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Sachverhalt und Antrage

1925.D

Die Patentinhaberin hat Beschwerde eingelegt gegen die
Entscheidung der Einspruchsabteilung, das europaische
Patent Nr. 1 030 894 zu widerrufen.

Mit den beiden Einsprichen wurde das Patent im gesamten
Umfang angegriffen aus Grinden gemall Artikel 100 (a)
EPU 1973 (mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische
Tatigkeit).

Die Grundlage der angefochtenen Entscheidung bildeten

- die Anspriche des Hauptantrags, namlich Anspruch 1,
eingereicht mit dem Schreiben mit Datum vom
09. September 2004, und Anspriche 2-8 in der
erteilten Fassung;

- die Anspriche 1-3 des Hilfsantrags 1 und die
Anspriche 1-6 des Hilfsantrags 2, jeweils eingereicht
wadhrend der mundlichen Verhandlung am
26. Oktober 2005.

Anspruch 1 des Hauptantrags lautete wie folgt:
"1.) Leitfahige und schweil’bare Korrosionsschutz-
Zusammensetzung zur Beschichtung von Metalloberflachen

dadurch gekennzeichnet, dald} sie

a) 10 bis 40 Gew.-% eines organischen Bindemittels
enthaltend

aa) mindestens ein bei Raumtemperatur festes Epoxidharz,
gelost 1n einem organischen LOsungsmittel
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ab) mindestens einen Harter ausgewahlt aus Guanidin,
substituierten Guanidinen, substituierten Harnstoffen,

cyclischen tertiaren Aminen und deren Mischungen

ac) mindestens ein blockiertes Polyurethanharz

b) O bis 15 Gew.-% eines Korrosionsschutzpigments auf

Silicatbasis

c) 40 bis 70 Gew.-% pulverformiges Zink, Aluminium,

Graphit und/oder Molybdansulfid, Rul3, Eisenphosphid

d) O bis 30 Gew.-% eines Losungsmittels enthalten.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 unterschied sich vom
Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass die Komponente

aa) wie folgt definiert war:

"mindestens ein Epoxidharz mit mindestens 2 Epoxygruppen

pro Molekidl und einem Molekulargewicht uber 700,™.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 lautete wie folgt:

"Verfahren zur Beschichtung von Metalloberflachen mit
einer leitfahigen organischen Korrosionsschutzschicht
gekennzeichnet durch die folgenden Schritte

-herkoémmliche Vorbehandlung bestehend aus
- Reinigung
- Phosphatierverfahren und/oder Chrom-freies
Vorbehandlungsverfahren,
- Beschichten mit einer lertfahigen und schweilRbaren
Korrosionsschutz Zusammensetzung enthaltend

1925.D
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a) 10 bis 40 Gew.-% eines organischen Bindemittels
enthaltend

aa) mindestens ein Epoxidharz mit mindestens 2
Epoxygruppen pro Molekil und einem Molekulargewicht
uber 700,

ab) mindestens einen Harter ausgewahlt aus Guanidin,
substituierten Guanidinen, substituierten Harnstoffen,
cyclischen tertiaren Aminen und deren Mischungenm,

ac) mindestens ein blockiertes Polyurethanharz,

b) 0 bis 15 Gew.-% eines Korrosionsschutzpigments auf

Silicatbasis,

c) 40 bis 70 Gew.-% pulverformiges Zink, Aluminium,

Graphit und/oder Molybdansulfid, Ruf3, Eisenphosphid, und

d) O bis 30 Gew.-% eines Losungsmittels.

in einer Schichtdicke von 1 bis 10 pm, vorzugsweise
zwischen 2 und 5 pm

- Einbrennen der organischen Beschichtung bei
Temperaturen zwischen 160° und 260 °C Peak Metal
Temperature (PMT)."

Im Einspruchsverfahren wurden unter anderem die

folgenden Dokumente zitiert:

(D1) US-A-5 001 173
(D7)  US-A-4 346 143 .
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Die Einspruchsabteilung entschied, Anspruch 1 des
Hauptantrags sei unklar aufgrund des Merkmals ... ein

bei Raumtemperatur festes Epoxidharz geldst in einem
organischen Losungsmittel ___.".

Der Gegenstand des Anspruchs 1 sowohl des Hilfsantrags 1

als auch des Hilfsantrags 2 sei zwar neu, beruhe aber

nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit im Hinblick auf
die Offenbarung des Dokuments (D1).

Die einzigen vorliegenden Anspriche sind die Anspriche 1
bis 8 des Hauptantrags, die von der Beschwerdefihrerin
wahrend der mundlichen Verhandlung vor der Kammer am

26. August 2008 vorgelegt wurden.

Die unabhangigen Anspriche 1, 5 und 6 des Hauptantrags

lauten wie folgt:

"1.) Leitfahige und schweil’bare Korrosionsschutz-
Zusammensetzung zur Beschichtung von Metalloberflachen

dadurch gekennzeichnet, dald} sie

a) als einziges organisches Bindemittel 10 bis 40 Gew.-%
eines organischen Bindemittels bestehend aus

aa) mindestens einem Epoxidharz mit mindestens 2
Epoxygruppen pro Molekil und einem Molekulargewicht
uber 700,

ab) mindestens einem Harter ausgewahlt aus Guanidin,
substituierten Guanidinen, substituierten Harnstoffen,

cyclischen tertiaren Aminen und deren Mischungen, und

ac) mindestens einem blockierten Polyurethanharz,
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b) O bis 15 Gew.-% eines Korrosionsschutzpigments auf
Silicatbasis

c) 40 bis 70 Gew.-% pulverformiges Zink, Aluminium,
Graphit und/oder Molybdansulfid, Rul3, Eisenphosphid

d) O bis 30 Gew.-% eines Losungsmitttels enthalten.™

"5.) Verwendung der Zusammensetzung gemal einem der
vorhergehenden Anspriche zum Beschichten von Blechen in

Coil-Coating Verfahren.™

"6.) Verfahren zur Beschichtung von Metalloberflachen

mit einer leitfdhigen organischen Korrosionsschutz-

schicht gekennzeichnet durch die folgenden Schritte

- herkémmliche Vorbehandlung bestehend aus

- Reinigung

- Beschichten mit einer Zusammensetzung gemall einem der
vorhergehenden Anspriche in einer Schichtdicke von 1
bis 10 pm, vorzugsweise zwischen 2 und 5 pm

- Einbrennen der organischen Beschichtung bei
Temperaturen zwischen 160 © und 260 °C Peak Metal
Temperature (PMT).™

Die Beschwerdefuhrerin argumentierte wie folgt:

a) Artikel 123 (2) EPU

In den vorliegenden Anspruch 1 wurden das Merkmal "als
einziges organisches Bindemittel™ eingefugt. Die
Beschwerdefihrerin gab als Basis fur diese Anderung den

ersten Absatz auf Seite 5 der urspringlichen Fassung der
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Anmeldung an. Dort sei festgelegt, dass ''das organische
Bindemittel™ (Unterstreichung hinzugefigt) aus den
Komponenten aa), ab) und ac) bestehe. Aullerdem seil diese
Anderung nur eine Beschrankung des offen formulierten

ursprunglichen Anspruchs 1 auf die geschlossene Form.

b) Erfinderische Tatigkeit

Die Beschwerdefihrerin bemerkte, das Dokument (D7)
offenbare nicht die Komponente ac) gemall dem
vorliegenden Anspruch 1, namlich ein blockiertes
Polyurethanharz. Der Fachmann hatte keinen Grund gehabt,
den in (D7) offenbarten Komponenten eine weitere
hinzuzufugen. Er hatte insbesondere nicht das Dokument
(D1) konsultiert, da dieses ein ganz anderes
Vernetzungssystem betrafe, namlich die Vernetzung eines
Polyesters, das heil3t eines Hydroxylgruppen aufweisenden
Polymeren. Im Gegensatz hierzu wirde gemall dem Dokument
(D7) ein Epoxygruppen aufweisendes Polymer vernetzt.
Somit beruhe der Gegenstand der Anspriche des

Hauptantrags auf erfinderischer Tatigkeit.

Die Beschwerdegegnerinnen (Einsprechenden 1 und I1)
argumentierten wie folgt:

a) Artikel 123 (2) EPU

Die Beschwerdegegnerinnen waren der Ansicht, dass die
Einfigung "als einziges organisches Bindemittel™ iIn den
Anspruch 1 keine Basis in der urspriunglichen Fassung der
Beschreibung habe, so dass der Anspruch gegen die
Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU verstoRe. Die

Anmeldung in der urspriunglich eingereichten Fassung
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schlielle keine weiteren Bindemittel aus. Einerseits
verweise der erste Absatz auf Seite 5 auf die
Patentanspriche, deren Wortlaut weitere Bindemittel
zulasse. Andererseits erwahne die Beschreibung neben den
als Bestandteile des Bindemittels im urspriunglichen
Anspruch 1 genannten Hartern weiltere Harter. Somit
stiunde die von der Beschwerdefihrerin zitierte Passage
im Widerspruch zur udbrigen Anmeldung. Der urspringliche
Anspruch 1 lasse es zwar zu, das organische Bindemittel
a) auf die Komponenten aa), ab) und ac) zu beschranken.
Die Beschrankung auf die Komponente a) als einziges
organisches Bindemittel sei jedoch nur erlaubt, wenn
auch fur die anderen Komponenten die geschlossene Form

gewahlt wirde.

b) Erfinderische Tatigkeit

Das Dokument (D7) sei als nachstliegender Stand der
Technik anzusehen und offenbare alle Komponenten gemal
dem vorliegenden Anspruch 1 mit Ausnahme des blockierten
Polyurethanharzes ac). Da der vorliegende Anspruch 1
auch minimale Mengen an blockiertem Polyurethanharz ac)
zulasse, die keinen messbaren Effekt erzielen konnten,
koénne die objektive Aufgabe der Erfindung nur iIn der
Bereitstellung alternativer Korrosionsschutzbeschich-
tungsmassen gesehen werden. Das Dokument (D1) offenbare
den Einsatz von einem oder mehreren Vernetzungsmitteln,
unter denen auch Epoxidharze, Melaminharze und
blockierte Polyisocyanate genannt seien. Die Vernetzung
des Polyesters gemél} Dokument (D1) beruhe auf der
Reaktion von dessen Hydoxylgruppen und somit auf dem
gleichen Mechanismus wie die Vernetzung von Epoxidharzen.

Daher seir es naheliegend gewesen, den im Dokument (D7)
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als Vernetzer verwendeten Melaminharzen die in (D1)
genannten blockierten Polyisocyanate zuzusetzen.

1X. Die Beschwerdefuhrerin hat beantragt, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und das europaische Patent
aufrechtzuerhalten im Umfang der Anspriche des 1 bis 8
des Hauptantrags, eingereicht wahrend der mundlichen

Verhandlung vor der Kammer am 26. August 2008.

Die Beschwerdegegnerinnen beantragten, die Beschwerde

zurickzuweisen.

X. Am Ende der mundlichen Verhandlung wurde die

Entscheidung der Kammer verkindet.

Entscheidungsgrinde
1. Die Beschwerde ist zulassig.
2. Artikel 123 EPU

2.1  Artikel 123 (2) EPU

2.1.1 Zwischen den Parteien war streitig, ob der Anspruch 1
aufgrund der Einfigung des Merkmals "als einziges
organisches Bindemittel™ die Erfordernisse des
Artikels 123 (2) EPU erfullt. Dieses Merkmal legt fest,
dass die im Anspruch 1 genannten "10 bis 40 Gew.-% eilnes
organischen Bindemittels™, bestehend aus den Komponenten
aa), ab) und ac), das einzige organische Bindemittel ist.

In der urspringlichen Fassung des Anspruchs 1 wurden die

Korrosionsschutz-Zusammensetzungen "dadurch

1925.D
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gekennzeichnet, dalR sie a) 10 bis 40 Gew.-% eines
organischen Bindemittels" enthaltend die Komponenten aa),

ab) und ac) enthalten. Diese Formulierung erlaubt es,
dass das organische Bindemittel neben aa), ab) und ac)
weitere Komponenten, also weiltere organische Bindemittel,
enthalten kann, legt jedoch die Konzentration der
Gesamtmenge der organischen Bindemittel auf 10 bis 40

Gew.-% der Zusammensetzungen fest.

Die Beschwerdefihrerin hat einerseits das organische
Bindemittel a) auf die Komponenten aa), ab) und ac)
beschrankt, indem es den Ausdruck "eines organischen
Bindemittels enthaltend”™ im urspringlichen Anspruch 1
durch "eines organischen Bindemittels bestehend aus™
ersetzt hat. Diese Beschrankung wurde von den
Beschwerdegegnerinnen nicht bemangelt. Sie erscheint auf
den ersten Blick zuladssig, da sie die Komponenten des
organischen Bindemittels auf die im urspringlichen
Anspruch 1 explizit genannten, und somit als bevorzugt
anzusehenden, Komponenten beschrankt. Diese Beschrankung
kann jedoch nur dann zulassig sein, wenn, wie iIm

ursprunglichen Anspruch 1, die Gesamtkonzentration an

organischen Bindemitteln weiterhin auf 10 bis 40 Gew.-
%' beschrankt ist, das heil3t, wenn andere organische
Bindemittel als die der Komponente a) ausgeschlossen

sind.

Daher ist der von den Beschwerdegegnerinnen bemdngelte
Einschub "als einziges organisches Lésungsmittel' nicht
nur nicht zu bemangeln, sondern auch im Rahmen der
erfolgten Einschrankung des Bindemittels a) auf die
Komponenten aa), ab) und ac) unerléasslich, damit der
vorliegende Anspruch 1 den Anforderungen des

Artikels 123 (2) EPU genugt.
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Die Ubrigen Merkmale des Anspruchs 1 sind Im
ursprunglichen Anspruch 1 und Seite 6, Zeilen 13-17 der
Beschreibung in der ursprunglich eingereichten Fassung
offenbart.

Die zusatzlichen Merkmale Anspruche 2 und 4 bis 8 sind
offenbart in den urspringlichen Ansprichen 2 und 4 bis 7,
die des Anspruchs 3 im urspringlichen Anspruch 3 in
Verbindung mit Seite 7, Zeilen 18-20 der Beschreibung in

der urspriunglich eingereichten Fassung.

Artikel 123 (3) EPU

Die Anderungen in den vorliegenden Ansprichen wirken
gegenuber den erteilten Ansprichen ausschlielZlich
einschrankend, da in allen vorliegenden Ansprichen nun
festgelegt ist, dass die Komponente a) das einzige
organische Bindemittel ist, und dass sie ausschliel3lich

aus den Komponenten aa), ab) und ac) besteht.

Daher verstolRen die geanderten Anspriuche nicht gegen die
Erfordernisse des Artikels 123 EPU.

Neuheit

Die Neuheit des Gegenstands der vorliegenden Anspriche

wurde von den Parteien nicht bestritten. Sie ist darin

begrindet, dass

- elnerseits das Dokument (D7) nicht das im
vorliegenden Anspruch 1 als Komponente ac)
bezeichnete blockierte Polyurethanharz offenbart, und

- andererseits die Primer gemall Dokument (D1) als
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Bindemittel Polyester enthalten, was die vorliegenden
Anspriuche ausschliellen.

Erfinderische Tatigkeit

Fir die Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit im
Sinne von Artikel 56 EPU 1973 ist nach der standigen
Rechtsprechung der Beschwerdekammern bei Anwendung des
Aufgabe-L6sungs-Ansatzes der nachstliegende Stand der
Technik festzustellen, demgegenuber die Aufgabe zu
ermitteln, die erfindungsgemall geldst wird, und
schlielBlich die Frage zu klaren, ob die vorgeschlagene
Losung dieser Aufgabe fur den Fachmann angesichts des

Standes der Technik nahelag.

Die Kammer betrachtet im Einklang mit den Beteiligten

Dokument (D7) als den nachstliegenden Stand der Technik.

Wie das vorliegende Patent, so betrifft auch dieses
Dokument leitfahige und schweil3bare Korrosionsschutz-
Zusammensetzungen zur Beschichtung von Metalloberflachen
(siehe die Zusammenfassung von (D7) und den vorliegenden
Anspruch 1).

Die i1n den Beispielen 50 bis 54 von (D7) beschriebenen
zinkreichen Primer enthalten die im vorliegenden
Anspruch 1 definierten Komponenten mit Ausnahme des
blockierten Polyurethanharzes ac) (siehe Spalte 15-16,
insbesondere Tabelle 1V).

Die Beschwerdefuhrerin hat nicht gezeigt, dass der
Gegenstand der vorliegenden Anspriche gegenuber
Dokument (D7) als nachstliegendem Stand der Technik eine

unerwartete Wirkung zeigt (vergleiche die in der
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prioritatsbegriundenden Anmeldung vorhandenen, im Patent
aber fehlenden Tabellen 1 bis 3). Daher kann die von der
vorliegenden Erfindung im Hinblick auf das Dokument (D7)
zu ldsende Aufgabe nur darin gesehen werden, alternative
leitfahige und schweillbare Korrosionsschutz-
Zusammensetzungen zur Beschichtung von Metalloberflachen
bereitzustellen (siehe oben unter Punkt VIII b)). Die
Tabellen 1 bis 3 der prioritatsbegrindenden Anmeldung
zeigen, dass diese Aufgabe durch den Gegenstand der

Anspriche geldst wird.

4.4 Streitig war zwischen den Parteien, ob der Fachmann zur
Losung dieser Aufgabe das Dokument (D1) konsultiert
hatte, bzw. ob er aus diesem Dokument die Anregung
entnommen hatte, den aus (D7) bekannten Primer-
Zusammensetzungen ein blockiertes Polyurethanharz
zuzusetzen (siehe oben unter den Punkten VII b) und
VIl b)).

4.4_.1 Die fur die Primer gemall Dokument (D7) bevorzugten
Bindemittel sind Epoxidharze (siehe die Anspriche 9 und
10 sowie Spalte 5, Zeilen 8-17). Als Vernetzungsmittel
fur diese Epoxidharze werden Amin-Aldehyd-Kondensate
genannt, wie veretherte Harnstoff-, Melamin- und
Benzoguanidin-Formaldehyd-Kondensate, oder Phenol-
Aldehyd-Kondensate (siehe Spalte 5, Zeilen 45-62). Amin-
Aldehyd-Kondensate werden auch in den von den
Beschwerdegegnerinnen zitierten Beispielen 50-54
eingesetzt (siehe (D7), Tabelle 1V in den Spalten 15-16).

Im Dokument (D7) befindet sich kein Hinweis darauf,

blockierte Polyurethane einzusetzen, also die Komponente
ac) gemall dem vorliegenden Anspruch 1. Daher kann dieses

1925.D
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Dokument allein den Gegenstand der vorliegenden
Anspriuche nicht nahelegen.

Die im Dokument (D1) offenbarten Primer-
Zusammensetzungen enthalten ein vernetzbares
thermoplastisches Harz. Als Beispiele fur solche Harze
werden ausschliel3lich Polyester genannt, insbesondere
solche mit freien Hydroxylgruppen (siehe Spalte 15,
Zeilen 3 bis Spalte 16, Zeile 16). Entsprechend sind die
von den Beschwerdegegnerinnen zitierten Vernetzungs-
mittel auf solche fiur Polyester beschrankt (siehe

Spalte 16, Zeile 57 bis Zeile 17, Zeile 9, iInsbesondere
Spalte 16, Zeile 59-61: "A variety of cross-linking
materials may be utilized with the polyesters, and these
include, for example, ..."). Als Beispiele fur solche
Vernetzer sind u. a. Melamin-Formaldehyd-Harze,
Epoxidharze und blockierte Polyisocyanate genannt.
Letztere sind blockierte Polyurethane gemdlR dem

vorliegenden Anspruch 1.

Das Dokument (D1) nennt daher Melamin-Formaldehyd-Harze,
Epoxidharze und blockierte Polyurethane nur als
Vernetzer fur Polyester. Somit ist aus diesem Dokument
nicht die Anregung zu entnehmen, blockierte Polyurethane

als Vernetzer fur Epoxidharze einzusetzen.

Wie die im Dokument (D1) genannten Polyester weisen auch
die 1m Dokument (D7) genannten Epoxidharze
Hydroxylgruppen auf bzw. bilden solche im Laufe der
Vernetzung (siehe die chemische Formel in Spalte 5 von
(D7) ; siehe oben unter Punkt VIII b) ). Epoxygruppen
sind sehr reaktiv und daher an der Vernetzungsreaktion
beteiligt. Die Vernetzung durch Reaktion der Epoxygruppe

lauft nach einem anderen Mechanismus ab als die
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Vernetzung von hydroxyl-funktionellen Polyestern. Daher
lag es fur den Fachmann nicht nahe, Vernetzer fiur
Polyester, wie blockierte Polyisocyanate bzw. blockierte

Polyurethane, zum Harten von Epoxidharzen einzusetzen.

Der mit der oben genannten Aufgabe betraute Fachmann
hatte deshalb nicht die im Dokument (D1) offenbarten
blockierten Polyurethane den in den Beispielen 50 bis 54
des Dokuments (D7) beschriebenen Primer-

Zusammensetzungen zugesetzt.

Aus diesem Grund beruht der Gegenstand des vorliegenden
Anspruchs 1 auf einer erfinderischen Tatigkeit. Da die
Zusammensetzungen gemall Anspruch 1 nicht nahelagen, gilt
das Gleiche fur deren Verwendung gemall Anspruch 5, fur
das Verfahren zur Beschichtung mit diesen
Zusammensetzungen gemall Anspruch 6, und fur den
Gegenstand der abhdngigen Anspriche 2 bis 4, 7 und 8
Folglich beruht der Gegenstand der vorliegenden

Anspriuche auf einer erfinderischer Tatigkeit.

Anpassung der Beschreibung

Die Beschwerdefuhrerin hat wdhrend der mindlichen
Verhandlung vor der Kammer eine an die gednderten
Anspriche angepasste Beschreibung vorgelegt. Die
Beschwerdegegnerinnen haben diese angepasste
Beschreibung nicht beanstandet; auch die Kammer sieht

keinen Anlass zu einer solchen Beanstandung.

Folglich stehen keine Einspruchsgrinde gemall Artikel 100
EPU 1973 der Aufrechterhaltung des Patents auf der
Grundlage der Anspriche 1-8 des Hauptantrags und der

daran angepassten Beschreibung entgegen.
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Zuruckverweisung an die erste Instanz (Artikel 111 (1)
EPU 1973)

Im vorliegenden Fall kann die Kammer jedoch nicht selbst
uber die Aufrechterhaltung des Patents in geandertem
Unfang entscheiden, da die Voraussetzungen hierfir gemal
Regel 82 (2) EPU noch nicht erfullt sind.
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Entscheidungsftormel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz
zuruckverwiesen mit der Anordnung, das Patent in
geandertem Umfang mit folgender Fassung
aufrechtzuerhalten:

Beschreibung:

Spalten 1 bis 9, eingereicht 1n der mundlichen
Verhandlung vom 26. August 2008.

Anspriche:

Nr. 1 bis 8 des Hauptantrags, eingereicht in der
mandlichen Verhandlung vom 26. August 2008.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

M. Schalow P. Ranguis
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