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Sachverhalt und Antrãge 

Die Beschwerde richtet sich gegen die am 26. April 1988 

verkündete und am 6. Juni 1988 schriftlich begründete 

EntscheidUng der Einspruchsabteilung der Europäischen 

Patentamts, mit der das am 7. März 1984 aufgrund von 

10 Patentansprüchen erteilte europâische Patent 0 047 508 

auf funf Einsprüche hin widerrufen worden ist. Das Patent 

geht zurück auf die am 4. September 1981 unter 

Beanspruchung der Prioritât einer Voranmeldung in der 

Bundesrepublik Deutschland vom 6. September 1980 

eingereichte europäische Patentanmeldung 81 106 954.1. 

II. 	Der angefochtenen Entscheidung lagen der am 19. März 1987 

eingereichte geanderte Pateritanspruch 1 und die am 

19. November 1985 eingereichten Patentansprüche 2 bis 8 

sowie ein hilfsweise weiter eingeschrãnkter Hauptanspruch 

zugrunde. 

In der Entscheidung wurden sechs Druckschriften genannt, 

von denen folgende im Beschwerdeverfahren eine Rolle 

spielten 

DE-A-1 644 711 

FR-A-2 243 983 

GB-A-779 247 	- 

FR-A-i 521 866 

Die angefochtene Entscheidung führt aus, daB der Gegen-

stand des geltenden Patentanspruchs 1 zwar neu sei,jedoch 

nicht auf erfinderischer Tãtigkeit beruhe. Nächster Stand 

der Technik sei Druckschrift (2), gegenüber der gemãB 

Streitpatent die Aufgabe bestanden habe, neue hitzehärt-

bare Beschichtungsmittel mit verbesserter mechanischer 

Verforinbarkeit und Abriebfestigkeit vorzuschlagen. Aus 

Druckschrift (1) sei bereits die Anregung zu entnehmen 
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gewesen, diese Aufgabe durch Zusatz von Polyamiden zu 
lósen. Die Auswahl der Polyamide 10 bis 13 beruhe nicht 
auf erfinderischer Tãtigkeit, da Polyainid 11 in Druck-
schrift (1) bereits genannt worden sei. Die übrigen zur 
Kennzeichnung der gemä8 Streitpatent zu verwendenden 
Polyamide im Hauptanspruch angegebenen Parameter, ins- 
besondere die TeilchengróSe, entsprãchen denjenigeri 
handelsüblicher Produkte. Letztere sei überdies ohne 
Bedeutung für die Eigenschaften der erzeugten 
Beschichtung, da das Polyamid wãhrend der Hitzehàrtung der 
Beschichtung sintere bzw. schmelze und mit den übrigen 
Komponenten reagiere. DeingeinâB werde auch in den von 
mehreren Parteien eingereichten Versuchsberichten kein 
signifikanter Unterschied zwischen Beschichtungen mit 
einem Gehalt an Polyamid unterschiedlicher Tei1chengr6en 
gefunden. Auch die hilfsweise Einschränkung der Polyainid-
menge auf 10 bis 40% des Beschichtungsmittels sei nicht 
erfinderisch, da ein Polyainidanteil von 20% bereits in 
Druckschrift (1) beschrieben werde. 

III. 	Für die am 9. Juli 1988 eingegangene Beschwerde wurde am 
13. Juli 1988 die vorgeschriebene Gebühr entrichtet. Am 
13. Oktober 1988 wurde eine Beschwerdebegründung 
eingereicht. Am 21. Mai 1991 hat die Beschwerdeführerin 
(Patentinhaberin) zwei neue Sàtze von Patentansprüchen 
(Hauptantrag und erster Hilfsantrag) vorgelegt. Anspruch 1 
gemáB Hauptantrag hat folgenden Wortlaut: 

"Hitzehãrtbares Beschichtungsmittel, bestehend aus einer 
Lôsung eines hydroxylfunktionellen Bindemittels und eines 
geblockten Polyisocyanates in einem diese beiden Bestand-
teile lôseriden organischen Lósungsmittel und gegebenen-
falls üblichen Piginenten, Pigmentfarbstoffen, Füllstoffen 
und anderen Zusatzstoffen, dadurch gekennzeichnet, daB es 
ein suspendiertes, in dem Ldsungsmittel im wesentlichen 
nicht geldstes, feinteiliges Polyamid mit 10 bis 13 C- 
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Atornen je Carbonainidgruppe, einer Korngr66e von maximal 
60 pm und einer SchiIttdichte von 0,20 bis 0,60 in einer 
Menge von 5 bis 40 Gew. -% von hydroxylfunktionellem 
Bindemittel und geblocktem Polyisocyanat zusarnmen 
enthält." 

Dieser Anspruch unterscheidet sich von dem der 
angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden mi 
wesentlichen durch die Beschrànkung der Polyamid-

Teilchengr6l3e auf maximal 60 pm. 

Am 13. Juni 1991 hat eine mündliche Verhandlung statt-
gefunden, in deren Verlauf die Beschwerdeführerin die 
Ansprüche hilfsweise weiter eingeschrãnkt hat. 

Die Beschwerdeführerin berief sich in ihrem schriftlichen 
und mündlichen Vorbringen insbesondere auf folgende 

Beweismittel: 

- 	Versuchsbericht voin 17. Februar 1983, eingereicht im 

Erteilungsverfahren am 22. Februar 1983 

- 	Versuchsbericht, eingereicht im Einspruchsverfahren 

am 19. März 1987 

- - Anlage W 1 zur Beschwerdebegründung (vier Farbphotos 

• 	biegeverformter beschichteter Bleche) 

- 	•Anlage W 3 ztir Beschwerdebegründung (Prüfbericht des 

Instituts für Lackprüfung) 

- 	Anlage W 4 zur Beschwerdebegründung (Ubersicht über 
Polyamid-Feinpulver als Lackadditiv der Firma 

Deutsche Atochem-Werke 
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- 	Druckschrift (7) "Flexamide in Coil Coating", ECCA 
meeting Bruxelles, 26/27 November 1984 

- 	eine Tafel mit beschichteten Blechstreifen, bei denen 
teilweise aus der Beschichtung das Polyurethan 
herausgelôst war, vorgelegt in der mündlichen 
Verhandlung 

und trug vor, bei der Beschichtung von Blechen stehe un 
Gegensatz zur Beschichtung von Fu8b6den nicht die Abrieb-

festigkeit, sonderri die mechanische Verformbarkeit im 
Vordergrund, da bei schlechter Verforinbarkeit Mikrorisse 
bei der Weiterverarbeitung des beschichteten Blechs 
auftràten, die zu Korrosion führten. Die gemãB Streit-
patent angestrebte und durch den im Erteilungsverfahren 
eingereichten Versuchsbericht glaubhaft gemachte 
Verbesserung der Verformbarkeit werde durch die anspruchs-
gemàBe Koinbination zahireicher Parameter erreicht, für die 
die fachfremde Druckschrift (1) keine Anregung geboten 

habe. So betreffe letztere Druckschrift nicht hitzehárt-
bare, sondern kalthãrtende Beschichtungsmittel. In diesen 
erhöhe der Polyamidanteil zwar die Abriebfestigkeit, 
jedoch gehe dies zu Lasten der - bei der Beschichtung von 
z. B. Turnhallenböden bedeutungslosen - Verformbarkeit, 
wie aus dent Dokument W 3 hervorgehe. Noch weniger habe 
diese Druckschrift dazu anregen kónnen, die KorngróBe der 
Polyamid-Teilchen auf maximal 60 pm zu verinindern. Diese 
TeilchengrôBe sei auch nicht das zwangslãufige Resultat 
der Verwendung des gãngigsten Handelsprodukts. Druck-

schrift (1) lehre auch nicht die Mengenverhältnisse gemãl3 
Streitpatent. Es sei wesentlich, das Polyamid in Teilchen-
form und riicht etwa, wie z. B. aus Druckschrift (4) oder 
(5) bekannt, in Lâsung zuzusetzen, da mit ].etzterer 
MaBnahme der gewünschte Erfoig nicht eintrete, wie sich 

aus den am 19. Nárz 1987 eingereichten Versuchsergebnissen 
entnehxnen lasse. Unter gutachtlicher Bezugnahine auf die 

03446  . . . 1... 

--  -  - 



nachveröffentlichte Druckschrift (7) wurde ferner 
ausgeführt, bei der Hitzehãrtung des BeschichtungSlnittelS 
gemäB Streitpatent unter den darin spezifizierten "coil-
coating"-Bedingungen werde im Gegensatz zu den bekannten 
Beschichtungsmitteln eine sogenannte interpenetrating 
network(IPN)- Struktur ausgebildet, wie sie auf den in der 
xnündlichen Verhandlung vorgelegten Blechtafeln zu erkennen 
sei. 

IV. 	Die Beschwerdegegnerin Imperial Chemical Industries PLC 

(kurz ItICID)  berief sich imn Beschwerdeverfahren auf 

Statutory Declarations von 

- 	Lara Jane Blair, eingegangen am 23. April 1989 

- 	Richard Whitehouse, eingegangen am 23. April 1989 

- 	Roy Roderick Rose, eingegangen am 27. Februar 1991 

und 

- 	Roy Hugh Buckley, eingegangen am 27. Februar 1991, 
sowie auf die der Druckschrift (2) entsprechende 

Druckschrift 

(2a) GB-A- 1 487 563. 

Sie bestritt unter Hinweis auf die in der Declaration 
Blair enthaltenen Versuchsergebnisse (Exhibit I.JB 8), daB 
die Beschichtungsmittel gemàB Streitpatent eine gegenüber 
denjenigen gemä8 Druckschrift (2) bzw. (2a) verbesserte 
Verformbarkeit aufweisen. Aus den Declarations Rose und 

Buckley sei darüberhinaus zu entnehmnen, daB nicht zwangs-

lãufig beim Einbrennen eines Beschichtungsmnittels gemnäB 
Streitpatent unter coil-coating- Bedingungen die 
zugesetzten Polyainid-Teilchen zu einemn IPN verschmelzen. 

Der Prüfbericht des Instituts für Lackprüfung enthalte 
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keine Angaben über die Einbrennzeit; daher kônne die 
Einbrennzeit Von 60 Sekunden, wie sie in den Versuchs-
berichten der vorgenannten Declarations verwendet worden 
sei, nicht für die unterschiedlichen Ergebnisse verant- 
wortlich gemacht werden, zumal auch das Streitpatent 
selbst nicht lehre, den Einbrennvorgang so zu steuern, daB 
eine IPN-Struktur gebildet vird. Auch die zur 
Demonstration der IPN-Struktur von der Beschwerdeführerin 
in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Muster kônnten 
deren Vorhandensein allenfalls bei relativ hohen Polyamid- 
Anteilen glaubhaft machen. Bei den Proben mit einem 
Polyamidgehalt von 5 und 10 % sei von einer IPN-Struktur 
nichts zu erkennen. Der Prüfbericht des Instituts für 
Lackprufung lasse darüberhinaus keinen aussagekräftigen 
Vergleich mit dem nãchsten Stande der Technik zu, veil die 
Vergleichsproben (ohne Polyamid bzw. mit grobkörnigerem 
Polyamid) ohne Katalysator gehãrtet worden seien. Alle 
übrigen im Verfahren befindlichen Versuchsergebnisse 
zeigten zumindest bei einer PolyaxnidkorngräBe von 60 pm 
keine signifikante Verbesserung der Verforinbarkeit. 
Insbesondere seien die als Anlage Wi eingereichten 
Mikrophotographien der Beschwerdeführerin unbrauchbar, da 
sie teilweise unscharf und überdies offenbar nach Biegen 
urn unterschiedliche Radien erhalten worden seien. Das 
Ausbieiben einer Verbesserung der Verforrnbarkeit sei 
ferner im Einklang mit der aus Druckschrift (2a) entnehm-
baren Lehre, daB für die Flexibilitát von Polyurethan-
Beschichtungsmitteln in erster Linie die Polyol-Komponente 
des Polyurethans verantwortlich sei. Der Polyamidanteil 
verbessere in angesichts der Lehre der Druckschrift (1) 
vorhersehbarer Weise lediglich die Abriebfestigkeit. Trotz 
der unterschiedlichen Bezugsbasis für den Polyamidgehalt 
gexnäB Streitpatent und geinàB Druckschrift (1) sei es 
inôglich, die Angaben ineinander umzurechnen mit dein 
Ergebnis, daB sich die angegebenen Bereiche überlappen. 
Die Lehre des Streitpatents ergebe sich daher ohne 
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erfinderische Tätigkeit aus dem genannten Stande der 
Technik. 

Nach Auffassung der Beschwerdegegnerin Becker 
Industriefãrg AB (kurz "BECKER") sind die im Erteilungs-
verfahren vorgelegten Versuchsergebnisse zuin Glaubhaft- 
machen einer Verbesserung gegenuber dem durch Druck-
schrift (2) gebildeten Stande der Technik unbrauchbar,.. da 
sie mit Beschichtungsmitteln durchgeführt wurden, deren 
Zusaminensetzung nicht der nuninehr beanspruchten entsprach, 
weil Polyamid-Teilchen einer Gr68e von mehr als 60 pIn 
xnitverwendet wurden. Ferner sei es unerheblich, ob mit dem 

Beschichtungsinittel gelnãl3 Streitpatent eine bessere 
Verformbarkeit erreicht wird. Bei der nach Angabe der 
Beschwerdeführerin selbst wichtigsten Anwendung, der 
Beschichtung von Blechen für Rolladenpanzer, stehe nãmlich 
die Abriebfestigkeit un Vordergrund. Da ein Fachmann in 
Kenntnis von Druckschrift (1) einen Polyamidzusatz in 
Betracht gezogen hätte, wenn er die Abriebfestigkeit eines 
Beschichtungsmittels erhähen woilte, seien zwangsläufig 
gleichzeitig erzielte sonstige Verbesserungen nicht als 
Anzeichen für das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit zu 
werten. Die Korngr68e von maximal 60 pIn ergebe sich aus 
dein Anwendungsgebiet hitzehärtbarer Beschichtungen, da bei 
dem im Streitpatent im Vordergrund stehenden "coil-
coating"-Verfahren Schichtdicken in dieser GröBenordnung 

erhaltèn werden, sodaB die Verwendung von gröberen - 

Polyamidteilchen von vornherein nicht in Betracht kaxa. 
SchlieBlich wurde 'erstmals in der mündlichen Verhandlung 
vorgetragen, es sei aufgrund des aligemeinen Fachwissens 
nicht glaubhaft, daB der geltend gemachte Effekt mit alien 
vom Streitpatent umfaBten Beschichtungsxnitteln unter alien 
gexnàB Streitpatent einzuhaltenden Einbrennbedingungen 

reproduziert werden känne, z. B. weil zu den verwendbaren 

Polyamiden auch soiche gehören, die unter den Einbrenn-
bedingungen nicht schmelzbar seien. Die Notwendigkeit der 
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Bildung einer IPN-Struktur sei aber nicht Bestandteil der 
Of fenbarung des Streitpatents, so daB der Fachinann keirie 
Lehre erhalten habe, wie er derartige Fehlschlàge 
verineiden känne. Auch uinfasse die Aufzählung der Polyol- 
Komponeriten des Polyurethans im Streitpatent of fen-
sichtlich unbrauchbare Stoffe, wie z. B. Ethylenglykol, 
urid sogar Verbindungen wie Amine und CH-acide Stoffe, die 
man nicht mit den gewöhnhich verwendeten Polyesterpolyolen 
gemä8 Druckschrift (2) vergleichen könne. 

Die Beschwerdegegnerin Deutsche ATOCHEM Werke GmbH (kurz 
"ATOCHEM") berief sich un Beschwerdeverfahren zuletzt im 
wesentlichen auf folgende Dokumente: 

- 	Druckschrift (8) "Kunststofflexikori" (Hanser- 
verlag, 1981), S. 366 - 369 

Druckschrift (9), Prospekt aus dern Jahr 1980 über die 
von der Firma Plate Bonn GmbH, der Rechtsvorgângerin 
der Firma ATOCHEM, angebotenen Polyamid-Feinpulver, 
eingereicht als Anlage 5 (weiter erlãutert durch die 
Anlagen 6 und 7) am 28. Juni 1989, 

- 	Druckschrift (10), "Utilisation des polyamides en 
coil-coating" (Ubersicht über Versuchsergebnisse der 
Firma Astral, uridatiert), eingereicht am 

10. Juni 1991. 

Sie bestritt, daB kalthàrtende und hitzehàrtbare 
Beschichtungsmittel auf Polyurethanbasis unterschiedl ichen 
Fachgebieten zuzurechnen seien. Es handle sich lediglich 
urn eine wohlbekannte Modifikation ein und desselben 
Beschichtungstnittels zur Anpassung an die thermische 

Belastbarkeit des zu beschichtenden Substrats. Dabei inüsse 
in Kauf genominen werden, daB bei kalthãrtenden Systenien 
die reagierenden Koinponenten erst uninittelbar vor der 
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Anwendung gemischt werden können und daB schlechtere 
mechanische Eigenschaften resultieren. Der Fachlnanfl werde 
daher immer dann, wenn es das Substrat zulieBe, zu 
hitzehärtbaren Systemen greifen. DeingeinäB sei auch die 
Lehre der Druckschrift (1) keineswegs auf kalthãrtende 
Systeine beschrãnkt. Der Fachinann werde vielniehr direkt 
darauf hingewiesen, die Lehre dieser Druckschrift je nach 
den Anwendungsbedingungen zu xnodifizieren. Nichts ande±es 

werde jedoch geinäB Streitpatent getan. Es sei auch aus 
Druckschrift (5) bereits bekannt, Polyamide zu hitzehärt-

baren Polyurethan-Beschichtungslnittelfl, näml ich Draht-
lacken, zuzusetzen. Hierbei seien Schichtdicken von 
wenigen Mikrometern erforderlich. Das Polyainid sei deshaib 
in geläster Forni.zugesetzt worden. Da Polyainide nur in 
speziellen Lösungsmitteln géringer Urnweltverträglichkeit 

läslich seien, habe es sich angeboten, zu festein, fein-
teiligem Polyainid zu greifen, wenn eine grOBere Schicht-
dicke in Kauf genomxnen werden konnte. Die Lehre des 
Streitpatents ergebe sich soinit in naheliegender Weise als 
Mitteiweg zwischen den aus den Druckschriften (2) und (5) 

bekannten Grenzfällen. Die "Auswahl" eines bezüglich 
Schxnelzverhalten und KorngröBe für den ins Auge gefaBten 
Einsatzzweck (coil-coating) optiinalen Polyainidpulvers sei 

keine erfinderische Tätigkeit, zuinal in Druckschrift (9) 
die Vorteile soicher Beschichtungen bereits vor dem 
Prioritãtsdatum des Streitpatents dargesteilt worden 
seien. Die verwendeten Polyamidmengen (bezogen auf die 
fertige Beschichtung) lãgen un üblichen Bereich, wie sich 

aus Druckschrift (1) ergebe. Druckschrift (7) könne nicht 
zurn Glaubhaftinachen eines besonderen Effekts herangezogen 

werden, da sie Beschichtungsmittel vôllig anderer 
Zusammensetzung betrãfe. Von demselben Autor sei etwa zur 
gleichen Zeit das Dokuinent (10) verfaBt worden, aus dem 
hervorgehe, daB ein Polyainid-Zusatz zu einetn Polyurethan-

Beschichtungsmittel dessen Verformbarkeit nicht 
verbessert. SchlieBlich seien die mit dem Beschwerde- 
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schriftsatz eingereichten Photographien (Dokuinent W 1) als 
Nachweis für den erzielten technjschen Effekt unbrauchbar, 
da keine vollstándigen Angaben uber Herstellungsart und 
Zusaxnmensetzurig der dargesteliten Uberzüge gemacht worden 
seien. Soiche Angaben habe die Beschwerdeführerin auch gar 
nicht machen kônnen, da diese Photographien nicht von ihr 
selbst, sondern von der franzósischen Muttergesellschaft 
der Beschwerdegegnerin ATOCHEM, der Firma ATOCHIMIE, 
stainmten. Nachdem die von der Beschwerdegegnerin Id 
vorgelegten Versuchsergebnisse gezeigt hãtten, daB gemãB 
Streitpatent nur die Abriebfestigkeit verbessert verde, 
könne auch nur in dieser Verbesserung die tatsãchlich 
gelôste technische Aufgabe gesehen werden. Deren Lãsung 
sei jedoch, vie von der Beschwerdegegnerin ICI ausgeführt, 
naheliegend. 

Die Beschwerdegegnerin Hüls AG hat sich den Ausfuhrungen 
der übrigen Beschwerdegegnerinnen angeschlossen. 

V. 	Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der 
angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des 
angegriffenen Patents auf der Grundlage der Anprüche gemàl3 
Haupt- oder erstem Hilfsantrag, jeweils eingegangen am 
21. Mai 1991, weiter hilfsweise aufgrund der in der 
mündlichen Verhandlung überreichten Ansprüche gemãfi 
Hilfsantrag 2 und 3. Für den Fall, daB die Kanuner das 
Eintreten des geltendgemachten Effekts der verbesserten 
mechanischen Verformbarkeit nicht für glaubhaft halt, 
beantragte sie welter hilfsweise, einen neutralen Sach- 
verständigen mit der Anfertigung eines Gutachtens zu 
beau ftragen. 

Die Beschwerdegegnerinnen beantragten übereinstimmend die 
Zurückweisung der Beschwerde. Die Beschwerdegegnerin 
BECKER beantragte auBerdem hilfsweise, das Verfahren 
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schriftlich fortzusetzen, falls die Bildung einer 1PM-
Struktur für die Entscheidung wesentlich sei. 

Am Ende der inündlichen Verhandlung wurde die Entscheidung 
der Kammer verkündet, dem Hauptantrag der Beschwerde-

führerin stattzugeben. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde 1st zulãssig. 

Hauptantrag 

2.1 	Die Anderungen im geltenden Hauptanspruch finden ihre 
Stütze in den ursprünglichen und erteilten Ansprüchen 2, 
3, 5 und 8. Die Erfordernisse des Art. 123 EPU sind daher 
erfüllt. 

2.2 	Die Kammer hat sich davon überzeugt, daJ3 die 	 - 

Beschichtungsmittel geniäB Streitpatent neusind. Da dies 

mi Beschwerdeverfahren nicht bestritten worden 1st, 

erübrigen sich riãhere Ausführungen hierzu. 

2.3 	Erfinderische Tätigkeit 

2.3.1 Die Kaxnmer geht - in Ubereinstiinmung mit alien Verfahrens- 
beteiligten - von den Druckschriften (2) bzw. (2a) ais 

nächstem Stande der Technik aus. Diese Druckschriften 
betreffen schnellhärtende Beschichtungsmittel auf Basis 

blockierter Polyisocyanate. In Druckschrift (2) wird 
einleitend ausgeführt, daB Lacke auf Polyurethanbasis sich 

gegenüber anderen Beschichtungsmittein durch besondere 
Cheinikaiienfestigkeit, Elastizität und Abriebfestigkeit 
auszeichnen. Es wird als nachteiiig angesehen, daB soiche 
Lacke entweder als Zweikornponenteniacke bereitgestelit 

A. 
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oder - un Falle einer Prãpolynierisatjon - vor dem 
Verarbeiten sorgfältig vor Feuchtigkeit geschützt werden 
müssen. Bei der Verwendung blockierter Polyisocyariate 
erhalte man zwar lagerstabile Einkoinponentensysteme; diese 
rieigten aber beim Einbrennen zum Vergilben, wenn andere 
Blockierungsmittel als Caprolactam zuin Einsatz kãmen. Nit 
Caprolactam blockierte Polyisocyanate seien jedoch in den 
üblichen Lacklôsungsmitteln nicht läslich, insbesondere im 
Falle der anwendungstechnisch bevorzugten 
cycloaliphatischen Polyisocyanate (S. 1, Z. 1 bis S. 2, 
Z. 10). Zur Beseitigung des letzteren Nachteils wird im 
wesentlichen vorgeschlagen, als blockiertes Polyisocyanat 
mit Caprolactam verkapptes 3-isocyanatomethyl-3, 5,5-
trimethylcyclohexylisocyanat (Isophorondiisocyanat) 
einzusetzen (Patentanspruch 1). Ôie erhaltenen Lacke 
sollen sich besonders für das "coil-coating"-Verfahreri 

eignen und u. a. eine gute Flexibilitãt aufweisen.(S. 2, 
Z. 33 - 38). Letztere wird gemâB S. 3, Z. 7 bis 10 durch 
die Wahi bestiminter Polyolkomponenten bestimrnt. In den 
Beispielen 1 und 2 wird für die Flexibilitãt im T-bend- 
Test der Wert 1 bzw. 0 gemessen. Nach unbestrittener 
Aussage der Beschwerdegegnerin Hüls AG, auf die diese 
Druckschrift zurückgeht, wurde dieser Test nach der auch 
von der Beschwerdeführerin angewendeten ECCA-Methode 
durchgeführt. 

2.3.2 un Streitpatent wird demgegenüber ausgefuhrt, die 

mechanische Verforinbarkeit und Abriebfestigkeit der aus 
Druckschrift (2) bekannten Beschichtungen sei 
unbefriedigend, wenn die beschichteten Metalibleche ixn 
AnschluB an die Beschichtung mechanisch verformt werden 
inüBten (Spalte 1, Z. 9 bis 19). Die dent Streitpatent 

zugrundeliegende technische Aufgabe kann daher, ins-

besondere auch mi Hinblick auf den itn Erteilungsverfahren 

vorgelegten Versuchsbericht, darin gesehen werden, em 
hitzehärtbares Beschichtungsmittel vorzuschlagen, mit dent, 

03446 	 . . . 1... 

-- 	- 	- 	- 	- 



insbesondere un Bandlackierverfahren (coil-coating) (siehe 
Streitpatent, Spalte 2, Z. 12 und 13 sowie Spalte 4, Z. 44 

- 46), vorrangig hinsichtlich der mechanischen Verform-
barkeit verbesserte Beschichtungen erhalten werden kännen. 
Daneben sollen noch die Abriebfestigkeit sowie die 
Korrosions- und Cheniikalienbeständigkeit - letztere als 
Folge der Verbesserung der Verformbarkeit - verbessert 

werden (Streitpatent, Spalte 1, Z. 48 - 55). Seitens der 

Beschwerdegegnerinnen wurde demgegenüber, gestutzt auf 
Versuchsergebnisse, geltend gemacht, daB zwar eine 
Verbesserung der Abriebfestigkeit glaubhaft sei, nicht 
jedoch eine Verbesserung der Verformbarkeit. Die zu 
lôsende Aufgabe habe daher nur in einer Verbesserung der 

Abriebfestigkeit bestanden. 

2.3.3 Bevor die Frage nach der erfinderischen Tâtigkeit weiter 
untersucht werden kann, ist daher darüber zu entscheiden, 

ob es unter Berücksichtigung aller der Kammer bekannt-
gewordenen Umstände glaubhaft ist, daB die oben definierte 
Aufgabe tatsãchlich gelóst wird. 

Das Streitpatent selbst enthãlt hierzu keinerlei Angaben. 
un Erteilungsverfahren sind jedoch die Ergebnisse von 
Vergleichsversuchen vorgelegt worden, in denen 

Beschichtungsmittel mit einexn Gehalt an 18 bzw. 

37,5 Gew.-% Polyamid 12 und einem Gewichtsverhältnis von 

Polylsocyanat + hydroxylfunktionelles Bindemittel zu 

Polyainid 12 von 5': 3 bzw. 1 : 5 (Beispiele 1 und 2) mit 

einem Beschichtungsmnittel derselben Zusammensetzung, 
jedoch óhne Polyamid, d. h. einer Zusammnensetzung gemäB 

Druckschrift (2), verglichen wurden (Beispiel 6). Im für 

die Verformbarkeit mnaBgeblichen Abkantungstest (T-bend 
Test) wurde für die polyamnidhaltigen Mittel ein Wert von 

1; für das polyamidfreie Mittel ein soicher von 2 
gefunden. Das verwendete Polyaxnidpulver bestand nach den 

Angaben der Beschwerdeführerin in der Einspruchserwiderung 

- 
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vom 19. November 1985 zu 90 % aus Teilchen mit einer 
KorngröBe von < 32 pin, zu 99,5 % aus Teilchen mit einer 
KorngrôBe von < 63 pm, und zu 100 % aus Teilchen mit einer 
KorngrôBe von < 100 pm. Die Beschichtungen wurden wãhrend 
40 Sekunden bei 230 bis 240 1 C, d. h. unter den urn Streit-
patent, Spalte 4, Z. 24 bis 31 genannten Bedingungen, 
eingebrannt. 

In der inündlichen Verhandlung waren sich die Parteien 
darüber einig, daB im Prinzip für eine in der Praxis 
brauchbare Beschichtung der T-bend Test den Wert 0 bis 
hôchstens 0,5 ergeben inüsse. Es bestand aber ebenso 
Ubereinstinunung darüber, daB dieser Test nur urn direkten 
Vergleich aussagekràftig ist, da sein Ergebnis von einer 
Vielzahl von weiteren Parametern abhãngt, z. B. dem 
verwendeten Substrat und der verwendeten Grtthdierung. 
Hieraus schlieSt die Kaminer, daB zahlenmãBige Ergebnisse, 
die nicht un direkten Vergleich gewonnen worden sind, 
nicht miteiriander vergleichbar sind. Angesichts dieses 
Umstands stehen die Versuchsergebnisse aus dem Erteilungs-
verfahreri nicht un Widerspruch zu den Angaben in den 
Beispielen 1 und 2 der Druckschrift (2), in denen T-bend 
Testergebnisse von 1 und 0 angegeben werden. Die 
Versuchsergebnisse aus dem Erteilungsverfahren verlieren 
auch nicht deshaib ihren Aussagewert, wie einige 
Beschwerdegegnerinnen ineinen, weil das verwendete 

Polyamidpulver geringe Anteile von grâbren als vom 

geltenden Patentanspruch 1 vorgeschrieberieri Teilchen 
enthãlt (siehe die am 19. November 1985 eingegangene 
Einspruchserwiderung, S. 2). Keine der Beschwerde-
gegnerinnen hat nãmlich behauptet oder gar glaubhaft 
gemacht, daB mit grôberen Teilchen ein besseres Ergebnis 
erhalten würde als mit feineren. Foiglich kônnte durch die 
Anwesenheit der graberen Teilchen das Versuchsergebnis 
allenfalls zurn Nachteil der Beschwerdeführerin verfälscht 
worden sein. Wie bereits erwàhnt, kommt es hier nicht in 
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erster Linie darauf an, ob die gefundenen Zahienwerte 
absolut besser sind als die in Druckschrift 2 genannten; 
von Bedeutung ist lediglich, ob sie un direkten Vergleich 
eine relative Verbesserung glaubhaft machen. Es ist 
auBerdexn von den Beschwerdegegneririnen nicht bestritten 
worden, daB mit Beschichtungsmitteln gemäB Streitpatent im 
T-bend Test Werte von 0 erreicht werden können (siehe 
z. B. den Prüfbericht des Instituts für Lackprüfung). 

Alle anderen der Kainmer zugänglichen Ergebnisse von 

Vergleichsversuchen, insbesondere die un Beschwerde-
verfahren von der Beschwerdeführerin und den Beschwerde-
gegnerinnen ICI und ATOCHEM vorgelegten, sind entweder auf 

nicht überprüfbare Weise zustandegekominen, wie die als 
Dokuinent W 1 vorgelegten Photographien, die nidht von der 
Beschwerdeführerin selbst angefertigt worden sirid, wie in 
der mündlichen Verhandlung eingeräumt wurde, und wie 
Dokument (10), das keinerlei Angaben Uber Mengen-
verhãltnisse und Einbrennbedingungen enthält, oder sie 

beruhen auf Versuchsanordnungen, die nicht der Lehre des 
Dokuments (2) bzw. des Streitpatents entsprechen, wie der 

Prüfbericht des Instituts für Lackprüfung, gemaB dem im 
Vergleichsversuch 4 der Lack nicht in Anwesenheit eines 
Katalysators eingebrannt wurde und somit nicht Druck-
schrift (2) entspricht, oder wie die in den Declarations 
Blair (Exhibit LYB 8) bzw.. Whitehouse und Rose bzw. 

Buckley enthaltenen Ergebnisse, •die an bei 254 °C 

60 Sekunden, statt, wie votn Streitpatent vorgeschrieben, 

maximal 50 Sekunden lang eingebrannten :proben  erhalten 

wurden (siehe Exhibit LJB 8, S. 5, vorletzter Abatz und 
Declaration Rose, S. 10, letzter Absatz) und erinöglichen 

somit keinen aussagekrãftigen Vergleich mit dem Stand der 
Technik. Der Unterschied in den Einbrennbedingungen 

zwischen dem Streitpatent und den Versuchen der 
Beschwerdegegnerin ICI mag zwar auf den ersten Blick 
gering erscheinen. Die Kammer halt es aber nach dein 
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unwiderlegten Vortrag der Beschwerdeführerin in der 
mündlichen Verhandlung, woriach es beim Bandbeschichtungs-
verfahren vorrangig auf die im Streitpatent (Spalte 4, 

Z. 23 bis 27) of fenbarten "schockartigen" Eiribrenn-
bedingungen ankonunt, für glaubhaft, daB der durch die 
Einbrenndauer vorgegebene rasche Temperaturanstieg für die 
Erzielung des geltend gemachten Effekts wesentlich ist. 

Das Vorbringen der Beschwerdegegnerinnen war somit nicht 
geeignet, die Kammer davon zu überzeugen, daB die von der 
Beschwerdeführerin schon im Erteilungsverfahren 
hinreichend glaubhaft gemachte und gemãB Streitpatent 
vorrangig angestrebte Verbesserung der Verforinbarkeit 
nicht eintritt. 

Auch der von der Beschwerdegegnerinnen BECKER und ICI in 
der mündlichen Verhandlung erstinals erhobene Einwand, das 
Eintreten dieses Effekts sei jedenfalls nicht hinsichtlich 
aller vom geltenden Anspruch 1 umfafiten Beschichtungs-
inittel glaubhaft, kann nicht durchgreifen, da er nicht 
ausreichend substantiiert und zudem verspàtet vorgebracht 
worden ist. Es trif ft zwar zu, daB dem Streitpatent nicht 
entnommen werden kann, daB die Polyamidteilchen zusammen-
sintern und deshaib einen Erweichungspunkt unterhaib der 
Einbrennteinperatur haben iuüssen. - Die Beschwerdeführerin 
hat jedoch unwidersprochen vorgetragen, daB praktisch alle 
in Betracht kommenden Polyamidpulver mit 10 bis 13 C-
Atomen pro Carboriamidgruppe diese Voraussetzung erfüllen. 
Dies. ist auch im Einklang mit den Angaben in Druckschrift 
(8), in der auf S. 368 für Polyamid 12 ein Schmelzpunkt 
von 178 •C und für Polyamid 1313 ein soicher von 174 •C 

genannt wird. 

Es trifft weiterhin zu, daB das Streitpatent in dein die 
Spalten 2 und 3 überbrückenden Absatz auch Verbindungs- 
kiassen wie Amine und sonstige Verbindungen mit aktivem 
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Wasserstoff, der auch an Kohienstoff gebunden sein kann, 
als hydroxylfunktionelle Bindeinittel nennt. Nach 
Auffassung der Kammer, der in der mündlichen Verhandlung 
von keiner Partei widersprochen worden 1st, uinfa8t der im 
geltenden Patentanspruch 1 verwendete Ausdruck "hydroxyl-
funktionelles Bindeinittel" für den Fachmann eindeutig nur 
soiche Bindeinittel, die Hydroxylgruppen enthalten. Diese 
Angaben in der Beschreibung sind also zur Festlegung des 
Anspruchsuinfangs nicht relevant. Die Kainmer halt es jedoch 
für angebracht, wenn un Zuge der erforderlichen Anpassung 
der Beschreibung die vorstehend genannten, das Schutz-
begehren nicht erlãuternden Angaben aus der Patentschrift 

entfernt werden. 

Auch die Beschwerdegegnerin ICI hat nicht glaubhaft machen 
können,. daI3 bei den von der Beschwerdeführerin in der 
mündlichen Verhandlung vorgelegten Proben von 
beschichteten Blechen die Polyainid-Teilchen der Proben mit 
einem Polyamid-Gehalt von 5 und 10 Gew.-% nicht die 
bestehende Aufgabe lösen, denn die von dieser Beschwerde-
gegnerin vorgelegten Versuchsergebnisse sind, wie bereits 
erwähnt, wegen der zu langen Einbrennzeit nicht aussage-
kräftig. Der Hinweis auf die von der Beschwerdeführerin 

genannte nachveróffentlichte Druckschrift (7), in der auf 
S. 7 ein Mindestgehalt von 18 Vol.-% Polyamid in einer 
Polyester-Matrix genannt wird, geht ebenfalls fehi, da 
sich diese Druckschrift nicht auf Polyurethan-Bindemittel 
bezieht und folglichkeinen RückschluB auf die Polyamid-

Mindestmenge in Bschichtungsmitteln gemâ8 Streitpatent 
gestattet. Auch der Umstand, dal3 bei den genannten Proben 
mit 5 bzw. 10 Gew. -% Polyamid-Gehalt die herauspräparierte 
Polyainid-Matrix nicht erkennbar ist, kann nicht zugunsten 

der Beschwerdegegnerin ICI gewertet werden. Wie die 
Beschwerdeführerin zu Recht angenierkt hat, komint es bei 

der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht darauf 

an, ob der geltend geinachte Effekt für den gesainten 
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beanspruchten Bereich nachtrãglich theoretisch erklärt 
werden kann, sondern es ist lediglich zu untersucheri, ob 
es überprüfbare Anhaltspunkte dafür gibt, daB unter die 
geltenden Patentansprüche Ausführungsformen fallen, mit 
denen dieser Effekt nicht erzielt werden kann. 

Die dem Streitpatent zugrundeliegende Aufgabe, das aus 
Druckschrift (2) bekannte Beschichtungsmnittel neben der 
Abriebfestigkeit vorrangig hirisichtlich der mnechanischen 
Verformbarkeit der damit hersteilbaren Beschichtungen zu 
verbessern, kann daher als tatsãchlich gelôst angesehen 
und somit der Beurteilung der erfinderischen Tãtigkeit 
zugrunde gelegt werden. 

2.3.4 Zur Lôsung der bestehenden Aufgabe wird im Streitpatent 
das Beschichtungsmittel gemnäB Anspruch 1 vorgeschlagen, 
das sich von dem aus Druckschrift (2) bekannten imn 
wesentlichen durch einen Gehalt an eiriem Polyamid-
Feinpulver unterscheidet, das aus einem Polyamnid mit 10 
bis 13 C-Atomen je Carbonamidgruppe und einer KorngróBe 
von maximal 60 pm besteht und in einer Merige von 5 bis 
40 Gew. -% des Beschichtungsmittels in letzterem 
suspendiert ist. Ferner enthãlt das Beschichturigsmittel 20 

bis 40 Gew.-% eines Gemischs aus geblocktem Polyisocyanat 
und hydroxylfunktionellemn Bindemittel. In der mnündlichen 
Verhandlung bestand Einigkeit zwischen den Parteien 
darüber, daB dem in Patentanspruch 1 ebenfalls enthaltenen 
Schüttdichtebereich im wesentlichen keine zusãtzliche 
Unterscheidungskraft zukommt, da er von der KorngröBe 
abhãngig ist. Dieses Merkmal bleibt daher bei der 
Beurteilung der erfinderischen Tátigkeit auBer Betracht. 

2.3.5 Druckschrift (2) enthãlt keinen Anhaltspunkt dafUr, wie 
die Eigenschaften der mit diesen unmnodifizierten 
Polyurethan-Beschichtungsmitteln erzielbaren 
Beschichtungen weiter verbessert werden kônnen. 
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Druckschrift (1) betrif ft rutschfeste, filmbilderide Lacke, 
die insbesondere zur BeschiChturig von FuBböden Verwendung 
finden sollen (S.2 1, 1. Abs.). Wenngleich diese Druck- 
schrift ihrein Wortlaut riach nicht. auf kalthärtende 
BeschichtUngsmittel beschränkt ist, beruht nach Uber-
zeugung der Kammer die Ansicht der Beschwerdegegnerin t 

ATOCHEM, diese Druckschrift lehre auch die Verbesserung 
der Abriebfestigkeit hitzehärtbarer Beschichtungsinittel, 

auf einer unzulässigen Interpretation ihres Inhalts. Der 
die Seiten 4 und 5 überbrückende Absatz, auf den sich die 
Beschwerdegegnerin ATOCHEM stützt, bezieht sich näinlich 
nur auf die je nach Bindemittel gegebenenfalls 
erforderliche Verwendung eines Lösungsxnittels und kann 

nicht aus diesein Zusammenhang herausgerissen und so 
verailgemeinert werden, daI3 nachträglich auch die ganz 
anderen Anwendungsbedingungen des Streitpatents mitumfal3t 
werden. 

Geinä8 dieser Druckschrift soil u. a. die Abriebfestigkeit 
bekannter FuBbodenbeschichtungsmittel, d. h. kalthärtender 
Zusainmensetzungen, verbessert werden, indein man dem 

Bindemittel statt inineralischer Füllstoffe feinteilige 
thermoplastische Stoffe zusetzt (S. 1, 2. Abs. bis S. 2, 
letzter Abs.). Es wird ausgeführt, daB die Abrieb- 
festigkeit derartiger Beschichtungen besser ist als 
diejenige der Bindeinittel ohne Zusàtze (S. 3, 2. Abs.). 

Bevorzugte thermbplastische Stoffe sind Polyainide, 
darunter Polyatnidli (S.4, 2.. Abs.). Als filinbildénde 
Stoffe sind Polyurethane besonders interessant (S. 5, Z. 1 
- 3). Die Zusatzstoffe kännen in Mengen von 0,2 bis 20 

bezogen auf die Trockensubstanz, in den Lacken vorhanden 
sein (S. 5, 2. Abs.). Hieraus entnimmt die Kamrner, daB mit 
den Beschichtungsinitteln gexnäB dieser Druckschrift eine 

völlig andere Aufgabe gelöst werden soil als mit den-

jenigen des Streitpatents. Die Kammer ist daher nicht 
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davon überzeugt, daB der Fachrnann diese Druckschrift bei 
der Suche nach einer Lôsung für die andersartige Aufgabe 
der vorrangigen Verbesserung der Verformbarkeit hitze-
gehãrteter Beschichtungen überhaupt in Betracht gezogen 
hãtte. Selbst wenn man dies aber zugunsten der Beschwerde- 
gegnerinnen annehmen wolite, so könnte sich daraus 
allenfalls eine Anregung ergeben, zur Erhöhurig der 
Abriebfestigkeit irgendein Polyarnidpulver mit einer weiten 
Korngr68enverteilung in einer Menge von 0,2 bis 20 Gew.-%, 
bezogen auf die Trockenmasse, einzusetzen. Eirien AnlaB 
dazu, gerade die im Streitpatent hinsichtlich Struktur und 
KorngrôBe genau bezeichneten Polyamide in den dort 
angegebenen I1engen in Betracht zu ziehen, urn damit die 
hier bestehende andersartige Aufgabe zu lösen, bot diese 
Druckschrift jedoch sicherlich nicht. 

2.3.6 Die Druckschriften (4) und (5) betreffen Beschichtungs-
mittel für elektrische Leiter, insbesondere Drahtlacke 
(Druckschrift (4), S. 1, Z. 14 - 20 und Druckschrift (5), 
S. 1, linke Spalte, 1. Abs.). GexnàB Druckschrift (4) wird 
durch die Kombination eines Polyamids mit einein 
Polyurethan gegenuber vorbekannten reinen Polyarnid-
Uberzügen eine bessere Abriebfestigkeit und Beständigkeit 
gegenüber Ethanol erreicht (S. 1, Z. 25 - 29). In 
Druckschrift (5) wird die Verbesserung des elektrischen 
Isolationsvermögens bei hóheren Ternperaturen ohne Verlust 
an mechanischer Festigkeit angestrebt (S. 1, linke Spalte, 
letzter Abs.) In dieser Druckschrift wird ferner ausge-
führt, daB es bereits bekannt. gewesen sei, die 
mechanischen Eigenschaften, z. B. die Zãhigkeit, von 

soichen Drahtlacken durch Modifikation mit thermo-
plastischen Materialien, u. a. Polyamiden, zu verbessern 
(S. 1, linke Spalte, 2. Abs., letzter Satz). Keine dieser 
Druckschriften erwâhnt eine Verbesserung der Verform-
barkeit. In der mUndlichen Verhandlung bestand auBerdem 

Einigkeit darüber, daB in beiden Druckschriften nur em 
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Polyainid-Zusatz in Losung gelehrt wird (Druckschrift (4), 
S. 2, Z. 43 - 53 und Druckschrift (5), S. 2, Beispiele 1 
bis 3). Ein Fachmann, der das Verhalten von im Band-
lackierverfahren erzeugten Beschichtungen im Abkanttest 
(T-bend Test) verbessern woilte, hätte keine Druck-
schriften, die Drahtlacke betreffen, zu Rate gezogen. Die 
Kaminer folgt diesbezüglich dem unwidersprochenen Vor-
bringen der Beschwerdeführerin, wonach die Anforderungen 
an die Verforinbarkeit bei Drahtlacken wesentlich geringer 
sind als bei Beschichtungsmitteln für das Bandlackier-
verfahren. Von diesen Druckschriften geht daher keine 
Anregung zur aufgabengemäl3en Optiinierung der 
Beschichturigsmittel aus.. 

Selbst wenn man jedoch auch hier zugunsten der Beschwerde-
gegnerinnen unterstellen wolite, daB ein Fachmann diese' 
Druckschriften in Betracht gezogen hätte, so hãtten sie 
nicht dazu anregen kônnen, anstelle des dort 
vorgeschlagenen Zusatzes gelôster Polyamide die in den 
gebrãuchlichen Lösungsmnitteln, wie Kresol, unläslichen 
Polyamide mit 10 bis 13 C-Atomen pro Carbonamnidgruppe in 
Suspension einzusetzen. Wie die von der Beschwerdeführerin 
im Einspruchsverfahren vorgeiegten Versuchsergebnisse 
(eingegangen am 19. März 1987) zeigen, war die angestrebte 
Optimnierung mit einemn Polyamid-Zusatz in Lósung jedoch 
nicht zu erreichen. Noch weniger konnten diese Druck-
schriften Anregungen zumn Auffinden der geeigneten Mengen-

verhâltnisse, die bei einemn Zusatz in Lôsung nach den 

unwiderlegten Ausführungen der Beschwerdeführerin gar 
nicht erzielbar gewesen wãren, oder der erforderlichen 

KorngröBe der Polyamid-Teilchen bieten. 

2.3.7 Auch den als Druckschrift (9) zusainmengefaBten Unterlagen 
über Rilsan-Pulver kann die Kammer keinen Sachverhalt 

entnehmnen, der zur Läsung der bestehenden Aufgabe anregen 
konnte, da darin nur Eigenschaften der Polyamnidpulver 
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selbst, nicht jedoch deren Einflu8 auf Polyurethan-
Bindemittel angesprochen werden. 

2.3.8 Die Druckschriften (8) und (9) zeigen andererseits, daB 
dem Fachinann zum Prioritätszeitpunkt neben den geinäB 
Streitpatent brauchbaren noch eine Vielzahl anderer 
Polyamid-Typen zur Verfügung standen, weiche die für die 
Lôsung der dem Streitpatent zugrundeliegenden Aufgabe 
wesentlichen Kriterien nicht erfüllen. Es kann daher nach 
Uberzeugung der Kammer keine Rede davori sein, daB der 
Fachinann durch eine einfache Ubertragung der Lehre der 
Druckschrift (1), nämlich mit einem Zusatz von Polyamid-
Teilchen innerhaib der dort angegebenen weiten Struktur-
KorngrôBen- und Mengenbereiche die Abriebfestigkeit zu 
verbessern, zwangslàufig auch die dem Streitpatent 
zugrundeliegende Aufgabe der vorrangigen Verbesserung dèr 
Verformbarkeit von insbesondere liii Bandlackierverfahren 
hergesteilten Beschichtungen mitgelóst hätte, wie dies die 
Beschwerdegegnerinnen ATOCHEM und BECKER vorbringen. Es 
wird nämlich im Streitpatent nicht beansprucht, daB der 
bloBe Zusatz eines beliebigen Polyamids in beliebigem 
Aggregatzustand die bestehende Aufgabe lost. Dies gelingt 
vielmehr erst durch eine bestinunte Koinbination von 
Polyamid-Struktur, KorngrOBe und Mengenverhãltnissen. Wie 
dargelegt, konnten die Entgegenhaltungen den Fachmann 
jedoch zur Wahi gerade dieser Koitibination von Merkmalen 
nicht anregen. Nach der Rechtsprechung der Beschwerde- - 
kainmern reicht es jedoch zurn Verneinen der erfinderischen 
Tatigkeit nicht aus, zu zeigen, daB der Fachmann diese 
Merkmalskoinbination (zufällig und ungezielt) hãtte 
auffinden kOnnen, sondern es ist erforderlich, zu zeigen, 
daB er dies in der Erwartung, damit die bestehende Aufgabe 
zu lOsen, tatsàchlich getan hãtte (siehe auch T 2183, AEl. 
EPA 1984, 265). Dieses Vorbringen der Beschwerde-
gegnerinnen stützt sich also in unzulàssiger Weise auf die 
Kenntnis der Lehre des Streitpatents. 

03446  . . . 1... 



Auch der Einwand, die Lehre des Streitpatents ergebe sich 
zwangsläufig als "Nitteiweg" aus den Lehren der Druck-
schriften (2) und (4) bzw. (5) unter Berücksichtigung des 

Uinstands, daB das Bandlackierverfahren eine Obergrenze der 

KorngröBe von etwa 60 pm ohnehin erzwinge, beruht nach 
Uberzeugung der Kamxner auf unzulässiger rückschauender. 

Betrachtungsweise, da, wie in den Abschnitten 2.3.5 und 

2.3.6 dargelegt, keine dieser Druckschriften ohne Kenntnis 
der Lehre des Streitpatents mit dem Bandlackierverfahren 
oder gar mit der Lósung der hier bestehenden technischen 

Aufgabe der Verbesserung der Verformbarkeit dainit 
erzeugter hitzegeharteter Beschichtungen in Verbindung 

gebracht werden konnte. 

2.3.9 Ebenso kann der Einwand der Beschwerdegegnerin BECKER 
nicht durchgreifen, es sei ailgemein bekannt, daB 
bestimnmte Polyole, z. B. Ethylenglykol, zu sprôden und 
daher weniger brauchbaren Beschichtungen führen. 
Technischer Fortschritt ist nâmlich keine Patentierbar-
keitserfordernis des EPU. Es konunt füi die Patentierbar-

keit der Beschichtungsniittel gemäB Streitpatent somit 
nicht darauf an, ob alle von Anspruch 1 umfaBten 

Ausfuhrungsarten gegenüber den bésten bekannten 
Beschichtungsmitteln verbessert sind, sondern lediglich 

darauf, ob .glaubhaft ist, daB jeweils gegenuber dem 
nachstvergleichbaren Beschichtungsmittel, das dem Stande 
der Technik entspricht, mit den im Streitpatent 

angegebenen Nodifikationen eine nicht zu erwartende 
Verbesserung erzieltwird. Es ist jedochnichts 
vorgetragen worden, was eine soltheVerbesserung gegenüber 
einem Beschichtungsmittel mit Ethylenglykol als Polyol-

komnponente, aber ohne den un Streitpatent spezifizierten 

Polyamnidzusatz, als unglaubhaft erscheinen lassen könnte. 
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Die Beschwerdegegnerinnen haben auch weder nachprüfbare 
Anhaltspunkte dafür geliefert, daB die Beschichtungsinittel 
gemãB Streitpatent für andere Beschichtungsverfahren, wie 
sie z. B. irn Streitpatent, Spalte 2, Z. 8 - 14, genannt 
werden, weniger geeignet wãren, noch hãtte ein soicher 
Vortrag die Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit der 
Beschichtungsrnittel beeinflussen kännen. 

2.3.10 Aus den dargelegten Gründen stehen die entgegengehaltenen 
Druckschriften der Aufrechterhaltung des Patents im 
beantragten Urnfang, einschlieBlich der Gegenstànde der 
abhãngigen Ansprüche 2 bis 7, die besondere Ausführungs-
forinen der Beschichtungsniittel nach Anspruch 1 betreffen, 
und der Verwendung dieser Beschichtungsinittel nach 
Anspruch 8, für die die vorstehenden Ausführungen 
ersichtlich sinngeznãa ebenfalls gelten, nicht im Wege. 

Nachdem, wie dargelegt, dem Hauptantrag der Beschwerde-
führerin stattgegeben werden kann, braucht auf deren 
Hilfsantrage nicht mehr eingegangen zu werden. 

Da, wie bereits in Abschnitt 2.3.3 erwãhnt, die Frage, ob 
eine IPN-Struktur entsteht, nicht entscheidungserheblich 
1st, weil es sich hierbei allenfalls urn die nachtràgliche 
wissenschaftliche Erklãrung eines beiin Befolgen der Lehre 
des Anspruchs 8 des Streitpatents unter Berucksichtigung 
der in der Patentschrift enthaltenen Definition der coil-
coating-Bedingungen eintretenden Effekts handelt, 1st der 
Hilfsantrag der Beschwerdeführerin BECKER, das Verfahren 
schriftlich fortzusetzen, gegenstandsios. 

Wie in Abschnitt 2.3.3 schon ausgeführt, enthãlt die 
Pateritschrift in dern die Spalten 2 und 3 überbrückenden 
Absatz Angaben, die den Gegenstand des Streitpatents nicht 
erlãutern und daher zu streichen sind. Da diese Streichung 
un Zuge der fälligen Beschreibungsanpassung vorgenonunen 
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werden kann, halt es die Kammer für angebracht, die Sache 

an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen (Art. 111 (1) 

EPU). 

Entscheidungs formel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen 

niit der Auflage, das Patent gestützt auf die Ansprüche 1 

bis 8 gemãB Hauptantrag sowie einer noch anzupassenden 

Beschreibung aufrechtzuerhalten. 

Der Geschäftsstellenbeainte: 	Der Vorsitzende: 

E. Gôrgmaier 	- 	K. Jahn 
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