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Sachverhalt und Antréage

2906.D

Di e vorliegende am 14. Januar 1998 ei ngegangene
Beschwerde richtet sich gegen die Entschei dung der

Pruf ungsabt ei | ung vom 25. Novenber 1997, mt der die

Eur opéi sche Pat ent annel dung No. 93 912 729.6, angenel det
al s PCT/EP93/ 01253 am 19. Mai 1993 unter Beanspruchung
einer DE Prioritat vom 2. Juni 1992 und veroffentlicht
unter der No. WO A-93/ 24550, zurickgew esen wurde

D e Beschwer degebihr wurde zugleich mt der
Beschwer deei nl egung entrichtet; die schriftliche
Beschwer debegr iindung i st am 30. Marz 1998 ei ngegangen.

D e angefocht ene Entschei dung beruhte auf der
Anspruchsfassung der urspringlichen Unterlagen. Die vier
Anspr iche di eser Fassung |lauteten wie folgt:

" 1. WARri ges Bindemttel gem sch bestehend im
wesentlichen aus einer walri gen Losung und/ oder
Di spersi on einer Konbination aus

a) mndestens einem in Gegenwart der Konponente b) in
Wasser | 6slichen und/ oder dispergierbaren,
Ur et hangr uppen aufwei senden NCO- Vor pol ynerisat mt
bl ocki erten | socyanat gruppen und

b) einer Pol yam n-Konponente, bestehend aus m ndestens
ei nem or gani schen Polyam n mt insgesant m ndestens
zwei primaren und/ oder sekundaren, aliphatisch oder
cycl oal i phati sch gebundenen Am nogruppen

in einem Mol verhéal tnis von bl ockierten |socyanatgruppen
zu primaren und/ oder sekundaren Am nogruppen von 1:0,9
bis 1:1,5."
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" 2. WARriges Bindemttel gem sch gemal3 Anspruch 1
dadurch gekennzei chnet, dal3 di e Konponente a) einen
Cehalt an bl ockierten |socyanat gruppen (berechnet als
NCO von 2 bis 10 Gew. -%

ei nen Cehalt an innerhalb von end- und/oder

sei t enst andi gen Pol yet her ketten ei ngebaut en

Et hyl enoxi dei nheiten (berechnet als CH,O von 5 bis 20
Gew. - % und

ei nen Cehalt an, zum ndest teilweise durch Reaktion mt
der Konponente b) neutralisierten, Carboxyl gruppen von
10 bis 60 MIIiaquival enten pro 100 g Feststoff

auf wei st . "

" 3. Ver wendung der walrigen Bindem ttel gemi sche genald
Anspruch 1 und 2, gegebenenfalls in Abm schung mt
ublichen H |l fs- und Zusatzmttel n der Lacktechnol ogie
zur Herstellung von Beschi chtungen auf hitzeresistenten
Substraten.”

"4, Ver wendung genmdld Anspruch 3 zur Herstellung von
Unt er bodenschut z- Beschi cht ungen oder st ei nschl agf esten
Fal l ern fur Kraftfahrzeuge."

I n der angefochtenen Entschei dung wurde festgestellt,
dalR der Cegenstand des Anspruchs 1 gegeniber den

Ent gegenhal tungen D1 (WO A-81/02894) und D4 (EP-A-0 424
697) nicht neu sei. Er sei einerseits vorweggenonmen
durch die in D1 offenbarten stabilen M schungen von

| sophorondiamn mt walkrigen D spersionen von bl ockierte
| socyanat gr uppen auf wei senden NCO- Vor pol yneri sat en und
anderseits durch die in D4 offenbarten walrigen
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M schungen von car boxyl gruppenhal ti gen, bl ockierten
Pol yur et hanen mt pol yfunktionell en Verbi ndungen, w e
Et hyl endi ami n oder Diethyl entriam n.

I n Reaktion auf die am 17. Mai 2000 versandte
(falschlich mt 17. Novenber 2000 datierte) Ladung zur
niundl i chen Ver handl ung am 16. Novenber 2000 hat die
Beschwerdef Ghrerin mt Schriftsatz vom 16. Oktober 2000
geanderte Anspruchssatze ei nes Hauptantrags und ei nes
Hi | f santrags eingereicht. Auf die weitere Nachricht des
Berichterstatters der Kanmer vom 6. Novenber 2000 | egte
di e Beschwerdef Uhrerin mt Schriftsatz vom 9. Novenber
2000 ei nen gednderten Hauptantrag vor, dessen Anspruch 2
vom Berichterstatter am 13. Novenber 2000 nach

tel ef oni schem Auftrag des Vertreters der Beschwerde-
fdhrerin noch korrigiert (Berichtigung eines

of fensichtlichen Schrei bfehlers) wurde.

I m Anschl ul3 daran hat die Kamer am 13. Novenber 2000
di e nmindl i che Ver handl ung auf gehoben.

Der Hauptantrag unfafdt vier Anspriche, wobei die
Anspriche 2 bis 4 abgesehen von geri ngf igi gen
redakti onel | en Anderungen unverandert sind gegeniiber der
j ewei l i gen Fassung, die der angefochtenen Entschei dung
zugr undel ag.

Anspruch 1 lautet we folgt:

" 1. WARri ges Bindemttel gem sch bestehend im
wesentlichen aus einer walri gen Losung und/ oder
Di spersion erhéaltlich durch zum ndest teil weise
Neutral i sation



VI .

VII.

2906.D

- 4 - T 0558/ 98

a) mndestens eines, in Gegenwart der Konponente b) in
Wasser | dslichen und/ oder dispergierbaren, U ethan-
und Car bonsaur egruppen aufwei senden NCO
Vor pol ynerisats mt bl ockierten |socyanatgruppen

m t

b) einer Pol yam n-Konponente, bestehend aus m ndestens
ei nem or gani schen Pol yam n des Ml ekul argew chts 60
bis 400 mt insgesant m ndestens zwei primaren
und/ oder sekundaren, aliphatisch oder
cycl oal i phati sch gebundenen Am nogr uppen,

wobei das Mol verhal tnis von bl ockierten |socyanatgruppen
zu primaren und/ oder sekundaren Am nogruppen von 1:0,9
bis 1:1,5 betragt und wobei andere Basen, die mt der
Konponente a) Sal ze bil den, abwesend sind."

Di e Beschwerdefihrerin stellte fest, daR die Neuheit des
CGegenstands von Anspruch 1 gegentber D1 und D4 gegeben
sei, weil Kkeine dieser Entgegenhal tungen das

er fi ndungswesentliche Prinzip der Verwendung eines

Pol yam ns mt m ndestens zwei prinmaren oder sekundaren
Am nogruppen in der Doppel funktion einerseits als
Neutralisationsmttel fur die Carboxyl gruppen des

bl ocki erten NCO Vor pol yneri sates und anderseits als
Kettenverl| angerer offenbarten. Viel nehr habe gemal D1
und D4 das Polyamin jeweils nur die |etztgenannte
Funktion, wahrend die Neutralisation jeweils mt einer
separ aten sal zbi | denden Base erf ol ge.

Di e Beschwerdef dhrerin beantragt di e Aufhebung der
angef ocht enen Ent schei dung und di e Zurickverwei sung der
Sache an di e Priufungsabteilung zur weiteren Prifung auf
Basis (i) des Hauptantrags oder (ii) des Hilfsantrags.
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Weiters beantragt die Beschwerdefuhrerin imFalle (ii)
di e Durchf thrung einer mindlichen Verhandl ung.

Ent schei dungsgr inde

1. Di e Beschwerde ist zul assig.
Haupt ant r ag

2. Artikel 123 (2) EPU

Anspruch 1 stiutzt sich auf seine urspringliche Fassung
SOW €:

- beziglich des Merkmal s, dall die Losung und/ oder
Di spersion durch zum ndest teilweise Neutralisation
ei nes (auch) Carbonsauregruppen aufwei senden NCO
Vor pol ynmerisats erhaltlich ist, auf Aussagen im
| etzten Absatz der Seite 4 und imvon Seite 11 auf
Seite 12 Uberleitenden Satz der urspringlichen
Beschr ei bung,

- bezugli ch des Ml ekul ar gewi cht sberei chs des Pol yam ns
60 bis 400 auf Seite 10, Zeilen 13 bis 17 der
ur springli chen Beschrei bung und

- bezuglich des Disclainmers "und wobei andere
sal zbi | dende Basen abwesend sind" auf die
Ent gegenhal tung D1 (Anspruch 18 in Konbination mt
Seite 6, Zeile 32 bis Seite 7, Zeile 3; cf. fol gender
Punkt 3.1).

Di e Anspriche 2 bis 4 des Hauptantrags entsprechen
densel ben Anspriuchen der urspringlichen Fassung.

2906.D Y A
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Di e Anspriche des Hauptantrags genugen somt der
Bedi ngung des Artikels 123 (2) EPU

Neuhei t

Ent gegenhal t ung D1

D ese Entgegenhaltung betrifft gemald Anspruch 1 eine
stabil e walRri ge Di spersion eines Carboxyl sal zes ei nes
Pol ymeren, das durch Reaktion eines carboxyl gruppen-
hal ti gen, bl ocki erten NCO Vorpol ynerisats und ei nes
Pol yam ns hergestellt wurde, wobei das NCO

Vor pol yneri sat ein Reaktionsprodukt eines aromatischen
Pol yi socyanats mt einer zum ndest zwei aktive
Wasser st of f at ome ent hal t enden Ver bi ndung ist. Das zur
Bi | dung des Carboxyl sal zes di enende Neutralisations-
mttel kann laut Anspruch 5 ein tertidres Am n, eine
guartare Amoni um oder eine Al kalinetall-Base sein
(siehe auch Seite 7, Zeilen 18 bis 20).

Die Herstellung der Dispersion erfol gt nach Anspruch 18
i ndem zuer st durch Zugabe von sal zbi | dender Base und
Wasser zu ei nem car boxyl gruppenhal ti gen, bl ockierten
NCO- Vor pol yneri sat ei ne waliri ge Di spersion des

Vor pol yneri sat sal zes hergestellt wird, die danach mt

ei nem Pol yam n ei ner Kettenverl &ngerungsreaktion
unterzogen wird. Da di ese Reaktion bei erhdhter
Tenperatur abl auft (cf. Anspruch 18; Seite 19, Zeile 31
bis Seite 20, Zeile 5), z. B. 12.5 Stunden bei 70°C (cf.
Beispiel 1, Seite 24, Zeile 29 bis Seite 25, Zeile 10),
mul3 gefol gert werden, dal3 die mt Polyam n versetzte
walri ge Dispersion des bl ockierten NCO Vorpol ynmeri sat -
sal zes bei Raunt enperatur bestandig ist.

Zwar offenbart Dl somt stabile walrige D spersionen von
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car bonsaur esal zgr uppen- hal ti gen, bl ocki erten NCO

Vor pol yneri saten, die auch Pol yam ne enthalten, und die
somt den annel dungsgemall beanspruchten Bindemttel -
gem schen entsprechen, genald D1 erfol gt die Sal zbil dung
der Carbonsaur egruppen aber nicht mttels der Pol yam ne,
sondern mt anderen sal zbi |l denden Basen, vorzugswei se
terti&ren Amnen wie Triathylamn (cf. Anspriche 4, 5,
7, 8; Seite 6, Zeile 32 bis Seite 7, Zeile 20).

Gowohl gemél3 D1 (Seite 15, Zeilen 20 bis 29) nur ein
Teil der Carbonsauregruppen mt den genannten

sal zbi | denden Basen neutralisiert werden nu3 (gemal3 Tei
B von Beispiel 1, Seite 24, Zeile 29 bis Seite 25,
Zeile 25, mt 85%der Theorie an Triathylamn (Seite 25,
Zeile 3)), und somt in diesemFalle die Mglichkeit

ei ner Neutralisation der Rest-COOH G uppen mt demals
Ket t enver| dngerer ei ngesetzten Pol yam n besteht, sind
di e Di spersionen gemald vorliegendem Anspruch 1 auch
gegeniuber einer derartigen Ausfihrungsform neu, weil
Anspruch 1 di e Anwesenheit der in D1 verwendeten

sal zbi | denden Basen per Disclaimer ausschliellt.

We die Aussagen auf Seite 11, letzte Zeile bis

Seite 12, Zeile 14 der Streitannmel dung bel egen, steht

di eser Disclainer imEinklang mt der erfindungsgenil3en
Absi cht, nur das Polyam n zur Sal zbil dung mt den

Car bonsaur egr uppen her anzuzi ehen (" Doppel funktion").

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somt neu gegeniber
der O f enbarung von DL.

Ent gegenhal tung D4

Gemall Anspruch 1 betrifft di ese Entgegenhal tung ei ne
walri ge Zusammenset zung ent haltend ei n carboxyl at -
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gruppenhal ti ges bl ocki ertes Pol yurethan, das ein
Reakt i onsprodukt ist aus (i) einem COOX-gruppen-haltigen
Pol yoxyal kyl enpol yol (wobei X Wasserstoff oder ein
Kation ist) mt mndestens 50 Gew. - % Oxyet hyl engr uppen,
(ii) einem UberschulR eines Polyisocyanats und (iii)

ei nem Bl ocki erungsmittel in einer dem | socyanat berschul}
ent sprechenden Menge.

GemalR Anspruch 5 und Seite 2, Zeilen 33 bis 39 kann die
Zusanmenset zung zur zusatzlichen Kettenverl &ngerung/

Ver net zung ei ne pol yfunktionelle Verbindung, z. B. ein
pol yfunktionelles Amn (z. B. Ethylendiam n und
Diethylentriamn: Seite 5, Zeilen 12 bis 17), enthalten.

D e COOX- Gruppen des bl ocki erten Pol yurethans nissen
gemalR Seite 4, Zeilen 30 bis 33 (in Verbindung mt
Seite 3, Zeilen 41 bis 43) in Sal zform vorliegen, wobei
das Kation X NR,, Phosphoni um oder vorzugswei se ein

Al kal i metal i on sein kann

Da gemalR D4 somit in der walrigen Enddi spersion alle
COOX- Gruppen der bl ocki erten Pol yurethane in Sal zf orm
mt einemder genannten Kationen vorliegen, ist eine

Sal zbi Il dung mt dem gegebenenfalls als pol yfunktionelle
Ver bi ndung zugeset zt en Pol yam n ausgeschl ossen. Die in
D4 beschri ebenen Di spersionen unterschei den sich somt
von denen gendalR vorliegendem Anspruch 1, deneufol ge eine
zum ndest teilweise Neutralisation der COOH G uppen mt
der Pol yam n- Konponente erfol gt.

Der Cegenstand des Anspruchs 1 ist somt auch neu
gegenuber der O fenbarung von D4.

Di esel be Schl uRfol gerung trifft a fortiori auch auf den
von Anspruch 1 abhangi gen Anspruch 2, den unabh&ngi gen
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Anspruch 3, der die Verwendung der Bindemttel gem sche
gemall Anspruch 1 und 2 zumInhalt hat, und den von
| et zt erem abh&ngi gen Verwendungsanspruch 4 zu.

3.4 Der der angefochtenen Entschei dung zugrundel i egende
Zur uckwei sungsgrund fehl ender Neuheit gegenuber den
O fenbarungen von D1 und D4 liegt somt bezuglich der
Anspr iche des Hauptantrags nicht nehr vor.

4. Da die Prifung des gemall Hauptantrag beanspruchten
Cegenstandes auf das Vorliegen einer erfinderischen
Tati gkeit gegenuber dem zitierten Stand der Technik vor
der ersten Instanz noch nicht erfolgte, wird die
Anrel dung in Anwendung der Vorschriften des Artikels
111 (1) EPU, i.a. zu di esem Zwecke an die Prifungs-
abt ei l ung zuruckverw esen. Bei dieser Priufung wird
i nsbesondere zu untersuchen sein, ob die Verwendung der
Pol yam n- Konponente in der auf Seite 11, Zeile 34 bis
Seite 12, Zeile 14 der Beschrei bung dargel egten
"Doppel funktion” imH nblick auf die auf Seite 2,
Zeilen 21 bis 27 formulierte Aufgabe nahel ag.

5. Bei dieser Sachlage erubrigt sich ein Eingehen auf den
H | fsantrag und somt auch die Durchfihrung einer
nindl i chen Ver handl ung, die nur fir den Fall beantragt
war, dall die Kanmer einer Fortsetzung des Prfungs-

verfahrens auf der Basis des Hauptantrags nicht
zusti men wirde (siehe Punkte IV und VII supra).

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. D e angefochtene Entschei dung wi rd auf gehoben.

2906.D Y A
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2. D e Angel egenheit wird zur Fortsetzung des Prafungs-
verfahrens auf der Basis des Hauptantrags an die
Pr uf ungsabt ei | ung zur tdckverw esen.

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

E. Gorgmai er C. Gérardin
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