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Sachverhalt und Antréage
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Die Erteilung des Européischen Patents Nr. 0 595 149 auf
di e europdi sche Pat entannel dung Nr. 93 116 786.0 der
BAYER AG angenel det am 18. Cktober 1993 wurde am

18. August 1999 mt sechs Ansprichen bekannt genacht.

Anspruch 1 | autete:

"Verwendung walriger Di spersionen aus

A) ei nem Pol yuret han auf Basis von Polyi socyanat, Di ol
mt mttleren Ml ekul argewi chten von 350 bis 5000 und
Kettenver| d&ngerungsmttel mt Mol ekul argewi chten von 32
bis 349, wobei das Pol yurethan A) ionische Guppen in
ei ner Menge von 0,1 bis 75 neq pro 100 g Pol yuret han A)
und uUber 6 bis 50 Gew. -% bezogen auf Pol yurethan A), in
di e Haupt kette ei ngebaute Pol yet hyl enoxi dei nhei ten
(-CHCHO - mt einer Sequenzl d&nge n von 3 bis 50
enthalt, und

b) walriger Phase in einer Menge von 30 bis 80 Gew. -%
bezogen auf die Sunme A+B,

zur Erzeugung porenfreier wasserdanpfdurchl &ssi ger
Beschi chtungen auf Textilien, Leder oder Papier."

Die weiteren Anspriuche 2 bis 6 waren von Anspruch 1
abhéangi g.

CGegen das Patent hat die BASF AG am 17. Mai 2000 genal
Artikel 100 a) EPU Einspruch erhoben und den W derr uf
des Patents in seinem gesanten Unfang beantragt.
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Fol gende Ent gegenhal tungen wurden genannt:

D1: EP- A-0 000 347 und

D2: Schrdéer, Schitze, Thoma: "Wasser danpfdurchl &ssi ge
konmpakt e Textil beschi chtungen mt Pol yurethanen”
Coating 25 (9/92), Seiten 290 bis 296,
veroffentlicht Septenber 1992.

Mt der am 7. Novenber 2001 mindlich verkindeten und am
5. Dezenber 2001 schriftlich begrindeten Entschei dung
wi es di e Einspruchsabteil ung den Ei nspruch zur tck.

D e Argunmente der Einspruchsabteil ung kénnen w e fol gt
zusamengef aldit wer den

a) Der Cegenstand des Anspruchs 1 sei gegenuber D1 neu,
wei | di ese die Verwendung walRri ger Di spersionen zur
Er zeugung porenfrei er wasser danpf durchl &ssi ger
Beschi chtungen auf Textilien, Leder oder Papier nicht
of fenbare. D ese Entgegenhal tung beschrei be namich
nur Tyndal |l -Effekt-frei e LOosungen, und di e daraus
hergestel | ten Beschi chtungen nufl3ten wegen der
Variabilitat der beschichteten Substrate - Textilien
und Leder neben Metallen und Beton - auch nicht
porenfrei und wasser danpfdurchl assig sein.

Auch di e Ansicht der Einsprechenden, dal3 die in D1

of f enbart en Beschi cht ungen wegen der ldentitéat der

ei ngeset zt en Di spersionen auch identische

Ei genschaften aufwei sen nifdten und dalR die auf die
Errei chung di eser Eigenschaften gerichtete Verwendung
daher im Sinne von T 892/94 (ABI. EPA 2000, 1) nicht
neu sei, uUberzeugte die Einspruchsabteilung nicht,
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b)

c)
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wei | diese Entscheidung sich mt der Frage der
Neuheit der Verwendung ei nes bekannten Stoffes fur

ei ne bekannte Verwendung befasse, D1 aber weder

Di spersi onen, noch den beanspruchten Zweck of f enbare.

Es |liege auch erfinderische Tatigkeit vor gegenuber
dem nachst | i egenden Stand der Techni k gemal3 D2, der
si ch auf wasser danpf durchl dssi ge konpakte

Textil beschi chtungen bezi ehe, weil es dengegenuber
ni cht nahe |iege, die bestehende techni sche Aufgabe
der Bereitstellung porenfreier und

wasser danpf dur chl assi ger Beschi chtungen mt geringer
Quel I nei gung durch di e Verwendung von walri gen

Pol yur et han- Di spersi onen mt ionogenen G uppen und
hydr ophil en Segnenten mt 3 bis 50 Ethyl enoxid-

Ei nheiten zu | 6sen. D2 of fenbare nam ich nur

or gani sche Pol yur et han- Losungen ohne i onogene G uppen
und Tabelle 1 dieser Entgegenhaltung zeige, dal mt
ei ner Erhdhung der Anzahl an Ethyl enoxi d- Ei nheiten
auch ei ne Erhohung der Quellung ei nhergehe.

Auch der Vorwurf fehlender erfinderischer Tatigkeit
gegeniuber ei ner Konbination von D1 als

nachstli egendem St and der Technik mt D2 gehe schon
deshal b ins Leere, weil Dl eine andere Aufgabe (gute
Frost-, Elektrolyt- und Tenperaturbestandi gkeit) auf
andere Weise | 6dse, namich durch Bereitstellung von
Pol yur et han- Losungen anstell e von Di spersionen, und

somt kein geeigneter Ausgangspunkt sei
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Cegen di ese Entschei dung hat di e Ei nsprechende

(Beschwer def Ghrerin) unter gleichzeitiger Zahlung der

Beschwer degebihr am 8. Februar 2002 Beschwerde eingel egt.

D e Beschwer debegr indung wurde am 15. April 2002

ei ngerei cht.

Die imschriftlichen Verfahren und wahrend der

niundl i chen Ver handl ung am 2. Marz 2004 vorgetragenen

Argunente kénnen wi e fol gt zusamengef alst werden

a)

b)

d)

Gegen di e Zul assung der von der Beschwerdegegnerin
erst in der mindlichen Verhandl ung ei ngereichten
Anspruchssat ze ei nes neuen Haupt- und Hi | fsantrags
erhob di e Beschwerdef ihrerin kei nen Ei nspruch

Das mt der Beschwerdebegrindung vorgebrachte
Argunent der Neuheitsschadlichkeit von D1 wurde von
der Beschwerdefuhrerin in der mindlichen Verhandl ung
ni cht nmehr aufrechterhalten

Der Cegenstand von Anspruch 1 sei aber gegenuber D2,
di e wasser danpf durchl &ssi ge Pol yur et han-
Beschi cht ungen of fenbare, nicht erfinderisch.

D2 (Seite 291, Abbildung 1) vermttle né&mich schon
die Lehre, we sich die Anwesenheit von Ethyl enoxi d-
Sequenzen mt drei bis acht Einheiten auf das
Auf fi nden ei nes geei gneten Konprom sses zw schen
Wasser danpf dur chl assi gkeit und

Wasser best andi gkei t/ NaRecht heit (genessen als
Tropfenfestigkeit) von Pol yurethan-Beschi chtungen

auswi r ke.
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Da dem Streitpatent eine Verbesserung der

Tropfenfestigkeit nicht zu entnehnen sei, kodnne eine
derartiger Effekt auch nicht zur Begrindung des
Vorliegens einer erfinderische Tatigkeit herangezogen

wer den.

Durch den Hi nweis auf die Verwendung von Produkten
des ® npranil-Sortinments, das auch walrige

Di spersionen unfasse (Seite 294, rechte Spalte,
Zeilen 23 bis 32), sei auch evident, dall es sich bei
den genmal3 D2 zu verwendenden Beschi cht ungsmassen

ni cht um Lésungen in organi schen Lésungsnmitteln

handel n misse.

D e sich dem Fachmann gegenuber D2 stell ende Aufgabe
sei somt nur in der Bereitstellung entsprechend
geei gneter, spezieller Polyurethan-Massen zu sehen,
di e sich zum Beschi chten von Textilien, Leder und
Papi er ei gnen.

Da di e Pol yur et han- Beschi cht ungsmassen genal3 D1 auch
fur diesen Zweck offenbart seien (Seite 23, Zeilen 6
bis 8) und sie wegen des Cehalts an hydrophil en

Pol yal kyl enoxi d- Pol yat her ketten ent sprechend D2 auch
ei ne gute Wasserdanpfdurchl &ssi gkeit aufwei sen nifdten
wir de der Fachmann D1 zur LOsung der genannten

Auf gabe her anzi ehen.

Auf di ese Wi se kanme er direkt zu den Pol yuret han-
Massen, die gemalR Streitpatent verwendet wirden, da
die in D1 offenbarten Massen u. a. densel ben
Mengenant ei | an Pol yet hyl enoxi dei nhei ten, gl eiche
Et hyl enoxi dsequenzl angen und ei nen sich weitgehend
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tber schnei denden Bereich an ioni schen G uppen

auf wi esen.

j) In der auch von D2 m tunfal3ten Miglichkeit der
Formul i erung di eser Massen al s walri ge Di spersionen
(si ehe obiger Punkt f)) anstelle der in D1
of fenbarten walri gen Lésungen kdénne kein
erfinderischer Schritt erblickt werden, einerseits
wei | D1 auch Verwendungsnigli chkeiten beschrei be, die
ei ne Wasserl 6slichkeit nicht erfordern (Seite 22,
Zeile 25 bis Seite 23, Zeile 5), und anderseits, weil
die Wahl von walri gen Di spersionen anstelle von
Losungen ei ne Wahl zw schen nur zwei fir diesen Zweck
bekannten Alternativen sei.

D e Beschwerdegegnerin &ufRerte sich im Schriftséatzen vom
11. Okt ober 2002, 25. Februar 2004 und wahrend der
niundl i chen Ver handl ung, in der sie auch Anspruchsséatze

ei nes neuen Hauptantrags und eines Hilfsantrags 1

ei nrei cht e.

Abgesehen von der Berichtigung ei nes offensichtlichen

t ypogr aphi schen Fehl ers (Korrektur des

Nurmmeri erungssynbol s "b" zu "B") unterscheidet sich die
Anspruchsfassung des Hauptantrags von ihrer erteilten
Version nur durch die Streichung des erteilten
Anspruchs 5. Die Anspriche 2 bis 5 dieses Antrags

ent sprechen den Ansprichen 2 bis 4 und 6 der erteilten

Fassung.
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Die letzten Zeilen des Anspruchs 1 des Hilfsantrags (der
sonst dem Hauptantrag entspricht) wurden um das im

f ol genden hervor gehobene Merkmal erganzt:

"... zur Erzeugung porenfreier wasserdanpfdurchl assi ger
und tropfenfester Beschichtungen auf Textilien, Leder

oder Papier" (Hervorhebung durch die Kanmer).

D e Argumente der Beschwerdegegnerin kdénnen w e fol gt

zusamengef aldit wer den

a) Die in der mindlichen Verhandl ung vorgel egt en neuen
Anspruchsfassungen des Hauptantrags und
Hlfsantrags 1, die drei - erst mt Schriftsatz der
Beschwer degegnerin vom 25. Februar 2004 eingereichte,
nach Meinung der Kammer den Besti nmmungen von
Regel 57a EPU bzw. Artikel 123 (2) EPU nicht
ent sprechende - geénderte Anspruchsfassungen ersetzen,
seien zul assig. Die Streichung des erteilten
Anspruchs 5 in beiden Fassungen erfol ge wegen der
Ni cht Uberei nsti nmmung der Angabe der unteren G enze
"2" der Sequenzl ange der Pol yet hyl enoxi dei nheiten im
erteilten Anspruch 5 mt der entsprechenden Angabe
"3" in Anspruch 1; eine Basis fur das in Anspruch 1
des Hil fsantrags eingefigte Merkmal "tropfenfest”
finde sich in den Abschnitten [0061] und [0147] der
Beschr ei bung.

b) Di e Entgegenhal tung D2, di e wasserdanpfdurchl assige
Pol yur et han- Beschi cht ungen beschrei be, of fenbare zwar
in Abbildung 1 auch Pol yurethane mt guter
Tropfenfestigkeit, auch fir diese treffe aber die
Aussage auf Seite 294 (linke Spalte, vorletzter
Absat z) zu, dalB Produkte mt guter Wasserfestigkeit
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"ni cht das Optinmum an Wasser danpf dur chl &ssi gkei t

auf wei sen".

D es werde auch bestéatigt durch die Feststellungen
auf Seite 296 (rechte Spalte, 3. und 4. Absatz):
"Der Marktanteil ... wird weiter wachsen, wenn es
gelingt, eine hohe Wasserdanpfdurchl &ssigkeit mt

ei ner geringeren Quellung gegen Wasser zu ver bi nden.
Dass di eses zunachst w derspriichliche Ziel eines
Tages ... verwirklicht werden kann, scheint nicht

mehr unndglich zu sein.”

Dar Giber hi naus of fenbare D2 konkret nur die

Her st el | ung von wasser danpf dur chl assi gen
Beschi cht ungen aus Lésungen in organi schen
Losungsmtteln, wie z. B. die auf Seite 296 (Ilinke
Spalte, Zeilen 21 bis 29 von unten) offenbarten

® npr aper m Pr odukt e.

Auch der Hi nweis auf Seite 294 (rechte Spalte,

Zeilen 23 bis 32) auf Produkte des ® npranil -
Sortinments stelle keine O fenbarung

wasser danpf dur chl assi ger Beschi chtungen aus waldri gen
Pol yur et han Di spersionen dar; zwar unfasse das

® nmpranil-Sortiment auch derarti ge Di spersionen,
ebenso aber auch organi sche Lésungen, so dalR sich in
Abwesenheit weiterer Information uber die konkret
verwendete ® npranil-Type ei ne sol che Schl ul3f ol gerung
ver bi ete.

Der Unterschied zw schen der genald Abbil dung 9
(Seite 294) mt ® npranil Produkten erreichten

Wasser danpf dur chl assi gkeit von dort maxi mal unter
2000 g/ nf.d und den weitaus hoheren Werten, die genaR
Streitpatent erzielbar seien, bezeuge imiubrigen die
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Bedeut ung der patent gendlien Ver wendung von
Beschi cht ungsmassen i n Form walri ger Di spersionen.

D2 allein kdonne somt die patentgemalle Verwendung

ni cht nahe | egen, die nicht nur zur Erreichung hoher
Werte der Wasserdanpf durchl &ssi gkeit, sondern auch
der Tropfenfestigkeit fuhre, was - entgegen der

Ansi cht der Beschwerdefdhrerin - bezlglich beider

Ei genschaften durch die O fenbarung des Streitpatents
bel egt sei.

Angesi chts di eser erfindungsgenald zu | 6senden Auf gabe
hatte auch kein Anl a3 bestanden, D2 mt der

O fenbarung von D1 zu konbinieren, weil letzterer

ei ne andere Probl enstel |l ung zugrunde |iege. Sel bst
wenn man D1 in Betracht ziehe, konne diese

Ent gegenhal t ung di e pat ent genél3e Probl eml 6sung aber
ni cht nahel egen, weil D1 nur waRrige Losungen
beschrei be und weil weder aus der dort noglichen -
dem Streitpatent entsprechenden - Verwendung zur
Beschi chtung von Textilien, Leder und Papier, noch
aus der Herstellung anderer (z. B. duro- oder

t her nopl asti scher) Produkte der Schl ul3 gezogen werden
kénne, Beschi chtungen aus den Pol yur et han-
Konposi ti onen gemalR D1 mil3t en denen gemnal
Streitpatent entsprechen, d. h. neben guter

Wasser danpf dur chl assi gkeit auch nalf est (tropfenfest)
sein.

Vi el mehr betone D1 in Anspruch 2 di e notwendi ge

M tverwendung "von di e LOslichkeit der Pol yurethane
gewahr | ei st enden Auf baukonponenten” und gebe auch an,
dall sogar getrocknete Beschi chtungen sich in Wasser
wi eder | dsten (Seite 22, Zeilen 8 bis 10).
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Es sei auch kei neswegs nahel i egend, das Konzept der
walri gen Losungen aus Pol yurethanen mt hydrophilen
ni cht -i oni schen und ioni schen G uppen, die gemal3 D1
zur Herstellung wasserl 6slicher Beschi chtungen di enen,
auf walrige D spersionen zur Herstell ung

wasser danpf dur chl assi ger, aber wasserunl 6sli cher
Beschi chtungen zu Ubertragen. Vielnmehr hatte der
Fachmann, der von den nicht-ionische Polyethyl enoxi d-
Sequenzen aufwei senden Beschi cht ungsl dsungen genméald D2
ausgehe, von der Ei nfdhrung ioni scher G uppen eher

ei ne Erni edrigung der Wasserresistenz erwartet.
Unerwarteterwei se trete aber erfindungsgenmald gerade
der gegenteilige Effekt ein, d. h. die aus der

Di spersion hergestellten Beschichtungen seien in
Wasser nicht redi spergierbar.

Di e Beschwerdefidhrerin beantragte di e Auf hebung der

angef ocht enen Ent schei dung und den Wderruf des

Streitpatents.

D e Beschwerdegegnerin beantragte di e angefochtene

Ent schei dung auf zuheben und das Pat ent

aufrecht zuerhal ten auf der Basis der Anspriche 1 bis 5

des Hauptantrags oder der Anspriche 1 bis 5 des

H | f santrags 1.
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Ent schei dungsgr inde

D e Beschwerde ist zul assig.

Neue Antrage

Die erst in der mindlichen Verhandl ung ei ngereichten
Anspruchsfassungen des Hauptantrags und Hil fsantrags 1
werden trotz i hrer spaten Vorl age zugel assen, weil die
Ander ungen geringfigi g sind, keine Verfahrensverzdégerung
bewi rken und von der Beschwerdef threrin der Einfihrung
der neuen Antrage auch zugestimt wurde. | m Hauptantrag
wur de gegentber der erteilten Fassung (abgesehen von der
i mvor st ehenden Punkt VI erwdhnten typographi schen
Korrektur) nur Anspruch 5 gestrichen; in Anspruch 1 des
H | fsantrags wrde im H nblick auf eine Beanstandung der
Beschwer def threrin di e Aufgabe "tropfenfest” eingefugt.

Haupt ant r ag

0921.D

Neuhei t

D e Beschwerdefdhrerin verfolgte i hren vormaligen
Vorwur f fehl ender Neuheit in der mindlichen Verhandl ung
ausdr icklich nicht weiter und auch di e Kamrer sieht

kei nen Grund, an der Neuheit der beanspruchte Verwendung
gegeniber demzitierten Stand der Technik zu zweifeln.

Erfinderi sche Tatigkeit
Nach Uberei nsti nmender Auffassung der Parteien und der

Kanmer stellt D2 den néachstliegenden Stand der Techni k
dar .
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D ese Ent gegenhal tung beschrei bt wasser danpf dur chl assi ge
konmpakt e Textil beschi chtungen aus Pol yuret hanen, die
hydrophil e Bausteine fir die "Weiterleitung" von
Wasser nol ekl en enthal ten, néam ich Et hyl enoxi d- Sequenzen
mt 3 bis 8 Ethyl enoxid-Ei nheiten. D2 gibt an, dal

| &nger e Et hyl enoxi d- Sequenzen hdhere

Wasser danpf dur chl assi gkei t swerte, aber auch hdhere
Wasser quel | ungen (geringere Tropfenfestigkeiten)
bewirken (Titel; Seite 290, rechte Spalte, drittletzter
Absatz bis Seite 291, dritter Absatz (inklusive
Abbi | dung 1); Seite 294, linke Spalte, Zeilen 11 bis 14

von unten).

Et hyl enoxi d- Sequenzen ent hal t ende Pol yur et hane, die
zusat zli ch auch ioni sche G uppen besitzen, sind nicht
er wahnt .

D2 wei st ausdriucklich darauf hin, daR das gl eichzeitige
Erzi el en hoher Wasser danpf durchl dssi gkeit und geri nger
Wasser quel | ung/ hoher Tropfenfestigkeit durch die

beschri ebenen Pol yur et han- Beschi cht ungsmassen noch ni cht
gel 6st ist (Seite 294, |linke Spalte, Zeilen 4 bis 7 von
unten (Seite 296, rechte Spalte, dritter und vierter
Absat z; siehe auch obiger Abschnitt VII(b)).

Uber die Art der zur Herstellung der Beschi chtungen
verwendet en Pol yur et han- Massen enthéalt D2 fol gende
Aussagen:

GemalR Seite 296 (linke Spalte, Zeilen 11 bis 19) werden
"Ubl i che konpakte Schi chten durch ei nfaches Abdanpfen
der Losemttel erzeugt".
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GemalR Seite 296 (linke Spalte, Zeilen 21 bis 29 von
unten) wird der "Deckstrich z. B. aus ® npraperm AD- 03
Losung, ... dabei auf bekannte Wi se durch Aufrakeln ...
und Abdunsten des Ldsemttels erzeugt. Nach Aufstreichen
des Haftstrichs, z. B. aus ® npraperm LH 03 L6sung,

kann ... getrocknet, gegebenenfalls ausvernet zt

wer den. "

Auf Seite 294 (rechte Spalte, Zeilen 23 bis 32) weist D2
auf di e nogliche Verwendung von Konbi nati onen nehrerer
Produkte des ® npranil-Sortinments hin ohne aber die
Zuber ei tungsform di eser Produkte, z. B. als LOsungen in
organi schen Losungsmttel n oder walri ge D spersionen, zu
of f enbar en.

Di e Beschwerdegegnerin als Herstellerin der ® npranil -
und @ npraperm Produkte stellte in Punkt 10 ihres
Schriftsatzes vom 25. Februar 2004 fol gendes fest:

a) Unter den zumPrioritatszeitpunkt des Streitpatents
verfigbaren ca. 27 ® npranil-Produkten seien zwar
auch ei ni ge weni ge waldri ge Di spersi onen gewesen seien,
® nprani | - Produkte fuhrten aber stets zu
undur chl &ssi gen, nicht zu wasser danpfdurchl assi gen
Schichten, was auch imSuffix "...nil" ("nichts") zum
Ausdr uck komme.

b) @l npraperm Produkte kénnten zwar zur Erzeugung
wasser danpf dur chl assi ger Schi chten di enen (daher das
Suffix "...perm d. h. "perneabel”), zum danaligen
Zei t punkt habe es sich aber ausschliel3lich um
Pol yur et han- Lésungen i n organi schen Ldosungsmtteln
gehandel t.
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Aus den vor st ehenden Ausf Uhrungen nmuf3 der Schl uf3 gezogen
wer den, dall D2 weder walri ge Pol yuret han- D spersi onen,
noch i hnen zugrunde |iegende Pol yurethane mt

Pol yet hyl enoxi dei nheiten und ioni schen G uppen offenbart.

Cegenuber D2 besteht die dem Gegenstand von Anspruch 1
des Streitpatents zugrunde |iegende Aufgabe in der
Bereitstellung von Beschi chtungen aus Pol yuret han- Massen
di e ei ne hohe Wasser danpf durchl &ssi gkeit und zugl ei ch

ei ne gute NalBechtheit bzw geringe Wasserquel | nei gung
(genessen als Tropfenfestigkeit) aufweisen (Seite 2,
Abschnitt [0006]; Seite 7, Abschnitt [0054]; Seite 8,
Abschnitt [0061]).

Die Beispiele imStreitpatents zeigen, dall di ese Aufgabe
al s gel 6st gelten kann. Sie denonstrieren insbesondere,
dalR di e Wasser danpf durchl assi gkeit WDD (nach DI N 53886)
von Beschi chtungen aus Pol yur et hanen, die

Pol yet hyl enoxi dsequenzen der beanspruchten Art und Menge
besit zen, gegenidber sol chen aus Pol yur et hanen ohne
derarti ge Sequenzen nicht nur erheblich hoher ist,
sondern auch, dal alle patentgenmal3en Beschi cht ungen
tropfenfest sind und kaum Quel lung in Wasser zeigen
(Beispiele 1 bis 7, 9 und 10; Feststellung auf Seite 15,
Abschnitt [0147]; Beispiel 8 ist nicht patentgenmal3, weil
di e Sequenzl ange der Pol yet hyl enoxi dei nheiten des darin
verwendet en Pol yurethans kleiner als 3 ist).

Durch di ese experinentell e Bel egsituation ist der

Ei nwand der Beschwerdef Uhrerin wi derlegt, wonach das
Errei chen einer guten Tropfenfestigkeit nicht als Tei
der zu | 6senden techni schen Aufgabe aner kannt werden

konne.
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Di e Beurteilung des Nahel i egens der patent genil3en
Verwendung héangt somt davon ab, ob der Stand der
Techni k fir den Fachmann ei ne Anregung enthalt, die
vorl i egende techni sche Aufgabe durch Bereitstellung

ei ner walrigen Di spersion von Pol yurethanen zu | 6sen,
die u.a. 6 bis 50 Gew.-% in die Hauptkette ei ngebaute
Pol yet hyl enoxi dei nheiten mt einer Sequenzl d&nge n von 3
bis 50, und ionische Guppen in einer Menge von 0,1 bis
75 meq pro 100 g Pol yurethan enthalten.

W e unter den obigen Punkten 4.3 und 4.4 dargel egt,
enthalt der né&chstliegende Stand der Techni k D2 sel bst
kei nerl ei Anregungen zur patentgenéllen Losung der

vor | i egenden Auf gabe.

Dassel be trifft aus den fol genden G inden auch auf die
Ent gegenhal tung D1 zu, deren Konbination mt D2 nach
Ansi cht der Beschwerdef dhrerin den Patentgegenstand nahe
| ege, weil dort Pol yurethane of fenbart seien, die u. a.
Pol yal kyl enoxi d- Pol yat her ketten und i oni sche G uppen
besitzen, die den diesbeziiglichen Merknmal en des

vor | i egenden Anspruchs 1 entsprachen und deren walrige
Losungen auch zur Beschi chtung von Textilien, Leder und
Papi er di enen kdonnten (siehe Anspruch 1; Seite 3,

Zeile 14 bis Seite 4, Zeile 6; Seite 23, Zeilen 6 bis
18) .

4.10. 1Dazu i st zunachst festzustell en, daR der Fachmann, der
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besonder s wasser danpf dur chl assi ge und dennoch

wasser f est e/ tropf enf est e Pol yur et han- Beschi cht ungen zum
Zi el hat, Losungsvorschlage, die in Dl zur Fornulierung
walri ger Pol yurethan-L6sungen mt ausgezei chneter Frost-,
El ekt rol yt- und Tenper at ur best andi gkeit di enen,
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nor mal erwei se gar nicht in Betracht ziehen wird (Seite 2,
Zeile 27 bis Seite 3, Zeile 3).

4.10.2Sel bst wenn er dies tate, konnte D1 aber die
pat ent geméf3e LOosung der vorliegenden techni schen Aufgabe
ni cht nahe | egen, weil diese Entgegenhal tung ei ne
techni sche LOosung beschreibt, die einemwesentlichen
Tei | dieser Aufgabe, namich dem Erreichen guter
Tropfenfestigkeit, zuw derlauft. Dl offenbart namich
ni cht nur walrige Tyndall-Effekt-frei e Pol yurethan-
Losungen, al so kei ne Di spersionen, sondern beschrei bt
auch, dalR aufgetrocknete Schichten aus di esen Losungen
sich weder "glatt und klar" in Wasser | dsen (Seite 22,
Zeilen 6 bis 10), also nicht wasserfest/tropfenfest sind.

4.10. 3D ese Eigenschaft der genald D1 hergestellten
Pol yurethane trifft in gleicher Wise auf
"Ver fahrensprodukte ... zur Beschichtung bzw. zum
Uber zi ehen und zum | npr 4gni eren von gewebt en und
ni cht gewebten Textilien, Leder und Papier, ..."
(Seite 23, Zeilen 6 bis 8) zu, we auf "klebrige Massen,
t her mopl asti sche und gunmm el asti sche Produkte der
verschi edensten Hartegrade ..." (Seite 22, Zeile 25 bis
Seite 23, Zeile 2), denn bei gl ei chem Pol yur et hanauf bau
nissen auch di ese Produkte diesel be Wasserl dslichkeit
auf wei sen. Dall dies so sein nmuf3, geht eindeutig aus dem
unabhéangi gen Verfahrensanspruch 2 von D1 hervor, der
definiert, dal die Pol yurethane hergestellt werden
"unter Mtverwendung von die Lo6slichkeit der
Pol yur et hane gewéhr | ei st enden Auf baukonponenten m t
hydr ophi |l en G- uppen bzw. in derartige hydrophile G uppen
tber f Ghr baren G uppen”.

0921.D
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4.10.4Das Fehlen eines H nweises in D1 auf die Fornulierung

der Pol yurethane als walrige D spersionen kann auch

ni cht wettgemacht werden durch di e Behauptung der
Beschwer def threrin, es sei fur den Fachmann ohne weitere
konkrete Information in D1 an sich schon nahe |iegend,
sol che Dispersionen herzustellen, weil dies die einzige
Al ternative zu der dort offenbarten Fornulierung als
walri ge Losungen ware. Nach Meinung der Kammrer ist aber
ni cht nur diese Unterstellung falsch, weil D2 ja zeigt,
dall der Fachmann bis kurz vor dem Prioritatszeitpunkt
des Streitpatents noch organi sche Losungen favorisierte

(si ehe obiger Punkt 4.3), sondern sie kdénnte auch nicht
zur Verneinung einer erfinderischen Tatigkeit des
Cegenstands des Streitpatents fidhren, weil abwei chend
von der Lehre von D1 - aber mt dort offenbarten

Pol yurethanen - fornulierte D spersionen wegen der von
D1 geforderten Wasserl dslichkeit der Beschi chtungen

ni cht zu der patentgemal3 verl angten Tropfenfestigkeit

f Ghren konnte.

4.10.5Es ist der Beschwerdegegnerin auch darin zuzusti nmen

4.11
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dall der Fachmann wohl Bedenken haben nufite gegen die
Ubertragung des in D1 fir wasserl dsliche Beschi chtungen

entw ckel ten Konzepts "Pol yurethan mt hydrophilen
Pol yet hyl enoxi d- Sequenzen und i oni schen G uppen" auf die
Entwi ckl ung wasserfester Beschi chtungen aus den in D2

of fenbarten (nur) Pol yet hyl enoxi d- Sequenzen ent hal t enden
Pol yur et hanen, weil die Ei nfuhrung zusatzlicher
i oni scher Gruppen mt dem Winsch nach Wasserfestigkeit

zu kol lidieren scheint.

Es kann somt anerkannt werden, dall der Gegenstand von
Anspruch 1 des Hauptantrags gegentuber dem von der
Beschwerdefihrerin zitierten Stand der Techni k auf
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erfinderischer Tatigkeit beruht und dasselbe trifft a
fortiori auch auf die CGegenstande der von Anspruch 1
abh&ngi gen Anspriche 2 bis 5 zu.

5. Di e von der Beschwerdefiihrerin unter Artikel 100 a) EPU
gel tend gemacht en Ei nspruchgrinde stehen somt der
Auf rechterhal tung des Patents i m Unfang der Anspriche

des Haupt antrags nicht entgegen.

6. Bei dieser Sachlage erubrigt sich eine Behandl ung des
H | fsantrags 1.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. D e angefochtene Entschei dung wi rd auf gehoben.

2. Die Sache wird an die 1. Instanz zurickverw esen, mt
der Anordnung das Pat ent aufrechtzuerhalten auf der
Basi s der Anspriche 1 bis 5 des Hauptantrags und ei ner
daran all enfal |l s anzupassenden Beschrei bung.

Di e Geschaftsstell enbeantin: Der Vorsitzende:

E. Gorgnmaier R Young
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