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Sachverhalt und Antrage

I. Gegen das europaische Patent Nr. 1 216 278 legten die
folgenden Parteien Einspruch ein:
Akzo Nobel Coatings International B.V. (Einsprechende 1)
und
Consortium fur elektrochemische Industrie GmbH
(Einsprechende 2).

Die beiden Einspriche richteten sich jeweils gegen das
Patent Im gesamten Umfang und beruhten auf
Einspruchsgrinden gemaR 100(a) EPU (mangelnde Neuheit
und erfinderische Tatigkeit). Die Einsprechende 1 machte
zusatzlich den Einspruchsgrund gemaR Artikel 100(b) EPU
geltend.

1. Die Eilnspruchsabteilung entschied, das Patent in der
gemall den Anspriuchen vom 17. Juli 2006 geénderten

Fassung geniige den Anforderungen des EPU.

I11. Anspruch 1 dieser Anspriche lautete wie folgt:

" 1. Mit Nanopartikeln modifiziertes Bindemittel
erhaltlich durch ein Verfahren, welches dadurch
gekennzeichnet i1st, dass es die Synthese des
Bindemittels aus seinen Edukten in Gegenwart der
Nanopartikel umfal3t, worin
- die Nanopartikel eine reaktive
Funktionalitat aufweisen, die komplementar zur
reaktiven Funktionalitat des Bindemittels bzw.
seiner Edukte ist,

- das Bindemittel bzw. seine Edukte eine zur
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reaktiven Funktionalitat der Nanopartikel
komplementére reaktive Funktionalitat aufweisen,
und

- die Umsetzung der genannten, zueilnander
komplementédren reaktiven Funktionalitaten vor,
wahrend und/oder nach der eigentlichen Synthese
des Bindemittels erfolgt und die Umsetzung
lo6semittelfrei oder in Gegenwart von organischem
Losungsmittel erfolgt,

- und wobei die Kombination von Carboxylgruppen als
reaktive Funktionalitat der Nanopartikel und
Epoxidgruppen als komplementar reaktive
Funktionalitat der Bindemittel bzw. der

Bindemitteledukte ausgeschlossen ist.™

Im Einspruchsverfahren wurden unter anderem die

folgenden Druckschriften zitiert:

(D2)  WO-A-00/05 284
(D6)  EP-A-0 832 947
(D8)  EP-A-0 505 230.

Die Einspruchsabteilung kam zu dem Schluss,

- es sei nicht hinreichend belegt worden, dass die
Erfindung nicht uUber den gesamten Bereich ausfuhrbar
sel;

- der Gegenstand der Anspriche sei neu;

- Dokument (D6) gelte als der nachstliegende Stand der
Technik. Aufgabe der Erfindung seil es gewesen, mit
Nanopartikeln versetzte Bindemittel beziehungsweise
Uberzugsmittel bereitzustellen, bei denen das
Absetzen der Nanopartikel bei deren Einarbeitung

weitgehend vermieden werden koénne. Diese Aufgabe
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werde geldst, indem die Bindemitteledukte iIn
Gegenwart der funktionalisierten Nanopartikel
polymerisiert wirden. Eine derartige Vorgehensweise
werde im Dokument (D6) nicht nahegelegt.

VI. Gegen diese Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
legte der Vertreter der Einsprechenden 1 im Namen der

Akzo Nobel N.V. Beschwerde ein.

Auf die telefonische Riucksprache vom 26. April 2011 der
Kammer mit Fristsetzung gemal Regel 101(2) EPU bis zum
10. Mai 2011 hin beantragte der Vertreter der
Einsprechenden 1 mit Telefax vom 27. April 2011 die
Berichtigung des Namens der Beschwerdefihrerin zu 'Akzo
Nobel Coatings International B.V." und stellte klar,
dass auch die Beschwerdebegrindung vom 14. Mai 2008 im
Namen der Einsprechenden 1 unter der von ihr erteilten

allgemeinen Vollmacht Nr. 47 185 erfolgt sei.

VIl. Die Beschwerdegegnerin und Patentinhaberin reichte
wahrend der mundlichen Verhandlung vor der Kammer am
12. Mar 2011 die Anspriuche 1 und 2 als Grundlage eines
neuen Hauptantrags ein und zog alle anderen

Anspruchssatze zurick.

Die Anspriche des neuen Hauptantrags lauten wie folgt:

' 1. Duroplastische Uberzugsmittel, enthaltend ein oder
mehrere mit Nanopartikeln modifizierte
fremdvernetzende Bindemittel, wobei die Bindemittel
erhaltlich sind durch ein Verfahren, welches dadurch
gekennzeichnet i1st, dass es die Synthese des
Bindemittels aus seinen Edukten in Gegenwart der

Nanopartikel umfall3t, worin
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die Nanopartikel eine reaktive

Funktionalitat aufweisen, die komplementar zur
reaktiven Funktionalitédt des Bindemittels bzw.
seiner Edukte ist,

das Bindemittel bzw. seine Edukte eine zur
reaktiven Funktionalitat der Nanopartikel
komplementére reaktive Funktionalitat aufweisen,
und

die Umsetzung der genannten, zueinander
komplementédren reaktiven Funktionalitaten vor
und/oder waéhrend der eigentlichen Synthese des
Bindemittels unter Ausbildung einer kovalenten
Bindung erfolgt und die Umsetzung ldsemittelfrei
oder in Gegenwart von organischem Losungsmittel
erfolgt,

und wobei die Kombination von Carboxylgruppen als
reaktive Funktionalitat der Nanopartikel und
Epoxidgruppen als komplementar reaktive
Funktionalitat der Bindemittel bzw. der

Bindemitteledukte ausgeschlossen ist,

und Vernetzer neben den mit Nanopartikeln modifizierten
Bindemitteln."

2. Uberzugsmittel nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Nanopartikel eine mittlere
Teilchengrosse von 5 bis 200 nm aufweisen."

Wahrend des Beschwerdeverfahrens wurden unter anderem

die folgenden Druckschriften zusatzlich zitiert:

H.-G. Elias, Makromolekule, 5. Auflage, Band 2,
Huthig und Wepf Verlag, Basel/CH 1992, 473-475,
270-272
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(D13) Ullmann®s Encyclopedia of Industrial Chemistry,
5. Auflage, Band A23, VCH Verlagsgesellschaft mbH,
Weinheim/DE 1993, 645-647, 659

(D14) W. Noll, Chemie und Technologie der Silicone,
2. Auflage, Verlag Chemie GmbH, Weinheim/DE 1968,
368-369

(D15) Organikum, Wiley-VCH Verlag GmbH, Weinheim/DE
2001, 66

Die Beschwerdefuhrerin hielt die Lehre des Patents nicht

fur ausreichend offenbart, da es nicht lehre

- wie das vorzeitige Vernetzen der Nanopartikel mit dem
Bindemittel, das heil3t das Gelieren der Masse,
vermieden werden koénne; und

- wie funktionalisierte Nanopartikel hergestellt werden

konnen.

Der Gegenstand der Anspriche sei nicht neu im Hinblick
auf die Offenbarung von Dokument (D6) oder (D2).

Der Gegenstand der Anspriche sei auch nicht erfinderisch
im Hinblick auf das Dokument (D8) oder (D6), die beide
als nachstliegender Stand der Technik angesehen werden

konnten.

Als Anlage zur Ladung zur mundlichen Verhandlung erliel}

die Kammer einen Bescheid, in dem sie u.a. begrindete,

- warum bei der Diskussion der Neuheit auch das
Dokument (D8) bericksichtigt werden kdénne und

- weshalb sie vorlaufig das Dokument (D6) als den
nadchstliegenden Stand der Technik fur die Beurteilung
der erfinderischen Tatigkeit ansehe.
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Die fur die vorliegende Entscheidung relevanten
Argumente der Beschwerdegegnerin konnen wie folgt

zusammengefasst werden:

Die Erfindung seil im Patent ausreichend offenbart. Die
chemischen Reaktionen zur Einfihrung von funktionalen
Gruppen in Nanoteilchen gehorten zum allgemeinen
Fachwissen. Die Beispiele des Streitpatents zeigten,
dass das Problem des Gelierens nicht auftrete. Eine
Reaktion aller funktioneller Gruppen der Nanoteilchen
mit denen des Bindemittels sei aufgrund sterischer
Hinderung nicht zu erwarten oder sei vom Fachmann leicht

zu verhindern.

Der Gegenstand der Anspriche unterscheide sich von der
Offenbarung im Dokument (D6) dadurch, dass letzteres
nicht mit Nanopartikeln modifizierte, als Bindemittel

taugliche Zusammensetzungen offenbare.

Dokument (D2) beschreibe weder Bindemittel, noch Massen,
die sich zur Verwendung zur Herstellung von

Uberzugsmitteln eignen.

Dokument (D8) lehre nicht die Herstellung von
Beschichtungen oder von Uberzugsmitteln.

Der Gegenstand der Anspriche hatte auch nicht
nahegelegen. Ausgehend vom Dokument (D6) als
nachstliegendem Stand der Technik werde die Aufgabe
gelost, die Lagerstabilitat der mit Nanoteilchen

modifizierten Bindemittel zu verbessern.
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Dokument (D6) lehre, dass sich die Nanoteilchen iIn der
Dispersion absetzen koénnen, gebe jedoch keinen Hinweis

darauf, wie dies zu verhindern sei.

Die Beschwerdefuhrerin hat im schriftlichen Verfahren
beantragt, die angefochtene Entscheirdung aufzuheben und
das Patent zu widerrufen. Die weitere
Verfahrensbeteiligte hat sich im Beschwerdeverfahren

nicht zur Sache geaufRert und auch keine Antrage gestellt.

Die Beschwerdegegnerin hat beantragt, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und das Patent im Umfang der
wahrend der mundlichen Verhandlung vom 12. Mai 2011
eingereichten Anspriche des als einzigem Antrag

weilterverfolgten Hauptantrags aufrechtzuerhalten.

Die Beschwerdefuhrerin sowie die weitere
Verfahrensbeteiligte wurden ordnungsgemall zur mundlichen
Verhandlung vor der Kammer geladen. Sie sind jedoch
nicht erschienen, wie sie in thren Briefen vom 26. April

beziehungsweise 5. April 2011 ankindigten.

Die mundliche Verhandlung wurde daher gemdfR Regel 115(2)
EPU in deren Abwesenheit fortgesetzt.

Am Ende der mundlichen Verhandlung verkindete der
Vorsitzende die Entscheidung der Kammer.
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Entscheidungsgrinde

1.

1.1

1.2

1.3

2.

C6092.D

Zulassigkeit der Beschwerde

Die Beschwerdeschrift nannte zwar die Anschrift, jedoch
nicht den Namen der Einsprechenden 1, d.h. der Akzo
Nobel Coatings International B.V.. Dies ist ein Mangel
gemalR Regel 99(1)a) EPU. Dieser kann gemaR Regel 101(2)
EPU nach Aufforderung der Beschwerdekammer innerhalb
einer von ihr zu bestimmenden Frist beseitigt werden

kann.

Dementsprechend forderte die Kammer die Einsprechende 1
wahrend der telefonischen Riucksprache vom 26. April 2011

auf, diesen Mangel bis zum 10. Mai 2011 zu beheben.

In dem Telefax vom 27. April 2011 beantragte die
Einsprechende 1, dass die Beschwerdeschrift zu
berichtigen sei, indem die Akzo Nobel Coatings
International B.V. als Beschwerdefuhrer zu benennen seil.
Ferner wies sie darauf hin, dass die Unterzeichner der
Beschwerdeschrift und der Beschwerdebegrindung unter der
dort genannten allgemeinen Vollmacht fir die
Einsprechende 1 bevollmachtigt seien. Die Kammer hat

sich davon Uberzeugt, dass letzteres der Fall ist.

Die Beschwerdegegnerin erhob keine Einwé&nde gegen die
Zulassigkeit der Beschwerde.

Aus diesen Grinden kommt die Kammer zu dem Schluss, dass
die Einsprechende 1 die geriugten Mangel fristgerecht

behoben hat. Die Beschwerde ist daher zuléssig.

Zulassung geanderter Anspruche in das Verfahren
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Wahrend der mundlichen Verhandlung vor der Kammer am

12. Mai 2011 reichte die Beschwerdegegnerin die
Anspriche 1 und 2 als Grundlage eines neuen Hauptantrags
ein (siehe oben unter Punkt VII).

Gemall Artikel 13(1) der Verfahrensordnung der
Beschwerdekammern (VOBK) steht es "im Ermessen der
Kammer, Anderungen des Vorbringens eines Beteiligtenn
nach Einreichung seiner Beschwerdebegrindung oder
Erwiderung zuzulassen und zu berlcksichtigen. Bei der
Ausltbung des Ermessens werden insbesondere die
Komplexitat des neuen Vorbringens, der Stand des
Verfahrens und die gebotene Verfahrenstkonomie

berucksichtigt.”(siehe Beilage zum ABI. EPA 1/2011, 39).

Die gednderten Anspriche unterscheiden sich nur durch
die handschriftlichen Anderungen von den Anspriichen des
mit der Erwiderung vom 1. Dezember 2008 auf die
Beschwerdebegrindung eingereichten 3. Hilfsantrags. Die
handschriftlichen Anderungen erschopfen sich in der
Streichung der Alternative "und/oder nach™ und iIn
einigen Klarstellungen im Anspruch 1. Das Vorbringen

dieser neuen Anspriche war also nicht komplex.

Die Notwendigkeit der Anderungen ergaben sich zum groRen
Teil erst wahrend der muindlichen Verhandlung. lhre
Berucksichtigung verzogerten das Verfahren nicht
wesentlich.

Auch die Tatsache, dass die Beschwerdefiuhrerin und die
weiltere Verfahrensbeteiligte der mundlichen Verhandlung
fernblieben, sprach nicht gegen die Zulassung der

gednderten Anspriche iIn das Verfahren.
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Gemall Artikel 15(3) der VOBK ist namlich die Kammer
"nicht verpflichtet, einen Verfahrensschritt
einschlielBlich 1hrer Entscheidung aufzuschieben, nur
well ein ordnungsgeméll geladener Beteiligter in der
mundlichen Verhandlung nicht anwesend ist; dieser kann
dann so behandelt werden, als stutze er sich lediglich

auf sein schriftliches Vorbringen.™

Die Kammer hat in ihrem der Ladung vom 9. Februar 2011
beigefugten schriftlichen Bescheid angeregt, bei der
Diskussion der Neuheit auch das Dokument (D8) zu

bericksichtigen (siehe oben unter Punkt X).

Die abwesenden Parteien mussten daher damit rechnen,
dass die Beschwerdegegnerin als Patentinhaberin im
Rahmen der Diskussion des Dokuments (D8) wahrend der
mindlichen Verhandlung geanderte Anspriche vorlegen

konnte.

2.3 Die Kammer entschied daher, die geédnderten Anspriche

zulassen.

3. Artikel 123 EPU

3.1 Die Beschwerdegegnerin hat wdhrend der mindlichen
Verhandlung vor der Kammer, zu der die anderen
Verfahrensbeteiligten nicht erschienen sind, geénderte
Anspriche vorgelegt. Daher hatte die Kammer zu priifen,
ob die gednderten Anspriche die Erfordernisse von
Artikel 123 erfullen.

3.2 Artikel 123(2) EPU

C6092.D
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Anspruch 1 basiert auf den urspringlich eingereichten
Anspriuchen 1 und 4, sowie Seite 4, Zeilen 1-3
(Ausbildung einer kovalenten Bindung zwischen
Bindemittel und Nanopartikel) Seite 8, Zeile 27, bis
Seite 9, Zeile 2, Seite 10, Zeilen 11 bis 13 (Umsetzung
I6semittelfrel oder In Gegenwart von organischem
Losungsmittel) und Seite 11, Zeilen 8-14 (Duroplastische
Uberzugsmittel, die Vernetzer und fremdvernetzendes
Bindemittel enthalten) der urspringlichen Fassung der

Beschreibung.

Die zusatzlichen Merkmale des Anspruchs 2 sind im

ursprunglich eingereichten Anspruch 2 offenbart.

Artikel 123(3) EPU

Die nun beanspruchten Uberzugsmittel unterscheiden sich
vom Gegenstand des erteilten Anspruchs 5 nur durch
zusédtzliche Merkmale, die den Schutzbereich des

erteilten Anspruchs einschranken.

Daher erfiullen die geédnderten Anspriuche die
Erfordernisse von Artikel 123(2) und (3) EPU.

Einspruchsgrinde gemaR Artikel 100(b) EPU

Die Beschwerdefuhrerin beméngelte, das Patent lehre

nicht

- wie das vorzeitige Vernetzen der Nanopartikel mit dem
Bindemittel, das heil3t das Gelieren der Masse,
vermieden werden konne; und

- wie funktionalisierte Nanopartikel hergestellt werden

konnten.
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Grinde gemaR Artikel 100(b) EPU stehen der
Aufrechterhaltung des Patents entgegen, wenn '‘das
europaische Patent die Erfindung nicht so deutlich und
vollstandig offenbart, dass ein Fachmann sie ausfihren

kann".

Es ist daher zu ermitteln, ob der Fachmann die Erfindung
ausfihren kann, obwohl das Patent die oben unter

Punkt 4.1 genannten MalRnahmen nicht ausdricklich
offenbart. Dabei ist zu bericksichtigen, dass der
Fachmann laut standiger Rechtsprechung der
Beschwerdekammern hierbei die im Patent bzw. in der
entsprechenden Anmeldung enthaltenen Informationen durch
sein allgemeines Fachwissen vervollstandigen kann (siehe
T 212/88, ABI. EPA 1992, 28, Punkt 3.1 der
Entscheidungsgrinde; siehe auch T 206/83, ABI. EPA 1987,
5, Punkt 5 der Entscheidungsgrinde). In der Regel
stellen die einschlagigen Handbucher und allgemeinen
Lehrbicher das allgemeine Fachwissen dar (T 206/83, loc.
cit.). Das angefochtene Patent befasst sich mit
Bindemitteln fur Lacksysteme (siehe Absatz [0001]). Als
Fachmann fur dieses Gebiet ist ein Chemiker anzusehen,
der gute Kenntnisse der Lacksysteme und der als
Bindemittel eingesetzten Polymere besitzt, also

insbesondere ein Polymerchemiker.

Dokument (D11) ist ein Auszug aus einem Standardlehrbuch
der Polymerchemie und ist daher dem allgemeinen
Fachwissen des Polymerchemikers zuzurechnen. Dieses
Dokument beschreibt, dass die Reaktionsgeschwindigkeits-
konstante der Polymerisation bereits vor Einsetzen des
Geleffekts abnimmt (siehe Seite 473, den vorletzten

Satz des ersten Absatzes; vergleiche das Schreiben der

Beschwerdegegnerin vom 12. April 2011, erster Absatz auf
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der Seite 6). Dies lehrt dem Fachmann, dass er das
Gelieren verhindern kann, indem er die Polymerisation

vor dem Gelieren abbricht.

Im Ubrigen hat die Beschwerdefihrerin zum Argument der
Beschwerdegegnerin nicht Stellung genommen, der Fachmann
wisse, wie er niedrige Vernetzungsgrade einstelle und
somit das Gelieren verhindere. Auch die Kammer ist der
Ansicht, dass der Fachmann weil3, dass er durch
Verringerung der Dichte an reaktiven Gruppen,
beispielsweise an den Nanopartikeln, das Gelieren des

Bindemittels verhindern kann.

Die Beschwerdegegnerin hat unter anderem die Dokumente
(D13) bis (D15) vorgelegt, um zu belegen, dass die
Funktionalisierung der Nanoteilchen zum allgemeinen

Fachwissen des Fachmanns gehort.

Diese Dokumente sind Auszige aus Standardlehrbichern und
Nachschlagewerken auf dem Gebiet der Chemie und spiegeln

somit das allgemeine Fachwissen des Chemikers wieder.

Die Dokumente (D13) bis (D15) beschreiben die
Funktionalisierung der Silanolgruppen von Siliciumdioxid
(Kieselsaure)(siehe (D13), Kapitel 7.3.2.; (D14), erster
Absatz auf Seite 369; (D15), Formelschema [A.96]).

Die dort geschilderten Reaktionen sind keineswegs auf
Silanolgruppen beschrankt, sondern auch auf andere
Hydroxylgruppen ubertragbar. Falls die Nanopartikel
keine Hydroxylgruppen oder andere zur Funktionalisierung
geeigneten reaktiven Zentren aufweisen, kann der
Fachmann, wie Im angefochtenen Patent vorgeschlagen, die

Nanopartikel als Kerne mit Verbindungen umhtllen, welche
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die gewunschten funktionellen Gruppen aufweisen (siehe
Absatz [0012] des Patents bzw. Seite 4, Zeile 31, bis
Seite 5, Zeile 8 der entsprechenden Anmeldung in der
ursprunglich eingereichten Fassung).

4.6 Die Kammer kommt daher zum Schluss, dass keine Griunde
gemalR Artikel 100(b) EPU der Aufrechterhaltung des

angefochtenen Patents entgegenstehen.

5. Neuheit

Als relevant fur die Beurteilung der Neuheit wurden die
Dokumente (D2), (D6) und (D8) genannt (siehe oben unter
den Punkten IX und X).

5.1 Dokument (D2) beansprucht Zusammensetzungen enthaltend

(A) ein polymerisierbares Acrylmonomer,

(B) ein feinverteiltes Oxid mit einer mittleren
TeilchengroRe zwischen 1 und 50 nm, und

© einen mit dem Acrylmonomer mischbaren Linker, der
an die Oberfladche des Oxids gebunden werden kann,
und der eine funktionelle Gruppe aufweist, die
vorzugsweise mit dem Acrylmonomer
copolymerisierbar ist (siehe die Anspriche 1, 2
und 6).

5.2 Dokument (D6) beansprucht klare Beschichtungsmittel

enthaltend
(A) ein Bindemittel enthaltend ein vernetzbares Harz,
(B) anorganische Teilchen mit Teilchengréllen von

1 bis 1000 nm, die mit dem vernetzbaren Teil des
Bindemittels reagieren konnen, und gegebenenfalls
© Vernetzer
(siehe Anspruch 1).

C6092.D
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Dokument (D8) offenbart Teilchen mit einer mittleren
TeilchengofRe von 20 bis 1000 nm aus Siliciumdioxid, das
durch Si-0-Si-Bindungen an der Oberflache an eine
polymere Matrix mit filmbildenden Eigenschaften gebunden
iIst (siehe die Anspriche 1 und 2).

Keines der Dokumente (D2), (D6) und (D8) offenbart die
in den vorliegenden Ansprichen definierte
Zusammensetzung enthaltend einen Vernetzer und ein
Bindemittel, welches schon mit den Nanopartikeln unter

Ausbildung kovalenter Bindungen reagiert hat.

Die Kammer hat sich auch vergewissert, dass auch keilnes
der anderen genannten Dokumente den Gegenstand der
vorliegenden Anspriche offenbart. Daher ist dieser

Gegenstand neu.

Erfinderische Tatigkeit

Nachstliegender Stand der Technik

Der nachstliegende Stand der Technik ist normalerweise
ein Dokument, das einen Gegenstand offenbart, der auf
die gleichen Ziele wie die beanspruchte Erfindung
gerichtet ist und mit ihr die meisten technischen
Merkmale gemeinsam hat.

Ziel der Erfindung war es, mit Nanopartikeln
modifizierte Bindemittel fir Lacksysteme bereitzustellen
(siehe Absatz [0001] des Streitpatents).
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Es war strittig, ob (D6) oder (D8) als der
nachstliegende Stand der Technik anzusehen seir (siehe
oben unter den Punkten IX und XI).

Fur die vorliegenden Anspriche erachtet die Kammer das
Dokument (D6) als den nédchstliegenden Stand der Technik,
da es ausschlielB3lich Lacksysteme betrifft, wahrend (D8)
vorrangig Folien betrifft (siehe (D6), Seite 2, Zeilen
5-6; vergleiche (D8), Seite 2, Zeilen 1-4 und 30-33).

Aufgabe

In der dem Streitpatent zugrunde liegenden Anmeldung
wird die Aufgabe darin gesehen, eine inhomogene
Verteilung der Nanopartikel im Bindemittel zu verhindern
(siehe Seite 2, Zeile 27, bis Seite 3, Zeile 2 der
ursprunglichen Fassung; vergleiche die Absatze [0004]
und [0005] des angefochtenen Patents).

Dass diese Aufgabe bestand, ergibt sich aus dem Dokument
(D6). Dort wird geschildert, dass die Nanopartikel dazu
neigen, sich innerhalb des Bindemittels abzusetzen
(siehe (D6), Seite 5, Zeile 58, bis Seite 6, Zeile 4).

Die vorliegenden Anspriche schlagen zur Losung dieser
Aufgabe die kovalente Bindung der Nanopartikel an das
Bindemittel vor. Die Beschwerdegegnerin hat in der
mundlichen Verhandlung vorgetragen, dass durch diese
Bindung Unterschiede im spezifischen Gewicht zwischen
Bindemittel und Nanopartikeln nivelliert wirden, so dass
die Nanopartikel weniger zur Sedimentation neigen.
Dieses Argument erscheint schlissig. Eilnerseits sind
Unterschiede im spezifischen Gewicht eine Ursache der

Sedimentation; andererseits liegt das spezifische
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Gewicht der durch Bindung der Nanopartikel an das
Bindemittel erhaltenen Teilchen zwischen dem der beiden
Ausgangskomponenten, so dass sich diese an das
Bindemittel gebundenen Nanopartikel Im spezifischen
Gewicht an das des Bindemittels anndhern.

Es i1st daher glaubhaft, dass diese Aufgabe mit den
Mitteln der vorliegenden Anspriche in deren voller

Breite geldst wird.

LOsung

Dokument (D6) spricht diese Aufgabe an (siehe oben unter
Punkt 6.2.2). Als Losung wird dort vorgeschlagen, die
Nanopartikel in einer geeigneten Dispersion einzusetzen
und, falls die Partikel dennoch sedimentieren, sie zu
redispergieren (siehe Seite 5, Zeile 55, bis Seite 6,
Zeile 4). Dokument (D6) gibt keinen Hinweis darauf, die
Nanopartikel an das Bindemittel vor dessen Vernetzung
chemisch zu binden, geschweige denn, dass diese MalRnahme
zur LOsung der oben geschilderten Aufgabe beitragen

konnte.

Dokument (D2) zadhlt zum Stand der Technik gemall Artikel
54(3) EPU und ist daher gemaRR Artikel 56 EPU bei der
Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit nicht

heranzuziehen.

Dokument (D8) verfolgt ein anderes Ziel, namlich die
Verbesserung der Elastizitat und der Zugfestigkeit von
Folien (siehe Seite 2, Zeilen 30-36). Es gibt keinen
Hinweis darauf, wie die Sedimentation der Nanopartikel
im Bindemittel eines Uberzugsmittels verhindert werden

konnte.
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6.3.4 Die Kammer hat sich auch davon uUberzeugt, dass keines
der anderen zitierten Dokumente den Gegenstand der
vorliegenden Anspriche nahelegt. Daher beruht der
Gegenstand der vorliegenden Anspriche auf einer
erfinderischen Tatigkeit.

7. Zuruckverweisung an die erste Instanz (Artikel 111(1)
EPU)

Im vorliegenden Fall kann die Kammer nicht Uber die
Aufrechterhaltung des Patent in geanderter Fassung
entscheiden, da die Voraussetzungen gemall Regel 82(2)
EPU, zweiter Satz, hierfur noch nicht erfullt sind.
Ferner ist die Beschreibung an die geanderten Anspruche
anzupassen. Daher verweist die Kammer die Angelegenheit

an die erste Instanz zurick.

C6092.D
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Entscheidungsftormel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz mit der
Anordnung zuruckverwiesen, das Patent mit folgenden
Ansprichen und einer noch anzupassenden Beschreibung
aufrechtzuerhalten:

Anspriche:

Nr. 1 und 2, eingereicht wahrend der mundlichen
Verhandlung vom 12. Mair 2011.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

M. Schalow P. Ranguis
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