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£ 	
Sachverhalt und Antrãge 

Auf die europãische Patentanmeldung 84 110 027.4 wurde 
das europãische Patent 0 137 256 mit neun Ansprüchen 

erteilt. 

Anspruch 1 betraf eine Uberzugsmasse zur Herstellung der 
Basisschicht einer Mehrschichtlackierung, enthaltend 
bestiinmte Bindemittel. 

Der unabhãngige Anspruch 5 betraf ein Verfahren zur 
Herstellung von Uberzügen unter Verwendung der Uberzugs-
massen nach Anspruch 1. Der unabhãngige Anspruch 9 betraf 
ein mit einer Nehrschichtlackierung unter Verwendung einer 
Uberzugsmasse nach Anspruch 1 beschichtetes Substrat. 

Gegen die Patenterteilung wurden zwei Einsprüche 
eingelegt, mit denen der Widerruf des Patents wegen 
fehiender Neuheit und erfinderischer Tãtigkeit beantragt 
wurde. Die Einsprüche waren auf insgesamt 18 Druck-
schriften gestützt, von denen im Beschwerdeverfahren nur: 

(1) AU-A-B 291 685 

eine Rolle spielte. 

Am 10. Mai 1989 wurden neue Ansprüche 1 und 5 eingereicht. 
Der geãnderte Arispruch 1 lautet nun (nach Einfugung des 
Wortes "mit" am Ende der Definition.von a1): 

"Uberzugsinasse zur Herstellung der Basisschicht einer aus 
mindestens einer Basisschicht und inindestens einer 
transparenten Deckschicht bestehenden Nehrschicht-
lackierung, enthaltend Bindemittel auf Basis organischer 
Harze, Metall-Piginente, organische Lôsungsinittel und ggf. 
weitere Pigmente sowie übliche Additive und Hilfsstoffe, 
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dadurch gekennzeichnet, daB das Bindemittel aus den 

folgenden Komponenten besteht: 

A) 	20 bis 60 Gew.% eines oder mehrerer E].astomerer, die 

Urethan- und Harnstoffgruppierungen in einem Molekül 

enthalten und hersteilbar sind durch Umsetzung von 

linearen Polyether- oder Polyesterglykolen mit 

endstãndigen OH Gruppen und linearen Diaminen 

mit primãren und/oder sekundären Aminogruppen 

gegebenenfalls zusammen mit niedermolekularen 

Diolen mit Molekulargewichten VOfl Ca. 62 bis 400 

mit 

aliphatischen und/oder cycloaliphatischen 

Diisocyanaten, wobei die Komponenten al) und a2) 

in einem Molverhältnis von 0,8:1 bis 1,5:1 

eingesetzt werden, 

B) 	10 bis 50 Gew.% eines oder mehrerer Polyester, 

herstelibar durch Umsetzung von 

bi) aromatischen und aliphatischen und/oder 

cycloaliphatischen Polycarbonsäuren, wobei 40 

bis 70 Mol-% der Polycarbonsãuren aromatische 

und 60 bis 30 14o1-% aliphatische und/oder 

cycloaliphatische Polycarbonsãuren sind und 0 

bis 50 Mol-% der gesamten Polycarbonsãuren 

Tricarbonsãuren sind,: mit 

b2) Po].yolen, wobei 20 bis 60 Mol-% der Polyole 2 

oder 3 Kohienstoffatome aufweisen und 40 bis 

80 Mol-% 4 oder mehr Kohienstoffatome aufweisen, 

mindestens 40 Mol-% der eingesetzten Diole 

aliphatische Seitenketten aufweisen, 0 bis 

.4 
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50 Mol-% der Polyole Triole sind und das 
Verhältnis der Komponenten bi) und b2) der 

folgenden Formel entspricht: 

n1 - n2 (F - 2) 

An 

in der n1 die Moizahi der Polyole, n2 die 
Molzah). der Polycarbonsãuren und F den inolaren 

Mitteiwert der Funktionalitãt der Polycarbon-
sãuren bedeuten und K einen Wert von 1,05 bis 

1,5 aufweist und 

C) 5 bis 25 Gew.% eines oder mehrerer partiell mit 

Monoalkoholen veretherter Polykondensate aus Melamin, 

Benzoguanamin und/oder Harnstoff mit Formaldehyd, 
wobei in Falle von Melamin-Formaldehydharzen das 
Molverhãltnis Melamin zu Forinaldehyd 1:4,5 bis 1:6 

betrãgt und in Falle von Benzoguanamin- oder 
Harnstoff-FormaldehydharZefl das Molverhãltnis 

Benzoguanamifl bzw. Harnstoff zu Formaldehyd 1:2,5 bis 

1:4 betràgt 

und wobei die Suinme der Komponenten A), B) und C) 100 % 

betrãgt". 

Der geanderte Anspruch 5 betrif ft ein Verfahren zur 

Herstellung von Uberzügen auf Substraten, wobei die 

Uberzüge eine Basisschicht nach Anspruch 1 enthalten. 

Die EinspruchsabteilUflg hat das Patent auf der Grundlage 

der geânderten Ansprüche wegen mangeinder erfinderischer 

Tãtigkeit widerruf en und dies in wesentlichen damit 

I 
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begründet, daB die Sindemittel des Anspruchs 1, die sich 
von jenen des Beispiels 0 aus (1) lediglich durch die 
andere Einführung der Harnstoffgruppen unterscheiden, 
keine überraschenden Eigenschaften zeigen. Sie seien daher 
als naheliegende Abwandlung der bekannten Bindeinittel 
anzusehen. 

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerifl 
(Patentinhaberin) am 5. September 1989 unter gleich-
zeitiger Bezahlung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde 
eingelegt und diese am 9. November 1989 begründet. Sie hat 
vorgetragen, die Einspruchsabteilung habe sowohi über-
sehen, daB es einen veiteren Unterschied der beanspruchten 
Bindemittel gegenüber Beispiel 0 aus (1) in der Polyester-
konponente gebe, als auch die in der mündlichen Ver-
handlung vorgelegten vergleichsversuche falsch beurteilt. 

In einem Bescheid gemãB Artikel 110 Absatz 2 EPU vies der 

Berichterstatter an 22. März 1991 u. a. darauf hin, daB in 
der Regel nur solche Vergleichsversuche als sachdienlich 
angesehen werden kônnen, bei denen beanspruchte 
AusfUhrungsfOrmefl nit Ausführungsformen, die in Stand der 
Technik beschrieben wurden, verglichen werden. Soiche 
Versuche vurden von der Beschwerdeführerin in Schreiben 
von 10. April 1991 beschrieben und angekündigt. 

Die Beschwerdegegfleriflr*efl trugen im wesentlichen vor, daB 
sie mit der Argumentation der Einspruchsabteilung Uber-

einstiininen. 

Eine Beschwerdegegflerifl verwies auBerdea auf ihr 
Vorbringen in Einspruchsverfahrefl, demzufolge sich nicht 
alle MengenverhãltnisSe des Bindemittels nach Anspruch 1 
in HinbliCk auf die dort genannten Prozentsãtze 
verwirklichen lassen. 
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Am 11. Juli 1991 hat eine inündliche Verhandlung vor der 

Kainmer stattgefunden, in der die BeschwerdetUflrerlfl aie 
Ergebnisse der angekündigten VergleichsversuChe vorgelegt 

hat. 

Die beiden Beschwerdegegnerinnen waren trotz ordnungs-
gemãBer Ladung in der mündlichen Verhandlung nicht 
vertreten. Sie hatten durch Schreiben vom 6. Mai 1991 bzw. 
vom 25. Juni 1991 initgeteilt, daB sie an der inündlichen 
Verhandlung nicht teilnehmen werden. 

Die Beschwerdeführerin beantragt, das Patent in geãndertem 
Umfang auf der Grund].age der am 10. Nai 1989 eingereichten 
Ansprüche 1 und 5 und der erteilten Ansprüche 2 bis 4. und 
6 bis 9 aufrechtzuerhalten. Die Besàhwerdegegnerinnen 
beantragen, die Besclñzerde zurückzuweisen. 

Am Ende der mündlichen Verhandlung wurde die Entscheidung 
der Kammer verkUndet, der Beschwerde stattzugeben. 

Entscheidungsgrüllde 

Die Beschwerde erfüllt die Erfordernisse der Artikel 106 
bis 108 und der Regel 64; sie ist daher zulassig. 

Der Einwand, Anspruch 1 umfasse auch Bindemittel, die sich 
wegen der im Anspruch genannten Prozentsãtzè nicht 
verwirklichen lassen, geht fehi. Anspruch 1 legt für die 
Mengen der Koinponenten A, B und C bestimmte Bereiche in 
GewichtsproZeflt fest und verlangt auBerdem ausdrücklich, 
daB sich die Komponenten A, B und C auf 100 % erganzen 
müssen. Dainit ist nach Auffassung der Kaininer für den 
Fachmann kiar, daB er, urn der Lehre des Streitpatents zu 
folgen, die Menge einer bestinunten Komponente A, B oder C 
aus dern für sie angegebenen Bereich so auszuwãhlen hat, 
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daB sie sich mit den zulãssigen Mengen der beiden anderen 

Komponenten unter Beachtung der für diese angegebenen 

Bereiche zu 100 Gewichtsprozent ergãnzt. 

Da der Wortlaut des Anspruchs 1 keine andere als diese in 

der mündlichen Verhandlung auch von der Beschwerdeführerin 

ausdrucklich bestãtigte und unbestritten gebliebene 

Auslegung zulãBt, kann die Kammer keinen VerstoB gegen 

Artikel 84 EPU erkennen. Allerdings fallen einige der 

Beispiele 1 bis 10 (Seite 8 des Streitpatents) nicht unter 

den geltenden Anspruch 1, da bei ihnen eine der 
Komponenten A oder B auBerhalb der im Anspruch 1 

angegebenen, auf die Summe der Mengen A plus B plus C 

bezogenen, prozentualen Bereiche liegt. 

Die Kammer hat sich auch davon überzeugt, daB die 

geãnderten Ansprüche, vie bereits von der Einspruchs-

abteilung festgestellt, durch die ursprünglichen 

Axnneldungsunterlagen gestützt sind und daB die Anderungen 

zu keiner Erweiterung des Schutzbereichs des Streitpatents 

geführt haben. Die geãnderten Ansprüché verstoBen daher 

nicht gegen die Vorschriften des Artikels 123 EPU und sind 

deshalb formal zulãssig. Da dies nicht bestritten wird, 

erübrigen sich nãhere Ausführungen hierzu. 

Im Streitpatent wird die zu lôsende Aufgabe darin gesehen, 
Uberzugsmassen zur Herstellung von Basisschichten für eine 

Metallic-LaCkierUflg vorzuschlagen, mit deren Hilfe auch in 

Abuesenheit von Celluloseacetobutyrat Uberzüge mit einem 

guten Metallic-Effekt erhalten werden kãnnen (Streit-

patent, Seite 2, Zeilen 5 bis 18). Lãsungen dieser Aufgabe 

sind bereits aus Dokument (1) bekannt (vgl. z. B. Examples 

15 und 16, Seiteri 36 bis 40). Dort werden nãmlich bereits 

BasisSChiChten für Metallic-Lackierungen vorgeschlagen, 

die kein Celluloseacetobutyrat enthalten. Diese Basis-

schichten können Polyester (Beispiele A bis N) und Poly- 
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urethane (Beispiele 0 bis Z) enthalten. Die Beispiele 15 
und 16 des Dokuments (1) betreffen Uberzugsmassen, 

bestehend aus einer Basisschicht und einer transparenten 
Deckschicht. Die Basisschicht enthält U. a. jeweils em 

Aluminiumpigment, den Polyester des Beispiels B und das 

Polyurethan des Beispiels P (Seiten 36 bis 38). Das Poly-

urethan des Beispiels 0 ist ein Poly(ester-urethan)polyol, 

das aus folgenden Komponenten hergestelit wird: Poly- 

caprolactonpolyol (MW=1250), Dimethylolpropionsãure, 

Desmodur W und Monoethanolamin (Seiten 26 und 27) und 

enthãlt daher als einziges der in (1) beschriebenen 

Polyurethane auch Harnstoffgruppen. 

Im Hinblick auf diesen Stand der Technik hat die 

Beschwerdeführerin geltend gemacht, daB die dem Streit- 

patent zugrundeliegende Aufgabe darin zu sehen sei, 
Uberzugsmassen vorzuschlagen, die gegenüber den aus (1) 
bekannten ein verbessertes Wiederanlôseverhalten bei der 

NaB-in-NaB-Lackierung zeigen und deinzufolge Uberzüge mit 
einem verbesserten Metallic-Effekt ergeben. 

Gegen diese Abwandlung der Aufgabe bestehen keine 

Bedenken, da die Bedeutung eines guten Metallic-Effekts 
bereits in den ursprüriglichen Unterlagen (Seite 2, 

Zeile 10) angesprochen war (vgl. auch T 01/80, 

Entscheidungsgründe 7, 8, 10; AB1. EPA 1981, 206, 

209 f.). 	- 

5• 	Die Beschwerdeführerin hat in der mündlichen Verhandlung 

versuchsergebnisse vorgelegt, aufgrund deren es die Kanuner 

für glaubhaft halt, daB die bestehende Aufgabe durch den 

Gegenstand des Anspruchs 1 gelãst wird. 

5.1 	Wie die Beschwerdeführerin in der inündlichen Verhandlung 

vorgetragen hat, waren die mit 170, 171 und 184 gekenn-

zeichneten Blechtafeln unter gleichen Spritzbedingungen 
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mit einer pneumatischen Spritzpisto].e (4 atü Druck, Düsen-

durchmesser 1,2 mm) mit dem entsprechenden Basis].ack auf 

gleiche Deckfähigkeit gespritzt worden. Nach ether Ablüft-

zeit von 5 Z4inuten bei Raumtemperatur wurde die Basislack-

schicht jeweils mit einem Ublichen Klariack überzogen. 

Nach einer weiteren Abiüftzeit von 10 Minuten bei Raum-

teaperatur wurde 20 Minuten bei einer Umiufttemperatur von 

140C eingebrannt. Die Dicke der Basislackschicht betrug 

bei alien drei Biechtafeln urn die 12 p; die Dicke der 

Deckschicht betrug 35 p. 

Der Basislack der Tafel 184 war nach Beispiel 1 des 

Streitpatents hergesteilt worden; der Basisiack der Tafel 

170 war jener des Beispiels 16 •des Dokuments (1) und der 

Basislack der Tafel 171 entsprach ebenfai].s dem genannten 

Beispiel 16 mit der MaBgabe, daB als Polyurethankomponente 

jene des Beispiels 0 aus Dokument (1) verwendet wurde. Da 

sin soicher Basisiack in Dokument (1) nicht beschrieben 

vird, bleibt die Tafel 171 hier unberücksichtigt. 

Ausweislich der Daten von Helligkeitsmessungen im 

reflektierten Licht zeigte die Tafel 184 nicht nur em 

haheresReflexionsvermãgen ale die Tafel 170, sondern auch 

eine grãBere und nach Aussage der Beèchwerdeführerin für 

den verbesserten Metallic-Effekt signifikante Abhãngigkeit 

dieses Reflexionsvermãgens vom Reflexionswinkei. Auch die 

visuelle Beurteilung durch die Kammer ergab ein deutlich 

besseres Reflexionsvermôgen der Tafel 184. 

5.2 	Die Kammer bewertet die in der mündlichen Verhand].ung 

vorgelegten Versuchsergebnisse nicht ais verspätet 

vorgebrachtes Beweismittel, da die Versuche unverzügiich 

nach einem entsprechenden Hinweis der Kainmer auf mógiiche 

Mãngel in den im Einspruchsverfahren vorgelegten 

Vergieichsversuchen durchgeführt worden sind und nach den 

überzeugenden Ausführungen der Beschwerdeführerin njcht 
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eher abgesch].ossen werden konnten. AuBerdem kann an der 
Relevanz dieser Versuchsergebnisse kein Zweifel bestehen, 
da sie dazu dienen, den einzigen von der EinspruchS-
abteilung genannten Widerrufsgrund auszurãumen, nàmlich 
das Fehien eines überraschenden Effekts der beanspruchten 
Uberzugsinassen. Es bestehen daher keine Bedenken gegen 
ihre Berücksichtigung (Art. 114 EPU). 

5.3 	Auch unter dem Gesichtspunkt der Gewãhrung rechtlichen 
Gehôrs hat die Kammer keine Bedenken, die erst in der 
mündlichen Verhandlung vorgelegten Versuchsergebnisse zu 
berücksichtigen. Die beiden Beschwerdegegnerinnen hãtten 
in der inündlichen Verhandlung Gelegenheit gehabt, sich 
hierzu zu ãuBern. Dürch das freiwillige Fernbleiben von 
der mündlichen Verhandlung haben sie auf ihr Recht, gehôrt 
zu werden, verzichtet (vgl. auch T 3/87 - 3.4.1 vom 
24.11.88, Nr. 7; T. 186/83 EPOR 1986, 11; T 215/84 
EPOR 1986, 6; T 561/89 - 3.2.4 vom 29. April 1991). Daher 
kãnnen alle relevanten Argmente oder Beweismittel, die 
von den in einer mündlichen Verhandlung anwesenden 
Parteien vorgetrageñ werden, der Entscheidung zugrunde-
gelegt werden, ohne daB es darauf ankommt, daB die nun 
vorgetragenen Argwnente oder Beweismittel den nicht 
erschienenen Parteien bereits 'vorher aus den Schriftsãtzen 
bekannt waren oder daB sie mit deren Vortrag rechnen 
muBten. Sinn einer mündlichen Verhandlung ist es, den - 
gesamten Sachverhalt, der für die Entscheidung erforder-
lich ist, mit den Parteien zu erârtern. Wer diese Gelegen-
heit nicht wahrnimint, kann sich nicht darauf berufen, daB 
er sich geinã8 Art. 113 (1) EPU zu bestinunten Gründen der 
Entscheidtlng, die Gegenstand der mündlichen Verhandlung 
waren, nicht ãul3ern konnte, da ihm diese Möglichkeit durch 
die Ladung zur mündlichen Verhandlung erãffnet war, von 
der er keinen Gebrauch gemacht hat. Im vorliegenden Fall 
koinint hinzu, daB die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 

C' 
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10. April 1991 (vgl. Seiten 3 und 4) sogar die DurCh-
fuhrung genau beschriebener Vergleichsversuche angekündigt 
hatte. 

Nach Prüfung aller vorliegenden Dokumente ist die Kammer 
zu dern Ergebnis gekommen, daB der Gegenstand des Streit-

patents neu ist. Da dies in Beschwerdeverfahren nicht mehr 
bestritten wurde, erübrigt sich eine eingehendere 

Begründung. 

Es bleibt noch zu entscheiden, ob der Gegenstand des 

Streitpatents auf erfinderischer Tätigkeit beruht. 

7.1 	Dokurnent (1) enthAlt keinerlei Hinveis auf Môglichkeiten, 
die dort beschriebenen Lackezu verbessern. Insbesondere 
konnte der Fachmann dieser Druckschrift keine Anregung 

entnehmen, vie der Basislack zu inodifizieren sei, urn zu 
Uberzügen mit einem verbesserten Metallic-Effekt zu 

gelangen, denn mit den darin angegeben Oberzugsmitteln 

solite nur die Aufgabe gelãst verden, Uberzugsmittel mit 
hohem Feststoffgehalt vorzuschlagen (S. 1, Z. 20 bis S. 2, 
Z. 3), mit deren Hilfe Uberzuge mit guter Elastizität, 
Flexibilitit, Hãrte und Witterungsbestãndigkeit her -
gestelit werden kônnen (S. 2, Z. 18 bis S. 4, Z. 24). Erst 

recht hatte der Fachinann keinen AnlaB, einen verbesserten 

Metalleffekt von der Einfuhrung der Harnstoffgruppen in 

das Polyurethan durch gleichzeitige Verwendung der nach 

Anspruh 1 vorgeschlagenen Polyether-oder Polyesterglykole 

und eines Diamins anstelle von Ethanolamin zu erwarten. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 wird daher durch Dokument 

(1) nicht nahegelegt. 

7.2 	Die Kammer hat sich auch davon Uberzeugt, daB die anderen 

18 im Einspruchsverfahren genannten Dokumente der Patent-

fãhigkeit des Anspruchs 1 nicht entgegenstehen. Da diese 
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von den Beschwerdegegnern im Beschwerdeverfahren nicht 

aufgegriffefl wurden, ist auch hierzu keine nãhere 

Begründung erforderl ich. 

7.3 	Die Kammer kommt daher zu den Ergebnis, da5 die Uberzugs- 

massen des Anspruchs 1 auf erfinderischer Tãtigkeit 

beruhen. 

7.4 	Anspruch 5 betrif ft em Verfahren zur Herstellung Von 

Uberzügen unter Verwendung der Uberzugsmassen nach 
Anspruch 1. Er wird ebenso wie die abhãngigen Ansprüche 2 

bis 4 und 6 bis 8, die besondere Ausführungsformen der 

unabhãngigen Ansprüche 1 bzw. 5 betreffen, und wie der 

unabhãngige Anspruch 9 von der Patentierbarkeit des 

Anspruchs 1 getragen. 

Entscheidungsformel 

AUS diesen Gründen vird entschieden: 

Die arigefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die EinspruchsabteilUng mit der Auflage 
zurückverwiesen, das europãische Patent auf der Grundlage 

der am 10. Mai 1989 eingereichten Ansprüche 1 und 5 und 

die erteilten Ansprüche 2 bis 4 uñd 6 bis 9 und einer noch 

anzupassenden Beschreibung aufrechtzuerha].ten. 

Der GeschãftSStelleflbeamte 	Der Vorsitzende: 

E. Görgzna er 
	 R. Spangenberg 
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