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Sachverhalt und Antrage

I. Die Beschwerde der Einsprechende richtet sich gegen die
am 17. Oktober 2017 zur Post gegebene Entscheidung der
Einspruchsabteilung iber die Aufrecherhaltung des
europaischen Patents 2 454 331 in geadnderter Fassung
auf Grundlage der Anspriche 1 bis 11 des Hilfsantrags
1, eingereicht wahrend der miindlichen Verhandlung am
23. Mai 2017, sowie einer geanderten Beschreibung

eingereicht mit Schreiben von 2. Juni 2017
IT. Anspruch 1 dieses Antrags lautete wie folgt:

"1l. Reaktionsharz zur Markierung von Fahrbahnen auf
(Meth)acrylatbasis, dadurch gekennzeichnet, dass das
Reaktionsharz folgende Inhaltsstoffe aufweist:

20 Gew$% bis 30 Gew$ Vernetzer, beil denen es sich um
Allyl (meth)acrylat, Di- und/oder Tri (meth)acrylate
handelt,

30 Gew% bis 40 Gew% Monomere, beil denen es sich um
(Meth)acrylate handelt, die aus Alkyl (meth)acrylaten
von gradkettigen, verzweigten oder cycloaliphatischen
Alkoholen mit 1 bis 40 C-Atomen ausgewahlt sind, und,
optional, um mit (Meth)acrylaten copolymerisierbare
Monomere, die ausgewahlt sind aus alsic]l, B-
ungesattigten Mono- oder Dicarbonsauren, Ester der
Acrylsaure oder Methacrylsaure mit zweiwertigen
Alkoholen, Acrylamid, Methacrylamid,
Dimethylaminoethyl (meth)acrylat, 1-Alkenen oder
Styrolen,

10 Gew% bis 20 Gew$% Urethan (meth)acrylate,

15 Gew% bis 25 Gew$% Prapolymere, ausgewahlt aus

Poly (meth)acrylaten oder Polyestern, und

0 Gew$% bis 5 Gew% Beschleuniger."
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Vor der Einspruchsabteilung wurde unter anderem auf

folgende Dokumente Bezug genommen:

Dl: CA 2 660 096 Al

D2: US 4,076,671

D3: Eidesstattliche Erklarung von Dr. Alexander Klein
vom 21 Marz 2017.

Die Grinde der angefochtenen Entscheidung, die fir die
vorliegende Beschwerde von Relevanz sind, betreffen
lediglich den Hilfsantrag 1 und konnen folgendermalen
zusammengefasst werden. Der Hilfsantrag 1 erfille die
Bedingungen der Regel 80 EPU und sein Gegenstand sei
ausfihrbar und gehe nicht iber den Inhalt der Anmeldung
in der urspringlich eingereichten Fassung hinaus.
Hinsichtlich der erfinderischen Tatigkeit bilde D2, wie
von der Einsprechenden vorgebracht, den nachstliegenden
Stand der Technik. Das Harz gemadBR Anspruch 1 des
Hilfsantrags 1 unterscheide sich von dem im Anspruch 19
von D2 beschriebenen Harz nicht nur durch die
Verwendung eines Urethanacrylats, sondern auch durch
einen hoheren Anteil an Vernetzer. Es sei der
Einsprechenden zuzustimmen, dass die Verwendung eines
Urethanacrylats alleine keine erfinderische Tatigkeit
begriinde. Die in D3 gezeigten experimentellen
Ergebnisse wirden zeigen, dass a) eine Erhohung des
Vernetzeranteils nicht zwangslaufig zu einer
schnelleren Aushéartung fiihre und b) dass die erhaltenen
Materialien nur dann fir Fahrbahnmarkierungen geeignet
seien, wenn die einzelnen Komponenten in den im
Anspruch 1 angegebenen Mengen eingesetzt werden. Dem
nachstliegenden Stand der Technik gegeniliber bestehe die
durch den beanspruchten Gegenstand geldste Aufgabe in
der Bereitstellung einer alternativen Zusammensetzung
zur Herstellung schnell Uberrollbarer

Fahrbahnmarkierungen. Diese Alternative sei nicht
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naheliegend, da die einzelnen Komponenten und deren
mengenmalBiger Anteil an der Gesamtzusammensetzung nicht
willkirlich gewahlt worden seien, wie aus den Versuchen
gemall D3 hervorgehe. Der Fachmann wirde unter
Bericksichtigung der Entgegenhaltung D1 nicht zu der
anspruchsgemalen Zusammensetzung gelangen, da sich D1
explizit auf Zusammensetzungen mit einem niedrigen

o)

Anteil an Acrylaten von maximal 10 Gew.-% beziehe und
keinen Hinweis, 20-30 Gew.-% Vernetzter einzusetzen,
liefere. Dariber hinaus werde mit den Versuchen aus dem
Streitpatent gezeigt, dass die beanspruchte
Harzzusammensetzung gegenliber der aus D1 ein weniger
temperaturabhangiges Ausharteverhalten aufweise. Lege
man diesen Effekt zugrunde, kdnne die gegeniiber D2 zu
l6sende Aufgabe darin gesehen werden, eine
Zusammensetzung fur schnell uUberrollbare
Fahrbahnmarkierungen bereitzustellen, welche ein
weniger temperaturabhangiges Ausharteverhalten zeige.
Die Temperaturabhangigkeit der Aushartegeschwindigkeit
sei weder in D1 noch in D2 erwdhnt. Der Gegenstand des

Anspruchs 1 sei somit erfinderisch.

Gegen diese Entscheidung erhob die Einsprechende
(Beschwerdefiihrerin) Beschwerde. Die
Beschwerdebegriindung wurde mit Schreiben wvom

16. Februar 2018 eingereicht. Weitere Angaben wurden
mit Schreiben vom 23. Februar 2018 gemacht. Diesem

letzten Schreiben wurde folgendes Dokumente beigefiigt:

D5: "Appuli Expérimental”.

Die fiur die vorliegende Entscheidung relevanten
Argumente der Beschwerdefilhrerin sind den unten
stehenden Entscheidungsgriinden zu entnehmen. Im
Wesentlichen brachten die Beschwerdefihrerin unter

anderem vor, dass der Gegenstand des Anspruchs 1
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ausgehend von D1 als nachstliegendem Stand der Technik

nicht erfinderisch sei.

Die Beschwerdefilhrerin beantragte, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und das europdische Patent zu

widerrufen.

Die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) nahm zu den
Ausfihrungen der Beschwerdefihrerin nicht Stellung. Es

wurde auch kein Antrag gestellt.

Entscheidungsgrunde

Die Beschwerdegegnerin hat im Beschwerdeverfahren keine
Antrage eingereicht und auch keinen Antrag auf
mindliche Verhandlung gestellt. Da die Kammer sich in
der Lage sah, die Sache gemal dem Antrag der
Beschwerdefihrerin und ihrer Argumentation folgend zu
entscheiden, wurde die vorliegende Entscheidung auf der
Basis des schriftlichen Verfahrens, also ohne

Durchfiihrung einer miindlichen Verhandlung, getroffen.

Erfinderische Tadtigkeit

Nédchstliegender Stand der Technik

Bei der Wahl des nachstliegenden Standes der Technik
kommt es im allgemeinen darauf an, dass er zum gleichen
Zweck oder mit dem gleichen Ziel entwickelt wurde wie
die beanspruchte Erfindung und die wenigsten
strukturellen und funktionellen Anderungen erfordert
(siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA,

9. Auflage, Juli 2019, I.D.3.1). Die vorliegende
Erfindung betrifft Formulierungen zur Markierung von
Fahrbahnen (Anspruch 1 und Absatz [0001]).
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Aufgabe der vorliegenden Erfindung war gemal Absatz
[0011] des Streitpatents die Bereitstellung einer neuen
Formulierung zur Markierung von Fahrbahnoberfl&achen,
die ein Reaktionsharz enthalt, das gegeniiber dem Stand
der Technik schneller oder mindestens genauso schnell
aushartet und eine schnelle Uberrollbarkeit der
Markierung nach Auftragen auf der Fahrbahnoberflache
von unter 5 min ermdglicht. Dies soll in einem Bereich
zwischen 5 °C und 50 °C unabhidngig von der
Umgebungstemperatur moéglich sein. AuRerdem bestand
gemal Absatz [0014] des Streitpatents eine weitere
Aufgabe der vorliegenden Erfindung darin, ein
Reaktionsharz fliir schnell iUberrollbare
Fahrbahnmarkierungen zur Verfiigung zu stellen, das
gegenliber dem Stand der Technik beziglich
toxikologischen und &6kologischen Aspekten weniger

kritisch ist.

D1 betrifft ebenfalls Formulierungen zur Markierung von
Fahrbahnoberfldchen, die ein Reaktionsharz enthalten,
die wie von der Beschwerdefiihrerin betont, mit dem
gleichen Ziel entwickelt wurde, namlich Harze
bereitzustellen, mit denen eine schnelle Aushartung
erfolgt (Seite 1, Zeilen 36-37), die ein mdglichst
groBes Temperaturfenster fir den Anwendungsbereich
erlauben (Seite 1, Zeilen 37-38), d.h. von 5 bis 55 °C
(Seite 2, Zeilen 33-34) und die auf den Einsatz von
Acrylaten verzichten kénnen, deren Verwendung
b6kologisch bedenklich ist (Seite 1, Zeilen 31-36). In
dieser Hinsicht wurde in D1 gefunden, dass
Reaktionsharze auf Methacrylatbasis mit dem Einsatz wvon
Urethan (meth)acrylaten eine starke Verringerung des
Geruches zeigen, da leichtflichtige Bestandteile

eliminiert werden (Seite 2, Zeilen 18-24). Solche Harze
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werden im Anspruch 1 und in den Beispielen 1 bis 3 auf
den Seiten 6 bis 14 von D1 offenbart.

Ferner ist, wie von der Beschwerdefiihrerin angegeben,
festzustellen, dass die Beispiele der PCT Anmeldung mit
der Veroffentlichungsnummer WO 2008/022861, als
Vergleichsbeispiele im Streitpatent angegeben werden.
Da D1 ferner eine nationale Anmeldung ist, die auf
diese PCT-Anmeldung zurickgeht, gilt D1 somit als
realistischer Ausgangspunkt fir die vorliegende

Erfindung.

Hinsichtlich der strukturellen und funktionellen
Merkmale, ist des Weiteren in Ubereinstimmung mit der
Entscheidung der Einspruchsabteilung (Seite 12, Zeilen
12-14), wonach sich das beanspruchte Reaktionsharz von
dem in D2 beschriebenen nicht nur durch den Gehalt an
Vernetzer sondern ebenfalls durch die Verwendung eines
Urethanacrylats unterscheidet, festzustellen, dass die
Harzzusammensetzung gemal D1 der beanspruchten
Erfindung naher kommt als die Harzzusammensetzung aus

D2.

Demzufolge betrachtet die Kammer im Einklang mit der
Beschwerdefihrerin die Formulierungen zur Markierung
von Fahrbahnoberflachen gemaB Anspruch 1 von D1 als
nachstliegenden Stand der Technik und somit als
Ausgangspunkt flr die Analyse der erfinderischen

Tatigkeit.

Diese Methacrylatharze enthalten 0,1 bis 15 Gew.-%
Urethan (meth)acrylate, 30 bis 50 Gew.-%
Methylmethacrylate, 15 bis 40 Gew.-% (Meth)acrylpolymer
und/oder Copolymeren davon, 0 bis 10 Gew% Vernetzer, O

von 5 Gew.-% Beschleuniger und weitere Hilfs- und

Zusatzstoffe. Als Vernetzer werden gemal Anspruch 4 von
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D1 Allyl (meth)acrylat sowie Di- oder Tri (meth)acrylate
erwahnt. Die Kammer stimmt der Beschwerdefiithrerin zu,
dass sich die Reaktionsharze gemal dem vorliegenden
Anspruch 1 vom nadchstliegenden Stand der Technik
lediglich dadurch unterscheiden, dass sie eine hohere

Menge an Vernetzer, namlich 20 bis 30 Gew% enthalten.

und LOsung

Die Kammer teilt die Meinung der Beschwerdefihrerin,
dass die von der Beschwerdegegnerin vor der
Einspruchsabteilung herangezogenen Vergleichsversuche
aus dem Streitpatent und D3 nicht geeignet sind, um zu
belegen, dass das kennzeichnende Unterscheidungsmerkmal
zwischen beanspruchter Erfindung und nédchstliegendem
Stand der Technik ursachlich fur einen technischen
Vorteil oder Effekt sein kann, unabhédngig davon, ob es
sich um eine schnellere Aushadrtung oder ein weniger
temperaturabhangiges Ausharteverhalten der
Harzzusammensetzung handelt. Wie wvon der
Beschwerdefihrerin betont, wird bei den Experimenten im
Streitpatent oder in D3 nicht nur die Konzentration an
Vernetzer, sondern auch gleichzeitig andere Variablen
wie das Gewichtsverhaltnis zwischen den anderen

mitreagierenden Monomeren, variiert.

Darliber hinaus zeigen die von der Beschwerdefithrerin
eingereichten Vergleichsversuche aus der Tabelle 1 wvon
D5, dass eine Erhohung der Vernetzermenge nicht
zwangslaufig zu einer schnelleren Aushartung der
Harzzusammensetzung fihrt (Zusammensetzungen Al, A3 und
A5; siehe Schreiben der Beschwerdefihrerin wvom

23. Februar 2018, Seite 2). Bei diesen Versuchen wurde
die Konzentration an Vernetzer variiert und die gesamte
Menge an den anderen mitreagierenden Monomeren

dementsprechend angepasst, wobei darauf geachtet wurde,
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dass das Gewichtsverhaltnis zwischen den anderen

mitreagierenden Monomeren beibehalten wird.

Ausgehend von D1 als nadchstliegendem Stand der Technik
liegt dem beanspruchten Gegenstand somit lediglich die
objektive Aufgabe zugrunde, eine Alternative, d.h.

weitere Reaktionsharze zur Markierung von Fahrbahnen,

bereitzustellen.
Naheliegen
4. Es bleibt nun zu untersuchen, ob der Stand der Technik

dem Fachmann Anregungen bot, die genannte objektive
Aufgabe durch die Bereitstellung der anspruchsgemalen
Reaktionsharze zu lo6sen. In dieser Hinsicht bezog sich
die Beschwerdefihrerin auf Dokument D2, das ebenfalls
Formulierungen zur Markierung von Fahrbahnoberflachen

betrifft (Anspruch 6 und Beispiele 2 und 3).

4.1 In den Fahrbahnfarbenzusammensetzungen von Beispielen 2
und 3 von D2 (Spalte 5 und 6), die wie im Streitpatent
Monomere, Prapolymere und Beschleuniger enthalten
(Passage von Spalte 4, Zeile 61 bis Spalte 5, Zeilen
15), wird wie von der Beschwerdefihrerin bemerkt, bis
zu 40 Gew.-% Vernetzer verwendet. Dies zeigt
zweifellos, dass die Verwendung von hoheren Mengen an
Vernetzer als in D1 in Reaktionsharzen zur Markierung
von Fahrbahnen fiir den Fachmann nicht unitblich war. Da
die Auswahl einer Menge an Vernetzer von 20 bis 30 Gew$
nicht kausal fir einen technischen Effekt ist, ist
diese Menge weder zielgerichtet noch kritisch, sondern
als rein willklirlich zu betrachten. Diese willkirliche
Wahl einer zweckmaBigen Menge an Vernetzer stellt
jedoch lediglich eine Routinetédtigkeit dar, die im

Rahmen des handwerklichen Kdénnens des Fachmanns liegt,
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ohne dass es eines erfinderischen Zutuns seinerseits

bediurfte.

Es sei ferner darauf hingewiesen, dass die Antwort auf
die Frage, was ein Fachmann im Lichte des Stands der
Technik getan héatte, in hohem MaBe davon abhéangt,
welches technische Ergebnis er sich zum Ziel gesetzt
hatte (T 0939/92, ABl. EPA 1996, 309, Punkt 2.4.2 der
Entscheidungsgriinde). Im vorliegenden Fall besteht die
technische Aufgabe, die durch die beanspruchten
Reaktionsharze geldst wird, lediglich darin weitere
Reaktionsharze zur Markierung von Fahrbahnen,
bereitzustellen, unabhédngig davon, ob die im
Streitpatent erwdhnten Vorteile der Reaktionsharze
hinsichtlicht zum Beispiel einer Temperaturabhangigkeit
der Aushartegeschwindigkeit oder einer Aushédrtung
innerhalb von 5 Minuten erhalten sind oder nicht. Dies
bedeutet, dass jede MaBnahme, die aus dem Stand der
Technik fir die Bereitstellung von Reaktionsharzen zur
Markierung von Fahrbahnen vom Fachmann als adaquat
betrachtet wird, als gleichwertig und naheliegend

anzusehen ist.

Die Kammer kommt daher aus den oben angefiithrten Grinden
zu der Schlussfolgerung, dass das Reaktionsharz geméal
dem geltenden Anspruch 1 eine naheliegende L&sung der
patentgemaBen Aufgabe darstellt und nicht auf einer

erfinderischen Tatigkeit beruht.

Der der angefochtenen Entscheidung unterliegende
Hilfsantrag 1 ist folglich wegen mangelnder
erfinderischer Tatigkeit gema@l Artikel 52 (1) und 56
EPU nicht gewdhrbar. Dem Antrag der Beschwerdefihrerin,
die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das
europdische Patent zu widerrufen, ist daher

stattzugeben.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das Patent wird widerrufen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:
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B. ter Heijden D. Semino

Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



