dung wurde zwar bei der
Beschr ei bungsanpassung gestrichen, jedoch ist nicht
ersichtlich, weshal b di eses Beispiel nicht nmehr unter
di e Fassung des geanderten Anspruchs 1 fallen soll. D e
Beschwer def Ghrerin hat sich hierzu nicht gedufert und
hat auch in keiner Phase des Verfahrens argunentiert,
dall ein Unterschied gegenuber D4 in der

Bi ndem ttel konponente A, wie imAnspruch 1 definiert, zu
sehen sei .
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Somit ist davon auszugehen, dalR Ubereinstinmmng bzw.
| dentité&at zw schen der Bindem ttel konponente A) in D4
und i n der beanspruchten Definition besteht.

Al's Pol yi socyanat konponente B) kdnnen in D4 beliebige
or gani sche Pol yi socyanate mt aliphatisch,

cycl oal i phati sch, araliphatisch und/ oder aromatisch
gebundenen, freien |Isocyanatgruppen, die bei

Raunt enperatur fldssig sind, eingesetzt werden (vgl.
Spalte 8 Zeile 22 bis Spalte 9, Zeile 45; Hervorhebung
hi nzugef iigt). Nach den Bei spielen 2 und 4 werden die so
gebi | deten Bi ndem ttel konponenten A zusanmmen mt

Pol yi socyanaten Bl bzw. B2 verm scht und bei 120 °C

ei ngebrannt. Al's Polyi socyanate Bl und B2 werden sol che
mt freien |Isocyanatgruppen verwendet (Spalte 13, Zeilen
18 bis 40).

Di e Prifungsabteilung war der Auffassung, dafll es sich
bei den in D4, Spalte 9 definierten Polyisocyanaten um
hitzeaktivierbare Systene gemall der Konponenten B) des
Anspruchs 1 handel e.

Die in Spalte 9 von D4 beschri ebenen Polisocyanate

wei sen jedoch stets freie |Isocyanatgruppen auf und
werden in walri gen 2- Konmponent en-Bi ndem tt el syst enen
ei ngesetzt (D4, Spalte 1, Zeilen 39 bis 44). Solche
Zwei konponent ensyst ene reagi eren bereits bei

Zi mrertenperatur (D4, Spalte 10, Zeilen 46 und 47). So
si nd Reakti onsprodukte, die etwa durch Unrsetzung von
2,4-Diisocyanatotoluol mt nehrwertigen A koholen, we
Tri nmet hyl ol propan, erhalten werden (D4, Spalte 9, Zeilen
30 bis 35), keine blockierten Polyisocyanate.
Dengegeniber werden in der Streitannel dung

hit zeakti vi erbare Vernetzerharze, die Am noharze
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und/ oder bl ocki erte Polyi socyanate unfassen, zusanmen
mt Pol yesterpolyolen in hitzevernetzbaren

Ei nkonponent ensyst ene verwendet, di e bei Rauntenperatur

| agerfahig sind (Seite 17, Zeilen 9 bis 12). So wird in
der Beschrei bung der Streitannel dung ausdricklich darauf
hi ngewi esen, dall Reakti onsprodukte von Diisocyanaten mt
mehrwertigen Al koholen, w e Trinethylol propan, "jeweils
bl ocki erte |socyanat gruppen” aufwei sen (Seite 16, Zeilen
11 und 12).

Somt unterschei det sich der beanspruchte Gegenstand von
D4 durch die hitzeaktivierbaren Am noharze oder

hit zeakti vi erbaren bl ocki erten Pol yi socyanate al s

Ver net zer konmponent e B. Daher sind Anspruch 1 und damt
auch di e davon abhangi gen Anspriche 2 bis 4 als neu

anzusehen.

Erfinderi sche Tati gkeit

Nachstl i egender Stand der Technik

2012.D

D e Priufungsabteilung hatte die erfinderische Tatigkeit
imH nblick auf D4 als nachstliegenden Stand der Technik
verneint. Di e BeschwerdefUhrerin war allerdings der

Auf f assung, dalR D4 hierfar nicht in Betracht kdne und

vi el mehr D1 ei n geei gneter Ausgangspunkt sei.

Nach D4 sind organi sche Losungsmittel bei der

Her st el l ung von Zwei konponent en- Pol yur et hanl acken
nachteilig, da sie durch Nachbrennen beseitigt werden
niussen. In vielen nichtindustriell en Anwendungsberei chen
i st jedoch eine Nachverbrennung nicht durchfihrbar und
die mt LOsungsmtteln verbundene Umel t bel astung sollte
so gering w e noglich gehalten werden. Bei Verwendung
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von Wasser konnen jedoch |socyanatgruppen auch mt
Wasser unter Harnstoff- und Kohl endi oxi dbi | dung

reagi eren, was die Standzeit, die Verarbeitungszeit und
die Qualitat der Upberzige reduziert. D4 zielt also
darauf ab, spezielle, walrige Pol yesterharze in walrigen
2- Konponent en- Bi ndem ttel n ei nzusetzen (Spalte 1

Zeilen 11 bis 44).

D1 beschrei bt walri ge Lackzusammensetzungen m t
f ol genden Best andteil en:

(1) eine walrige D spersion von Acryl pol yner -
Fei ntei |l chen,

(I'l) ein neutralisiertes, nodifiziertes Polyesterharz,
das durch Pol ymerisation von ei nemungesattigte G uppen
ent hal t enden Pol yesterharz und einer M schung von

et hyl eni sch ungeséatti gten Carbonsduren und anderen
copol yrmeri si erbaren ungesatti gten Mononeren erhaltlich
i st und eine Saurezahl von 8 bis 200 und eine

Hydr oxyl zahl von 30 bis 300 aufwei st,

(I'1'1) einen Vernetzer, insbesondere Melamn, und

(1'V) ein Farbpignent (Anspriche 1 und 13). Das
ungesattigte G uppen enthaltende Pol yesterharz kann

er hal ten werden, indem bei spi el sweise eine

Car boxyl gr uppe und ei ne Hydroxygruppe ei nes

Pol yest erharzes mt ei nem ungesattigten Mononer
ungeset zt werden, das eine Epoxy-, Saureanhydrid- oder

| socyanat gruppe enthéalt (Seite 3, Zeilen 39 bis 44). Auf
di ese Weise wird eine endstandi ge ungesattigte Gruppe in
den Pol yester eingebaut.
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D e waldri ge Lackzusammenset zung nach D1 di ent als Base-
coat insbesondere fiur netallic-lackierte

AufBenkar osserieteile (Anspruch 22), deren Beschichtung
bi sher wegen der Anwesenheit von organi schen Loésenmitteln
zu Umnel t ver schrmut zungspr obl emen gefdhrt hatte (Seite 2,
Zeilen 8 bis 10). Ferner soll eine Lackbeschichtung mt
guter datte, Klarheit, Wederbeschichtbarkeit,

Metal |ic-Effekt, Absplitterungsfestigkeit und
Wasser best andi gkeit erzielt werden (Seite 2, Zeilen 22
bis 24, Tabelle 1).

Nach der Streitannmel dung sollen in Wasser | 6sliche bzw
di spergi erbare Bi ndem ttel konbi nati onen geschaffen

wer den, die auch bei m Uber brennen der entsprechenden
Beschi chtungsm ttel eine besonders geringe

Ver gi | bungsnei gung aufwei sen und dar dber hi naus gute
filmopti sche Ei genschaften mt guter Chem kalien-,
Losem ttel - und Wasserfestigkeit der resultierenden
Lackfilme vereinen (Seite 3, Zeilen 17 bis 24).

Nach st andi ger Rechtsprechung kormmt es bei der Wahl des
nachst! i egenden Standes der Technik im all genei nen
darauf an, dal seine Losung auf den gl eichen Zweck bzw
di esel be Wrkung w e die Erfindung gerichtet ist, wobei
die strukturellen und funktionellen Unterschiede zum
beansprucht en Gegenstand noglichst klein sind (T 606/ 89
vom 18. Septenber 1990, Begrindung Punkt 2., zitiert in
Recht sprechung der Beschwerdekanmern des EPA, 4. Aufl age
2001, 1. D. 3.1).

Wahrend in D4 eine walrige Zwei konponent en-

Pol yur et hanzusammenset zung beschrieben ist, die
beziglich der Pol yesterharz-Konponenten A mt dem
anspruchsgendal? verwendet en Pol yest erpol yol A
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Ubereinstimt, wird in Dl ei ne waldri ge Ei nkonponent en-
Pol yur et hanzusanmenset zung beschri eben, die wie in der
Streitannel dung den gl ei chen hitzeaktivierbaren
Vernetzer B enthadlt. Bei de Dokunmente beschéaftigen sich
zwar nicht speziell mt dem Vergil bungsprobl em der
Lackfil me, jedoch sind beide Systene fur den gl eichen
Zweck, namich "fur Einbrennlacke", geeignet.

D e Auffassung der Beschwerdefidhrerin, dal in D4 die
Trocknung bei Rauntenperatur erfolge und somt kein

Ei nbrennl ack vorliege, uUbersieht die eindeutige Lehre in
D4, dal3 di ese Trocknung auch bei Ei nbrennbedi ngungen bis
zu 260 °C erfol gen kann (Spalte 10, Zeilen 48 und 49).
In den Beispielen 2 und 4 wird der Filmnach dem

Abl Gften bei 120 °C 30 mn | ang eingebrannt. Dies sind

t ypi sche Bedi ngungen bei denen Ubliche Ei nbrennl acke
gehartet werden

Aus der vorstehenden Anal yse (Punkt 4.5) wird deutlich
dall di e Konponente A von D4 und di e Konponente B von D1
ei ne enge Ubereinstinmung nit den jeweiligen Konponenten
A und B der beanspruchten Bi ndem ttel zusanmenset zung

auf wei sen. Bei de Druckschriften verfol gen auch den

gl ei chen Zweck, weil sie walrige Systene statt

or gani sche Loésungsmttel verwenden, beide Systene be
hoheren Tenperaturen ei ngebrannt werden kénnen und dam t
al s Ei nbrennl acke geei gnet sind. Jedoch ist in den
ursprunglichen Annel deunterl agen D4 al s Ausgangspunkt
fur die Formulierung der Probl enstellung, insbesondere
imH nblick auf die Vergil bungsnei gung gewirdi gt, wozu

f ol gendes ausgefihrt ist (Seite 3, Zeilen 10 bis 16):

"Di eser Vorveroffentlichung, die sich in erster Linie
mt bei Rauntenperatur auszuhartenden Zwei konponent en-
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Pol yur et hanl acken befal3t, konnte naturgemal3 kei nerl ei

H nwei s darauf entnomren werden, dal zur Herstellung von
hochwerti gen Ei nbrennl acken, die zu Lacklberzigen einer
ver besserten Vergil bungsresistenz bei m Uber brennen
fdhren, di e Verwendung von ebensol chen Pol yneri sat -
nodi fi zi erten Pol yesterharzen anstelle der in den

vor genannten Vorver 0f fentlichungen beschri ebenen

Pol yest erharze erforderlich ist."

Wenn also D4 in den Annel deunterl agen sel bst als

geei gnet er Ausgangspunkt fur die Problenstellung

hi nsi chtlich der Vergil bungsresistenz angesehen wird,
ist kein Gund ersichtlich, weshalb D4 al s geei gnetes
Sprungbrett fir die Beurteilung der erfinderischen
Tati gkeit auler Betracht bl eiben soll. Daher i st
zunachst von D4 al s nachstliegendem Stand der Techni k

auszugehen.

Auf gabe und LOsung

2012.D

Laut Streitannel dung soll die zu | 6sende Aufgabe darin
best ehen, in Wasser |06sliche bzw dispergierbare

Bi ndem tt el konbi nati onen zur Verfigung zu stellen, die
auch bei m Uber brennen der entsprechenden

Beschi chtungsmittel eine besonders geringe

Ver gi | bungsnei gung aufwei sen und dar dber hi naus gute
filmopti sche Ei genschaften mt guter Chem kalien-,
Losem ttel - und Wasserfestigkeit der resultierenden
Lackfilme vereinen" (Seite 3, Zeilen 17 bis 23).

Nach den Beispielen der Streitannel dung zeigen die
beansprucht en Bi ndem ttel konbi nati onen gegentuber

Ver gl ei chsbei spi el en, die anstelle eines ungesattigten
Pol yesters einen gesattigten Pol yester einsetzen, eine
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geringere Thernovergil bung, wenn sie bei hohen
Tenperaturen von 180 °C uUber |angere Zeitspannen bis

96 h erhitzt werden (Tabellen, Seiten 24 und 26). Diese
Unt er suchungen bei nhal ten j edoch keine

Bi ndem tt el konbi nati onen des nachstli egenden Standes der
Techni k D4.

5.1 Es |iegen auch keine Vergleichsversuche vor, die eine
reduzi erte Vergil bung gegentber Filnen aus
Bi ndem ttel systenmen nach D4 bel egen. Ferner ist zu
beacht en, das bei den beanspruchten Bi ndem ttel systenen
ei ne Debl ocki erung der I|socyanat gruppen erst bei hoheren
Tenperaturen erfol gt, wobei anal oge Urset zungspr odukt e
mt Pol yesterpol yolen zu erwarten sind, wie wenn sol che
Pol yole mt Polyisocyanaten mt bereits vorhandenen,
freien | socyanatgruppen reagieren. Da eine Identitat mt
der Konponente A vorliegt und di e Reaktion auch bei
gl ei chen Ei nbrennt enper aturen abl aufen kann, werden im
Er gebni s sowohl nach D4 als auch nach der
Streitannel dung, insbesondere im H nblick auf die
Ver gi | bungbest &ndi gkeit bei hdheren Tenperaturen
ahnliche Eigenschaften zu erwarten sein. Da eine
Ver besserung gegenuber D4 nicht festgestellt werden kann,
i st auch das vorstehend definierte Problem der
geringeren Thernovergil bung als nicht gel 6st anzusehen.

5.2 Bei der Fornulierung der Aufgabenstellung kdénnen aber
nur sol che Vorteil e beachtet werden, die hinreichend
bel egt oder zum ndest pl ausi bel sind (Rechtsprechung,
supra, |1.D. 4.4).

5.3 Es stellt sich somt die Frage, welche andere Aufgabe
gegenuber D4 als gel 6st angesehen werden kann. Als ein
nogl i cher Vorteil gegenuber D4 konnte allenfalls eine

2012.D
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hohere Lagerstabilitéat angesehen werden, da

Zwei konponent en- Bi ndenmi tt el systene nach D4 bei

Raunt enperatur nicht |agerstabil sind. Daher kodnnte die
Auf gabe im Vergleich zu D4 darin gesehen werden, eine
Ei nkonponent en- Bi ndem tt el konbi nati on aus Vernetzer und
Pol yester bereitzustellen, die bei Rauntenperatur

| agerstabil ist (Annel deunterlagen, Seite 17, Zeilen 8
bis 13).

5.4 Da hitzeaktivierbare Vernetzerharze nicht be
Raunt enperatur mt Pol yesterpol yol en reagieren, ist es
pl ausi bel , dal di ese Aufgabe auch gel 6st ist.

Nahel i egen

6. Es bl ei bt die Frage zu untersuchen, ob der Fachmann
ausgehend von Bi ndem ttel konbi nati onen nach D4 und mt
der vorstehend definierten Aufgabe konfrontiert, auf
Grund der vorhandenen Dokumente in naheliegender Wi se
zur beanspruchten Lésung gekonmen ware.

6.1 Da in D4 nur Zwei konmponent ensystene genannt sind, gibt
D4 al |l ei ne noch kei ne Anregung hitzeaktivierbare

Ver net zerharze zu verwenden

6.2 D3 beschrei bt ein bei Rauntenperatur |agerstabiles,
fl Ussi ges Beschichtungsmttel, bestehend i mwesentlichen
aus ei nem Bi ndem ttel gem sch, organi schen Lésungsmitteln
und gegebenenfall s den aus der Lacktechnol ogi e ublichen
Hi| fs- und Zusatzmtteln, wobei das Bindemttel ein
Gem sch darstellt aus

A 2,5 - 40 Gew. -% bezogen auf die Sume der
Konponenten A) und B), einer Vernetzerkonponente,

2012.D
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best ehend aus m ndestens ei nem Am nopl ast harz und/ oder
m ndest ens ei nem bl ocki erten Pol yi socyanat, und

B) 97,5 - 60 Gew. -% bezogen auf die Summe der
Konponenten A) und B), einer Pol yesterkonponente,
best ehend aus m ndestens ei nem hydroxyl - und

car boxyl gruppenhal ti gen Pol yester,

wobei di e Konponente B) ein mttleres Ml ekul argew cht
Mh von 500 bis 10 000, eine Hydroxyzahl von 20 bis 300
und ei ne Saurezahl von 1 bis 80, aufweist und durch
Pol ykondensati on von

al) einer Dol konponente, bestehend aus m ndestens ei nem
zwei wertigen aliphatischen oder cycl oaliphatischen
Al kohol mt 2 bis 12 Kohl enst of f at onen und

a2) einer Polyol konponente, bestehend aus m ndestens
ei nem al i phati schen oder cycl oal i phati schen,
m ndestens dreiwertigen Al kohol mt 3 bis 8
Kohl enst of f at onen, mt

b1l) einer ersten D carbonsaurekonponente, bestehend aus
m ndestens einer gesattigten, aliphatischen oder
cycl oal i phati schen Di carbonsdure und/ oder m ndestens
ei nem Anhydrid einer derartigen Saure und

b2) einer zweiten Di carbonséaurekonponente aus m ndestens
ei ner ol efinisch ungesattigten, aliphatischen oder
cycl oal i phati schen Di carbonsdure mt m ndestens 4
Kohl enst of f at omen und/ oder m ndestens ei nem Anhydrid
ei ner derartigen Saure hergestellt worden i st
(Anspruch 1).
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Fur di e Verwendung in Ei nbrennl acken von bl ockierten
Pol yi socyanaten in Konbination mt Hydroxyl pol yestern
wi rd unter anderem kei ne oder eine geringe Vergil bung
bei m Ei nbrennen oder kurzzeitigen Uberbrennen gefordert
(Seite 2, Zeilen 9 bis 14). Diese Forderung deckt sich
mt den anspruchsgemal3 verwendet en Bi ndem ttel systenen,
di e ebenfalls bei m Uberbrennen nur eine geringe

Ver gi | bungsnei gung zei gen sollen (Streitannel dung
Seite 3, Zeilen 20 und 21).

D3 geht unter Hinweis auf ein Kunststoffhandbuch davon
aus, dal} Ei nkonponent en- Ei nbrennl acke auf Basis von
Pol yi socyanaten mt bl ockierten |Isocyanatgruppen sow e
i hre Verwendung in Pol yuret hanl acken generell| bekannt
sind (Seite 2, Zeilen 6 bis 8). Daher ist die Verwendung
von Losungsmttel enthaltenden Systenmen in D3 von

unt er geordnet er Bedeutung, da die Lagerstabilitat bei
Raunt enperatur, die ei ne Hauptei genschaft der

Ei nkonponent ensystene darstellt, allein auf Gund der
Verwendung ei nes hitzeaktivierbaren Vernetzerharzes
gewahrleistet wird. Somt entnimt der Fachmann aus D3
di e Lehre, dal3 | agerstabil e Ei nkonmponent en- Systene
geschaf fen werden kénnen, wenn ein Am nharz und/ oder

m ndestens ein bl ockiertes Pol yi soycyanat als

hit zeakti vi erbares Vernetzerharz verwendet wrd
(Anspruch 1), so dall es naheliegt, zur LOsung der
vor st ehend defini erten Aufgabe ein hitzeaktivierbares
Ver net zerharz, w e beansprucht, einzusetzen. Dengenal
i st der beanspruchte CGegenstand ausgehend von D4 in
Ver bi ndung mt D3 nicht erfinderisch.

Bei di eser Sachlage braucht nicht nmehr untersucht zu
wer den, wel ches Ergebni s erhalten werden wirde, wenn D1
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al s nachstliegender Stand der Technik in Betracht

gezogen worden ware.

6.5 Der Gegenstand des Hauptantrages ist daher nicht
gewahr bar .

Hi | fsantrag

7. Anspruch 1 des Hi |l fsantrages unterscheidet sich von
Anspruch 1 des Hauptantrages nur dadurch, dal3 die
beansprucht e Bi ndem ttel konbi nati on zur Herstellung von
Ei nbrennl acken verwendet werden soll. We vorstehend
unter Punkt 6.2 und 6.3 dargelegt ist, werden die aus D3
und D4 bekannten Bindem ttel systeme fur Einbrennl acke
verwendet, wobei sich di e beanspruchte
Bi ndem tt el konbi nati on i n nahel i egender Wi se aus einer
Konbi nation von D4 mt D3 ergibt. Somt |iegt auch die
Verwendung di eser nahegel egten Bi ndem ttel konbi nati onen
fur den gl eichen Zweck, namich zur Herstellung von
Ei nbrennl acken auf der Hand. Daher ist auch der
H | fsantrag nicht erfinderisch.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

Di e Beschwerde wird zurickgew esen

Di e Geschaftstell enbeanti n: Der Vorsitzende

2012.D
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