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Die am 5. Marz 1994 unter gleichzeitiger Zahlung der
vorgeschriebenen Gebiihr eingegangene und mit Schriftsatz
vom 7. Mai 1994 begriindete Beschwerde der Einsprechenden
Herberts GmbH richtet sich gegen die am 5. November 1993
verkiindete und mit Schriftsatz vom 29. Dezember 1993
zugestellte Entscheidung der Einspruchsabteilﬁng, das
Patent Nr. 0 234 362 (Anmeldung Nr. 87 101 623.4,
eingereicht am 6. Februar 1987) der Patentinhaberin BASF
Lacke + Farben Aktiengesellschaft in gedndertem Umfang

aufrechtzuerhalten.

Der angefochtenen Entscheidung lagen die am

29. September 1993 eingegangenen Anspriiche 1 bis 7, mit
den in der miindlichen Verhandlung beantragten Anderungen
in Anspriichen 1 und 6, sowie die ebenfalls am

29. September 1993 eingegangen Beschreibungsseiten 2 bis
12 mit den in der miindlichen Verhandlung beantragten
Anderungen auf den Seiten 4 bis 6 und 11 zugrunde. Der
einzige unabhdngige Anspruch 1 lautete wie folgt:

"werfahren zur Herstellung von Dispersionen vernetzter
Polymermikroteilchen in wéfrigen Medien, dadurch
gekennzeichnet, da® die Dispersionen hergestellt werden,

indem

(1) ein Gemisch aus den Komponenten (A) und (B) in

einem wiRrigen Medium dispergiert wird, wobei

- die Komponente (A) aus einem oder mehreren
mindestens 2 Hydroxylgruppen enthaltenden
Polyesterpolyol (en) und
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- die Komponente (B) aus einer oder mehreren
Polyisocyanatverbindung(en), deren
Isocyanatgruppen zumindest teilweise in

blockierter Form vorliegen,

besteht und wobei die Komponente (A) iiber eine
zur Bildung einer stabilen Dispersion
ausreichende Anzahl ionischer Gruppen, bevorzugt
Carboxylatgruppen, verfiigt und wenigstens ein
Teil der Komponenten (A) und/oder (B) mehr als

2 Hydroxyl- bzw. gegebenenfalls blockierte
Isocyanatgruppen pro Molekiil enthdlt und

(2) die so erhaltene Dispersion anschliefend so hoch
erhitzt wird, daR die Komponenten (A) und (B) zu
vernetzten Polymermikroteilchen umgesetzt

werden. "

Die abhidngigen Anspriiche 2 bis 7 betrafen bevorzugte

Ausgestaltungen des Verfahrens gemdf Anspruch 1.

In der genannten Entscheidung stellte die Einspruchs-
abteilung fest, daR die gednderten Anspriiche im Hinblick
auf Artikel 123 (2) und (3) EPU zuldssig seien und die
gednderten Unterlagen auch Artikel 84 EPlJ geniigen.
Dariiber hinaus sei der Gegenstand s&mtlicher Anspriiche
gegeniiber dem nachgenannten Stand der Technik neu und

erfinderisch.

Zur verspidtet vorgebrachten mangelnden Offenbarung der
Erfindung (Art. 83 i. V. m. Art. 100 b) EPU) stellte die
Einspruchsabteilung fest, daf das Verfahren gemafR
Anspruch 1 vom Fachmann unter Zuhilfenahme der
Offenbarung des Streitpatents und seines allgemeinen

Fachwissens ausgefihrt werden koénne.
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In der Beschwerdebegriindung setzte sich die
Beschwerdefiihrerin (Einsprechende) nicht mit den Griinden
in der angefochtenen Entscheidung auseinander, sondern
stiitzte sich ausschlieflich auf neue Entgegenhaltungen,

um ihre bisherigen Einwdnde aufrechtzuerhalten.

i) Zur Neuheit machte sie geltend, die in den
Ausfiihrungsbeispielen des Streitpatents-
durchgefiihrte Verfahrensweise sei bereits in D6
DE-A-2 537 207 offenbart und das Fehlen der
Bezeichnung Polymermikroteilchen in der aus dem
Jahr 1975 stammenden D6 sei irrelevant, da die
Erhitzung von Polyisocyanaten mit einer
Funktionalitdt < 2 zwangsldufig zu Polymer-

mikroteilchen fihre.

ii) Zur erfinderischen Tadtigkeit trug sie vor, die
auf Seite 3, Zeilen 40 bis 46 der Patentschrift
geltend gemachte Aufgabe, z. B. die Bereit-
stellung eines Verfahrens zur Herstellung
vernetzter ionischer Polyurethandispersionen,
werde durch das in Anspruch 1 beanspruchte
Verfahren nicht geldst. Diese Behauptung stiitzte

sie auf die neu angezogene Druckschrift

D7: NEW DEVELOPMENTS IN THE FIELD OF BLOCKED
ISOCYANATES, Progress in Organic Coatings,
9 (1981) Seite 5, Elsevier Sequoia S.A.,

Lausanne,

nach der die mit Diethylmalonat blockierten
Isocyanate mit Alkohol nicht unter Urethanbildung
reagieren wirden, sondern Ester und Esteramide
der Methantricarbonsdure erhalten werden. Bei den
gehdrteten Beschichtungen handele es sich somit
nicht um Urethane, sondern um vernetzte Ester und

Amide.
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iii) Ein Verfahren nach Anspruch 1 ergdbe, wenn man es
z. B. gemidR Beispiel 1 des Streitpatents

durchfiihre, keine Polyurethanmikroteilchen.

V. Auf die am 3. September 1998 ergangene Ladung zur
miindlichen Verhandlung teilte die Beschwerdefiihrerin
mit, sie ziehe ihren Antrag auf mindliche Verhandlung
zuriick und werde an der Verhandlung nicht teilnehmen. Im
iibrigen hielt sie ihre bisherigen Antr&ge aufrecht

(Schreiben vom 15. Januar 1999).

In der am 11. Februar 1999 in Abwesenheit der
Beschwerdefiihrerin abgehaltenen miindlichen Verhandlung
zog die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) ihren
bisherigen Antrag zuriick und reichte einen neuen Antrag
ein. Anspruch 1 dieses Antrags unterscheidet sich vom
Anspruch 1 des bisherigen Antrags dadurch, daR die
Definition der Komponente (B) durch Streichung von

vzumindest" nunmehr lautet:

» ... die Komponente (B) aus einer oder mehreren
Polyisocyanatverbindung(en), deren Isocyanatgruppen

teilweise in blockierter Form vorliegen,".

Entsprechende Anderungen wurden auf den Seiten 3a
(Zeile 58) und 7 (Zeilen 10 und 49) durchgefiihrt. Die

iibrigen Anspriiche und Beschreibungsseiten wurden nicht

gedndert.

VI. Die Beschwerdegegnerin widersprach den Ausfiihrungen der
Beschwerdefiihrerin und machte im schriftlichen und

miindlichen Verfahren geltend:

i) Der Gegenstand von Anspruch 1 sei neu, da in D6
zwingend Dispergierhilfsmittel zugesetzt werden
miiRten, weil die zur Herstellung der in D6

beschriebenen Dispersionen eingesetzten

0515.D 1wl aves
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Polyester, anders als im Streitpatent, keine zur
Bildung einer stabilen Dispersion ausreichende

Anzahl ionischer Gruppen enthalten;

die auf Seite 3, Zeilen 40 bis 46 der
Patentschrift angegebene Aufgabe werde gemif
Anspruch 1 geldst, wie sich aus Seite 10,
Zeilen 9 bis 17, Seite 11, Absatz 1 und

Beispiel 4 ergebe;

im Gegensatz zum Streitpatent, das die
Herstellung von Dispersionen vernetzter
Polymermikroteilchen in wédffrigem Medium betrdfe,
befasse sich D6 mit wdRrigen Drahtlack-
dispersionen auf Basis von polyurethanbildenden
Ausgangskomponenten, wobei in den Dispersionen
keine vernetzten Polymermikroteilchen enthalten
sein dirfen, und

die zur chemischen Struktur der Polymermikro-
teilchen angestellten Uberlegungen seien weder
geeignet, die erfinderische Tétigkeit noch die

Offenbarung in Zweifel zu ziehen.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des

europdischen Patents Nr. 0 234 362.

Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde
zuriickzuweisen und das Patent auf der Basis der wédhrend

der miindlichen Verhandlung eingereichten Patent-
anspriiche 1 bis 7, sowie der Beschreibungsseiten 2, 3,

3a und 4 bis 12 aufrechtzuerhalten.
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Entscheidungsgriinde
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Wie oben unter Pkt. IV erwdhnt, wurden in der
Beschwerdebegriindung die von der Einspruchsabteilung
angefiihrten Entscheidungsgriinde nicht angefochten. Es
wurden vielmehr neue Dokumente eingefiihrt, um mangelnde
Neuheit und erfinderische Tdtigkeit geltend zu machen.
Da diese Griinde nach wie vor unter Artikel 100 a) EPU im
Sinne von Artikel 54 und 56 EPU fallen, auf die sich
bereits der Einspruch stiitzte, hidlt die Kammer die
Beschwerde fir zuldssig (vgl. T 611/90, ABl. EPA

1993, 50).

Bei dieser Sachlage eriibrigt es sich zu entscheiden, ob
die Behauptung am Ende der Beschwerdebegriindung "Ferner
ist das Verfahren zur Herstellung von Polymikroteilchen
aus Polyurethan nicht so deutlich offenbart, daR ein
Fachmann die Polyurethane erhalten kann" eine
ausreichende Begriindung im Sinne von Artikel 108,

3. Satz, EPU darstellt.

Die Kammer hat, wie die Einspruchsabteilung, keine
Bedenken gegen die Zulidssigkeit der wdhrend des
Einspruchsverfahrens vorgenommenen Anderungen der
Anspriiche und der Beschreibung. Sie ergeben sich aus den
urspriinglichen Unterlagen und erfiillen somit die
Voraussetzungen des Artikels 123 (2) EPU.

Die Streichung des Begriffes "zumindest" wdhrend des
Beschwerdeverfahrens ist nicht zu beanstanden, da durch
den Ausschluf der vollstidndig blockierten Isocyanat-
gruppen eine Beschrénkung auf teilweise blockierte

Isocyanatgruppen erfolgt.

Auch die Voraussetzungen des Artikels 123 (3) EPU sind
erfiillt, da bereits der erteilte Anspruch 2 des

Streitpatents auf ein Verfahren gerichtet war, und der
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durch die Streichung von "zumindest" vorgenommene
Verzicht auf vollstidndig blockierte Isocyanatgruppen ein
Teilverzicht, d. h. eine Beschrdnkung und nicht eine

Erweiterung des Schutzbegehrens darstellt.
Artikel 84 EPU

Die Einspruchsabteilung hat in Pkt. 3.3 ihrer -
Entscheidung ausfiihrlich zur Frage des Artikels 84 EPU
Stellung genommen. Diese Ausfiihrungen werden von der
Beschwerdefiihrerin nicht angegriffen. Die Kammer sieht
von sich aus ebenfalls keine Veranlassung, diese
Ausfiihrungen und die hieraus resultierende Feststellung,
das Streitpatent erfiille die Voraussetzungen des

Artikels 84 EPU, in Zweifel zu ziehen.

Die wdhrend der miindlichen Verhandlung vorgenommene
Anderung, nédmlich die Streichung von "zumindest", dient
zur Klarstellung, da laut Beschwerdegegnerin nur
teilweise blockierte Isocyanatgruppen enthaltende
Polyisocyanatverbindungen zu vernetzten Polymermikro-
teilchen fiihren und somit die Aufgabe 1l&sen konnen.

Artikel 83 EPU

Die Kammer kommt, wie bereits die Einspruchsabteilung
(vgl. Pkt. 3.4 der angefochtenen Entscheidung), zu dem
SchluR, das Verfahren gemdff Anspruch 1 kénne vom

Fachmann ausgefiihrt werden.

Gegenstand dieses Anspruchs ist ein Verfahren zur
Herstellung von Dispersionen vernetzter Polymermikro-
teilchen in wédfrigem Medium. Die zur Herstellung
erforderlichen Verfahrensmafnahmen sind nach Anspruch 1:
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i) Die Auswahl der Ausgangskomponenten, d. h. der im
Anspruch 1 ndher gekenzeichneten Komponenten (A)

und (B);
ii) deren Dispergierung in einem wéfrigen Medium; und
iii) die Erhitzung der so erhaltenen Dispersion zur

Erzielung vernetzter Polymermikroteilchen.

Sowohl die Kriterien fiir die Auswahl der Ausgangs-
materialien als auch die Verfahrensmafnahmen werden in
der Beschreibung und den Beispielen ausfiihrlich
beschrieben. Dies wird von der Beschwerdefiihrerin auch

nicht bestritten.

Sie bestreitet jedoch die Ausfiihrungen der Einspruchs-
abteilung in Pkt. 3.4 der angefochtenen Entscheidung,
wonach die Umsetzung der beiden Komponenten (A) und (B)
aufgrund der r&dumlichen N&dhe beider Komponenten
gegeniiber der Reaktion von NCO/Wasser bevorzugt sei. Sie
macht geltend, es entstiinden nicht die gewiinschten
vernetzten ionischen Polyurethandispersionen, sondern,
z. B. im Falle von mit Malonestern blockierten
Isocyanatverbindungen, vernetzte Ester und Amide, wie

sich aus D7, Seite 5, Absatz 3, zweifelsfrei ergebe.

Hierzu stellt die Kammer fest, daR es fiir die
Offenbarung einer Erfindung, die die Herstellung eines
Produktes betrifft, in der Regel ausreicht, Ausgangs-
verbindungen und Verfahrensmafnahmen anzugeben.
Hierdurch wird das unmittelbare Verfahrensprodukt, das
nach Artkel 64 (2) EPU geschiitzt ist, ausreichend
definiert. Dies ist hier der Fall. Theoretische
tiberlegungen iiber die chemische Konstitution des so
erhaltenen unmittelbaren Verfahrensproduktes spielen in

diesem Zusammenhang keine Rolle.
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Die Uberlegungen der Beschwerdefiihrerin und deren
Argumente, bei dem beanspruchten Verfahren entstiinden
keine Polyurethane sondern vernetzte Ester und Amide,
kénnen deshalb die von der Einspruchsabteilung
anerkannte Nacharbeitbarkeit des Verfahrens nicht

widerlegen.

Aus den vorgenannten Griinden kdnnen die Ausfihrungen der
Beschwerdefiihrerin nicht den von der Einspruchsabteilung
geforderten Beweis der mangelnden Nacharbeitbarkeit des
beanspruchten Verfahrens erbringen. Die Kammer sieht
daher keine Veranlassung von der diesbeziiglichen

Entscheidung der Einspruchsabteilung abzuweichen.
Artikel 54 EPU

Die Neuheit des beanspruchten Gegenstandes gegeniiber dem
im Beschwerdeverfahren genannten Stand der Technik war
nicht strittig und wurde auch im Beschwerdeverfahren
nicht bestritten. Bestritten wurde die Neuheit jedoch

gegeniiber der erstmals im Beschwerdeverfahren genannten

D6.

Die Beschwerdefiihrerin hat den Vorwurf der mangelnden
Neuheit ausfiihrlich begriindet und die Beschwerdegegnerin
hat dem in ihrem Schriftsatz vom 27. Mai 1994 wider-
sprochen. Beide Parteien hatten somit ausreichend
Gelegenheit zu D6 Stellung zu nehmen und haben diese
Gelegenheit auch genutzt. Die Kammer hat deshalb keine
Bedenken (Art. 113 (1) EPU), den Inhalt dieser
Druckschrift bei ihrer Entscheidung zu beriicksichtigen
und sich dabei den Argumenten der Beschwerdegegnerin

anzuschliefen.

Unter Beriicksichtung dieses Dokuments kommt die Kammer
zu dem Schluf, daf der Gegenstand des Anspruchs 1
gegeniiber dem in D6 beschriebenen Gegenstand schon
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allein deshalb neu ist, weil in D6 ein Dispergiermittel
verwendet werden mufl, wogegen im Verfahren nach
Anspruch 1 des Streitpatents ein Polyesterpolyol
(Komponente A)) eingesetzt wird, das iber eine zur
Bildung einer stabilen Dispersion ausreichende Anzahl
ionischer Gruppen verfiigt. Dariiber hinaus werden in D6
vollstédndig verkappte Polyiéocyanate gegeniiber den nach
Anspruch 1 des Streitpatents zwingend erforderlichen

teilverkappten Polyisocyanaten eingesetzt.
Artikel 56 EPU

Unter IV in ihrem Beschwerdeschriftsatz stellte die
Beschwerdefiihrerin u. a. fest, der Gegenstand des
Anspruchs wiese gegeniiber dem in D6 beschriebenen
Gegenstand keine erfinderische Tatigkeit auf. Hierzu
stellt die Kammer fest, da® D6 ein Verfahren zur
Herstellung von wédRrigen Drahtlackdispersionen zur
Erzeugung von Uberziigen zur Isolierung auf elektrischen
Leitern betrifft, die eine gute Feuchtigkeits-
bestindigkeit und Alterungsbesténdigkeit aufweisen. Vor
allem sollen diese Uberziige aber ldtbar sein.
Demgegeniiber sollen sich die im Streitpatent
hergestellten Dispersionen als Basisbeschichtungs-
zusammensetzungen fiir Lackierungen des Basecoat-
Clearcoat-Typs eignen. Hierbei sollen die allgemein beim
NaR-in-Nafk-Verfahren auftretenden Nachteile, wie strike-
in oder Triibung bzw. Wolkenbildung vermieden werden.
Durch diese unterschiedlichen Anwendungen der in D6 und
im Streitpatent beschriebenen Dispersionen ergibt sich
ein v&llig anderes Eigenschaftsprofil fir die jeweiligen
Dispersionen. Hieraus folgt fiir die Kammer, da D6
keinen geeigneten Ausgangspunkt fdr die Aufgabe-L&sungs-
Problemmatik darstellt, so daR ein Fachmann auf der
Suche nach Dispersionen, die sich zur Herstellung von
Basecoat-Clearcoat Mehrschichtlacken eignen,

Dispersionen zur Herstellung von l6tbaren Drahtlacken
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nicht in Betracht ziehen wilirde. D6 kann deshalb das

beanspruchte Verfahren nicht nahelegen.

Die abhingigen Anspriiche 2 bis 7 betreffen vorteilhafte
Ausgestaltungen des Gegenstandes von Anspruch 1, so daf
sie ebenfalls die Erfordernisse der Artikel 54 und 56
erfillen.

«

IThre Patentierbarkeit ist daher ebenfalls gegeben.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird an die Einspruchsabteilung
zurliickverwiesen mit der Auflage, das Patent in
gedndertem Umfang auf der Basis des wdhrend der
miindlichen Verhandlung eingereichten einzigen Antrags
aufrechtzuerhalten.

Die Geschidftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

/ N

E. G féiz< r C. Gérardin
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