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Sachverhalt und Antrage

2963.D

Die Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des
europadischen Patents Nr. 0 444 454 mit dem Titel
"Lufttrocknende Polyurethanharze, deren Herstellung und
Verwendung" auf die am 8. Februar 1991 unter
Beanspruchung der Prioritdt einer Voranmeldung in der
Bundesrepublik Deutschland (4004651) vom 15. Februar
1990 eingereichte europdische Patentanmeldung

Nr. 91 101 748.1 erfolgte am 30. November 1994
(Patentblatt 94/48). Die Patentschrift enthielt zwei

Anspruchssatze mit 18 bzw. 16 Ansprlchen.

Der langere Anspruchssatz ("A") flr die benannten
Vertragsstaaten AT, BE, CH, DE, DK, FR, GB, GR, IT, LI,
NL, und SE umfafte Anspriche 1 bis 13, die eine waRrige
Uberzugsmasse betrafen, Anspriiche 14 bis 16, in denen
zwel Verfahren zu deren Herstellung beansprucht wurden,
sowie die Anspriche 17 und 18, die auf die Verwendung
der obigen Uberzugsmasse zur Herstellung von
Grundierungen bzw. auf Substrate gerichtet waren, die

mit der Uberzugsmasse beschichtet sind.

Der kuUrzere Anspruchssatz ("B") fur den Vertragsstaat ES
umfaffte Anspriche 1 bis 15, die auf die beiden Verfahren
gemaf? den Ansprichen 14 und 15 von Satz "A" gerichtet
waren, und Anspruch 16, der dem Verwendungsanspruch 17

in Satz "A" entsprach.

Die Anspriiche 1 und 14 bis 18 von Anspruchssatz "A"

lauteten:

"1, Wakrige Uberzugsmasse, die mindestens ein
wasserdispergierbares, lufttrocknende Gruppen
enthaltendes Polyurethanharz sowie gegebenenfalls
weitere Bindemittelharze und Ubliche (Lack-)

Additive enthélt, dadurch gekennzeichnet, daf das
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Polyurethanharz Bausteine enthalt, die sich

ableiten von

(A) Polyisocyanaten,

(B) Polyolen, die Gruppen enthalten, die dem
resultierenden Polyurethanharz lufttrocknende

Eigenschaften verleihen, gegebenenfalls

(C) Polyolen, die frei von solchen Gruppen sind,

(D) Verbindungen, die mindestens zwei gegenitber
Isocyanatgruppen reaktive Gruppen und mindestens
eine zur Anionenbildung befahigte Gruppe

aufweisen,

(E) Monoalkoholen, die ungesattigte Gruppen

enthalten, und/oder

(F) Verbindungen, die von (B), (C), (D) und (E)
verschieden sind und mindestens eine mit NCO-

Gruppen reaktive Gruppe enthalten."

Verfahren zur Herstellung der Uberzugsmasse nach
mindestens einem der Ansprliche 1 bis 13, dadurch
gekennzeichnet, daf man aus den Polyisocyanaten
gemaf? (A), den Polyolen gemafs (B) und
gegebenenfalls den Polyolen gemaf (C) sowie den
Verbindungen gemadfy (D) zunadchst ein Polyurethan-
Prapolymeres herstellt, das im Mittel mindestens
1,7 freie Isocyanatgruppen pro Molekll enthdlt,
dieses Prapolymere dann mit den Verbindungen
gemaf? (E) und/oder (F) in nicht-wafrigem System
umsetzt und das vollstandig ausreagierte
Polyurethanharz anschliefend neutralisiert und
dann ins waRBrige System Uberfihrt, wobei die
gegebenenfalls weiteren Bindemittelharze und die

Ublichen Additive wvor, wahrend oder nach der
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Herstellung des Polyurethanharzes zugegeben

werden."

"15. Verfahren zur Herstellung der Uberzugsmasse nach
mindestens einem der Anspriche 1 bis 13, dadurch
gekennzeichnet, daf man die Verbindungen (&),
(B), gegebenenfalls (C) sowie (D), (E) und/oder
(F) gemeinsam in nicht-wafirigem System umsetzt
und das vollstédndig ausreagierte Polyurethanharz
anschlieend neutralisiert und dann ins waRrige
System Uberfihrt, wobei die gegebenenfalls
weiteren Bindemittelharze und die tUblichen
Additive vor, wahrend oder nach der Herstellung

des Polyurethan[h]arzes zugegeben werden."

"16. Verfahren nach Anspruch 14 oder 15, dadurch
gekennzeichnet, daf3d die Neutralisation der zur
Anionenbildung befdhigten Gruppen mit Ammoniak

erfolgt."

"17. Verwendung der Uberzugsmasse gemif mindestens
einem der Ansprlche 1 bis 11 zur Herstellung von

Grundierungen."

"18. Substrate, beschichtet mit der Uberzugsmasse

gemaf? mindestens einem der Ansprlche 1 bis 11."

Die Ubrigen abhangigen Ansprlche 2 bis 13 in Satz "A"
betrafen besondere Ausfihrungsformen der waRrigen

Uberzugsmasse gemif Anspruch 1.

Die Anspriiche 1 und 14 bis 16 von Anspruchssatz "B"

lauteten:

"1. Verfahren zur Herstellung von wafrigen
Uberzugsmassen, die mindestens ein
wasserdispergierbares, lufttrocknende Gruppen

enthaltendes Polyurethanharz sowie gegebenenfalls

2963.D o/
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weitere Bindemittelharze und Ubliche (Lack) -
Additive enthalten, wobei das Polyurethanharz

Bausteine enthdlt, die sich ableiten von

[identischer Wortlaut wie in den Definitionen
der Verbindungen (A) bis (F) in Anspruch 1 von
Anspruchssatz "A", mit Ausnahme eines Schreib-

fehlers in Komponente (E): "Monoalkohlen"],

dadurch gekennzeichnet, daf? man aus den
Polyisocyanaten gemdf? (A), den Polyolen gemaf (B)
und gegebenenfalls den Polyolen gemaf? (C) sowie
den Verbindungen gemafs (D) zundchst ein
Polyurethan-Prapolymeres herstellt, das im Mittel
mindestens 1,7, freie Isocyanatgruppen pro
MolekGil enthalt, dieses Prapolymere dann mit den
Verbindungen gemafs (E) und/oder (F) in nicht-
walRrigem System umsetzt und das vollstandig
ausreagierte Polyurethanharz anschliefend
neutralisiert und dann ins waflrige System
Uberfihrt, wobei die gegebenenfalls weiteren
Bindemittelharze und die Ublichen Additive vor,
wahrend oder nach der Herstellung des

Polyurethanharzes zugegeben werden."

Verfahren zur Herstellung der Uberzugsmasse nach
mindestens einem der Anspriche 1 bis 12, dadurch
gekennzeichnet, daf man die Verbindungen (&),

(B), gegebenenfalls (C) sowie (D), (E) und/oder
(F) gemeinsam in nichtwafirigem System umsetzt und
das vollstandig ausreagierte Polyurethanharz
anschliefend neutralisiert und dann ins waRBrige
System Uberfihrt, wobei die gegebenenfalls
weiteren Bindemittelharze und die tUblichen
Additive vor, wahrend oder nach der Herstellung

des Polyurethanharzes zugegeben werden."
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"15. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dafd die Neutralisation der zur
Anionenbildung befdhigten Gruppen mit Ammoniak

erfolgt."

"16. Verwendung der Uberzugsmassen, hergestellt gemaR
mindestens einem der Ansprliche 1 bis 15, zur

Herstellung von Grundierungen."

Die weiteren abhangigen Ansprlche 2 bis 13 in Satz "B"
betrafen besondere Ausfuhrungsformen des Verfahrens

gemaf? Anspruch 1.

Gegen das Patent wurde am 29. August 1995 Einspruch
eingelegt. Er stltzte sich auf die Einspruchsgrinde
gemif Artikel 100 a) EPU (fehlende Neuheit und mangelnde
erfinderische Tatigkeit) und verwies neben einer
Literaturstelle (im Laufe des Verfahrens erganzt durch

eine weitere) auf die folgende Druckschrift:
D1: JP-A-56-010 571 (1981; englische Ubersetzung) .

Flr beide Anspruchssatze "A" und "B" wurden mit
Schreiben vom 11. November 1996 gednderte Anspriche 1, 5
und 6 als Ersatz der vorherigen Fassungen eingereicht.
Die Ubrigen Ansprlche beider Anspruchssatze blieben

unverandert.
Die gednderten Ansprlche von Satz "A" lauteten:

"1, WaRrige Uberzugsmasse, die mindestens ein
wasserdispergierbares, lufttrocknende Gruppen
enthaltendes Polyurethanharz, sowie
gegebenenfalls weitere Bindemittelharze und
Ubliche (Lack-) Additive enthdlt, dadurch
gekennzeichnet, daff das Polyurethanharz

herstellbar ist durch Umsetzung von
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[identischer Wortlaut wie in den Definitionen
der Verbindungen (A) bis (F) in Anspruch 1 von

Anspruchssatz "A" in Abschnitt I, oben],

wobeil aus den Polyisocyanaten gemaf? (A4), den
Polyolen gemafs (B) und gegebenenfalls den
Polyolen gemafd (C) sowie den Verbindungen gemaf
(D) zunachst ein Polyurethan-Prapolymeres
hergestellt wird, das im Mittel mindestens 1,7
freie Isocyanatgruppen pro Molekitl enthalt,
dieses Prapolymere dann mit den Verbindungen
gemaf? (E) und/oder (F) in nicht-wafrigem System
umgesetzt und das vollstadndig ausreagierte
Polyurethanharz anschliefend neutralisiert und
dann ins wafrige System Uberfihrt wird, und
gegebenenfalls weitere Bindemittelharze und die
Ublichen Additive wvor, wahrend oder nach der
Herstellung des Polyurethanharzes zugegeben

werden."

Uberzugsmasse nach mindestens einem der Anspriiche
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daf? die Menge
der Edukte (A) 10 bis 40 Gew.-%, der Edukte (B)
20 bis 60 Gew.-%, der Edukte (C) 0 bis 20 Gew.-%,
der Edukte (D) 2 bis 20 Gew.-%, der Edukte (E) O
bis 50 Gew.-%, und der Edukte (F) 0 bis 10 Gew.-

)
o

, jeweils bezogen auf das Polyurethanharz,

betragt, wobei sich die Angaben auf 100 %

erganzen."

Uberzugsmasse nach mindestens einem der Anspriiche
1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daf sich das
Edukt (B) von Polyepoxiden mit Epoxidaquivalent-
gewichten von 180 bis 2000 ableitet.™

Die gednderten Ansprlche von Satz "B" erhielten

folgenden Wortlaut:
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"l. Verfahren zur Herstellung von waRrigen Uberzugs-
massen, die mindestens ein wasserdispergierbares,
lufttrocknende Gruppen enthaltendes Polyurethan-
harz, sowie gegebenenfalls weiter
Bindemittelharze und Ubliche (Lack-) Additive
enthdlt, dadurch gekennzeichnet, daf das
Polyurethanharz herstellbar ist durch Umsetzung

von

[identischer Wortlaut wie in den Definitionen
der Verbindungen (A) bis (F) in Anspruch 1 von

Anspruchssatz "A" in Abschnitt I, oben].

dadurch gekennzeichnet, daf? man aus den Polyiso-
cyanaten gemafs (A), den Polyolen gemafs (B) und
gegebenenfalls den Polyolen gemaf (C) sowie den
Verbindungen gemadfd (D) zunadchst ein Polyurethan-
Prapolymeres herstellt, das im Mittel mindestens
1,7 freie Isocyanatgruppen pro Molekll enthdlt,
dieses Prapolymere dann mit den Verbindungen
gemaf? (E) und/oder (F) in nichtwé&frigem System
umsetzt und das vollstandig ausreagierte
Polyurethanharz anschliefend neutralisiert und
dann ins waRrige System Uberfihrt, wobei die
gegebenenfalls weiteren Bindemittelharze und die
Ublichen Additive wvor, wahrend oder nach der
Herstellung des Polyurethanharzes zugegeben

werden."

"5. Verfahren nach mindestens einem der Anspriche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, daf die Menge der
Edukte (A) 10 bis 40 Gew.-%, der Edukte (B) 20
bis 60 Gew.-%, der Edukte (C) 0 bis 20 Gew.-%,
der Edukte (D) 2 bis 20 Gew.-%, der Edukte (E) O
bis 50 Gew.-%, und der Edukte (F) 0 bis 10

(<)

Gew.-%, jeweils bezogen auf das Polyurethanharz,

g

(<)

betragt, wobei sich die Angaben auf 100 %

erganzen."

2963.D o/
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"6. Verfahren nach mindestens einem der Anspriche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, daf man als Edukt
(B) Polyepoxide mit Epoxidadquivalentgewichten wvon
180 bis 2000 nimmt."

Mit Wirkung vom 5. Februar 1999 wurde der Rechtslbergang
des Streitpatents auf einen neuen Inhaber gemaf Regel 20

EPU in das europdische Patentregister eingetragen.

Gemaf einer am 20. April 1999 verklUndeten Zwischen-
entscheidung, deren schriftliche Begrindung am

17. Mai 1999 zur Post gegeben wurde, gelangte die
Einspruchsabteilung zur Auffassung, daf® das oben
genannte europaische Patent und die Erfindung, die es
zum Gegenstand hat, unter Berlcksichtigung der wahrend
des Einspruchsverfahrens vorgenommenen Anderungen den

Erfordernissen des EPU genlige.

Im einzelnen befand die Einspruchsabteilung, die
diesbeziigliche Berechnungen der Patentinhaberin
akzeptierte, dafd die nach D1 hergestellten Copolymeren
keine freien Isocyanat-Gruppen, geschweige denn
durchschnittlich mindestens 1,7 solcher Gruppen pro
Molekil enthielten und somit nicht als Prépolymere zu
bezeichnen waren. Vielmehr hatten freie Isocyanat-
Gruppen glunstigstenfalls mit einer Durchschnitts-
funktionalitdt von 1 vorhanden sein kbénnen. Die beiden
zitierten Literaturstellen befaften sich nur allgemein
mit Kondensations-Polymerisationsreaktionen bzw. der
Herstellung von Polyurethanharzen aus monofunktionellen
ungesattigten Alkoholen. Daher wurde die Neuheit

anerkannt.

Die technische Aufgabe gegenltber D1 wurde in der
Bereitstellung weiterer guter waRriger Uberzugsmassen
gesehen, die ohne zusatzliche Sikkative gut und schnell

an der Luft trocknen, insbesondere wenn sie als weiteres
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Bindemittel ein lufttrocknendes Alkydharz enthalten,
welches bisher nur in Gegenwart von Sikkativen an der
Luft trocknen konnte. Die L&sung dieser Aufgabe sei in

mehreren Versuchen der Patentinhaberin gezeigt worden.

Der gegenlber D1 angefihrte Effekt sei weder D1 zu
entnehmen, noch durch den Ubrigen zitierten Stand der
Technik vorherzusehen gewesen. Uberhaupt habe D1 keine
Losung der oben genannten Aufgabe zum Ziel gehabt, der
Fachmann habe daher von dieser Lehre nicht zum

Patentgegenstand gelangen kénnen.

Am 6. Juli 1999 erhob die Beschwerdefihrerin
(Einsprechende) Beschwerde unter gleichzeitiger
Entrichtung der vorgeschriebenen GeblUhr und beantragte
die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung. Sie
widersprach in ihrer am 17. September 1999 eingereichten
Beschwerdebegriindung der angefochtenen Entscheidung und

nannte zweil weiltere Druckschriften:

D4: US-A-4 066 591 und

D5: US-A-4 046 729.

Nach Ansicht der Beschwerdefiihrerin mangelt es allen
Aspekten des Streitgegenstands gegentber den Druck-
schriften D1, D4 und D5 an erfinderischer Tatigkeit.
AuRerdem fehle es der wafRrigen Uberzugsmasse, dem ersten
der beiden beanspruchten Verfahren sowie den

beanspruchten beschichteten Substraten an Neuheit.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) unterstlitzte in
ihrer Beschwerdeerwiderung vom 7. Februar 2000 die
angefochtenen Entscheidung, widersprach dem Vorbringen
der Beschwerdeflhrerin und beantragte, die beiden nach
der Einspruchsfrist genannten Druckschriften wegen

fehlender Relevanz und verspateten Vorbringens nicht ins
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Verfahren zuzulassen sowie die Beschwerde

zurlckzuwelisen.

Mit Schreiben vom 19. Juli 2002 wurde eine Namens-
dnderung der Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin)
mitgeteilt, die gemafd Bescheid vom 8. November 2002 mit
Wirkung vom 22. Juli 2002 in das europaische

Patentregister eingetragen wurde.

Am 30. Oktober 2002 fand eine mundlichen Verhandlung
statt. Die wesentlichen darin diskutierten Punkte und
das Vorbringen der Parteien im Beschwerdeverfahren

lassen sich wie folgt zusammenfassen:

i) Ein Teil der Diskussion in der mindlichen
Verhandlung betraf den Wortlaut und die
Bedeutung der geanderten Ansprliche im Hinblick
auf die Erfordernisse der Artikel 84 EPU,
deren Erfdllung von der Beschwerdefiihrerin

angezweifelt worden war.

So schien zundchst die Definition des Edukts (F)
in beiden Anspriichen 1 als "Verbindungen, die wvon
(B), (C), (D) und (E) verschieden sind und
mindestens eine mit NCO-Gruppen reaktive Gruppe
enthalten" zweil unterschiedliche Deutungen
zuzulassen. Einerseits erschien eine
Interpretation mdéglich, wonach diese Formulierung
allgemein die ganze Verbindungsklassen gemafd den
Definitionen (B), (C), (D) und (E) aus dieser
Definition ausschliefRe, wobei es jedoch
Uberschneidungen von (F) mit den Definitionen
anderer Komponenten in Anspruch 1 zu geben
schien. Andererseits aber konnte die Formulierung
u. U. auch auf den jeweiligen Einzelfall bezogen
werden, was bedeutete, dafl sich die spezielle
Komponente (F) in diesem Fall nur von den gerade

in der ersten Stufe der Reaktion eingesetzten
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besonderen Verbindungen der Komponenten (B), (C)

und (D) unterscheiden muflte.

Die Beschwerdegegnerin legte hierzu dar, daf3
sowohl die Verwendung des Plurals in den
einzelnen Definitionen der Edukte (A) bis (E) wie
auch die Verwendung des Wortes "gemaf" im letzten
Absatz von Anspruch 1 beim Hinweis auf jedes
dieser Edukte deutlich mache, dafl es sich dabei
jeweils um die gesamten Verbindungsklassen
handeln mGsse, nicht aber nur um einzelne Spezies
aus diesen Klassen handeln kdénne. Dementsprechend
werde durch die Definition von (F) jede
Verbindung ausgeschlossen, die unter die
Definition mindestens einer der Verbindungs-
klassen (A), (B), (C), D) und (E) falle.

Hinsichtlich der Apfelsiure, die als Beispiel fur
(F) genannt ist, wurde seitens der Beschwerde-
gegnerin argumentiert, daf? eine Amidbildung durch
die Reaktion zwischen den Carboxylgruppen der
Sdure und den Isocyanatgruppen, die unter
Abspaltung von CO, ablaufen mif3te und
Ublicherweise in der Schmelze unter Vakuum
durchgefihrt werde, unter den viel milderen
Reaktionsbedingungen der Polyurethanherstellung
nicht ablaufe. Daher erflille diese Verbindung
nicht die Definition der Edukte gemafs (D).
Dartiber hinaus fihrte sie aus, daf patentgemif’
zum Erreichen des gewlnschten Effektes das
Polymere der Uberzugsmasse keine terminale
Einheiten gemaf (B) und/oder (D) enthalten
sollte.

Die BeschwerdefUhrerin wies darauf hin, daf3 die
ursprungliche wie auch die erteilte Fassung von
Anspruch 1 auf das Vorhandensein von Bausteinen

hinwies, wadhrend die geanderte Fassung auf die
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eingesetzten Edukte abgestellt sei, und daf3
Reaktionsbedingungen wie etwa die Temperatur

nicht im Anspruch 1 definiert seien.

Gemafd Protokoll der mindlichen Verhandlung vor
der Einspruchsabteilung wurde Seite 4 der
Beschreibung durch Streichungen in den

Zeilen 32, 40 und 41 geandert, um Einwande
unter Artikel 84 EPU gegen die ge&nderte
Anspruchsfassung zu entkraften. Aus demselben
Grund wurden nun Anspruch 15 von Anspruchssatz
"A" und Anspruch 14 von Anspruchssatz "B"
gestrichen, sowie die Bereitschaft erklart,
auf Seite 4, Zeilen 38 und 39 der Beschreibung
den Verweis auf eine Kettenverlangerung in

waRrigem System ebenso zu streichen.

Zur den Fragen der Relevanz und der spaten
Nennung der neu genannten Druckschriften D4
und D5 trug die Beschwerdefihrerin vor, die
Wichtigkeit der zwei-stufigen
Verfahrensfihrung fir die Patentfdhigkeit der
Stoffanspriiche sei erst in der mindlichen
Verhandlung vor der Einspruchsabteilung und
durch die angefochtene Entscheidung erkennbar
geworden. Da gemafs D4: Spalte 3, Zeile 38
sowie D5: Spalte 15, Zeilen 7 bis 10 die NCO-
Komponente im Uberschuf’ gegeniiber der
Komponente mit aktivem Wasserstoff eingesetzt
werde, die Kettenverlangerung mit Verbindungen
durchgefihrt werde, die gegenlber NCO-Gruppen
reaktiver als Wasser seien (D4: Spalte 3,
Zeile 67 bis Spalte 4, Zeile 2), zudem auch
Wasser die Definition von (F) erflulle,
stellten die beiden Druckschriften einen
hochrelevanten Stand der Technik fir die
Stoffanspriiche dar. Dies werde insbesondere
durch Beispiel XXIV von D4 deutlich.



2963.D

iv)

- 13 - T 0690/99

In D1 wird laut Beschwerdefihrerin gelehrt,
da® das Mischungsverhdltnis der
Ausgangsverbindungen bis zu 50 Gew.-%
Isocyanat reichen kénne (Seite 12, letzter
Absatz), was im Lichte der auf den Seiten 9
und 10 angegebenen Molekulargewichten der
Komponenten einen molaren Uberschufs an
Isocyanat bedeute. Zudem werde dort ein hoher
Gehalt an Urethangruppen angestrebt, um durch
deren hohe sekundare Kohasion die Harte des zu
erzielenden Films zu verbessern. Daher werde
sich der Fachmann mengenmafig an der
Obergrenze des Isocyanat-Bereichs orientieren.
Die Verwendung von Sikkativen stelle kein
differenzierendes Merkmal dar, da auch in der
Streitpatentschrift solche Verbindungen

eingesetzt werden kénnten.

Gegenlber Beispiel 1 von D1, das als
nachstliegender Stand der Technik angesehen
wurde, seien weder spezielle Merkmale, noch eine
besondere Aufgabe erkennbar, die durch das

Streitpatent geldst wlrden.

Die Beschwerdegegnerin fihrte hingegen aus,

da keines der drei Dokumente beschreibe, daf3
die Menge an freien NCO-Gruppen im Prapolymer
von mindestens 1,7 betrage, sei Neuheit
gegeben. Aus den Gew.-%-Zahlen in D1 k&énne
wegen der Breite der Definitionen der
Komponenten in D1 nicht auf deren
Molverhaltnis geschlossen werden. D1 befasse
sich ausschliefflich mit der Erreichung eines
ausgeglichenen Verhdltnisses von Harte und
Beschichtbarkeit. Sowohl D4 wie D5 beschrieben
nur die Kettenverladngerung in waRrigem System,

der molare Mindestiberschuf? an NCO-Gruppen im
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Prapolymer werde dort nicht beschrieben, und
es gebe keinen Hinweis auf Prapolymere auf der
Basis eines Reaktionsproduktes aus Poly- bzw.
Diepoxiden mit ungesattigten Fettsduren als
Edukt (B).

Wahrend der mindlichen Verhandlung wurden die
vorherigen Anspruchssatze durch zwei neue ("A"
und "B") ersetzt, die jeweils als
"Hauptantrag" bezeichnet waren und sich wvon
den vorherigen unterschieden durch (i) eine
gleichlautende Einflgung in die Definition (B)
beider Anspriche 1 (vgl. Abschnitt II, oben),
(ii) die Streichung des zweiten Verfahrens (im
Satz "A" Anspruch 15; im Satz "B" Anspruch 14;
vgl. die Abschnitte I und VII.ii), oben) sowie
(iii) die dadurch bedingte Umnumerierung der
darauf folgenden Anspriche und, soweit
notwendig, die Anpassung deren Rlckbezige (in
den beiden nunmehrigen Ansprlchen 15, in Satz
"A": "Verfahren nach Anspruch 14 ...", in Satz
"B": "Verwendung der Uberzugsmassen,
hergestellt gemaf mindestens einem der
Ansprtche 1 bis 14 ..."; wvgl. Abschnitt I,

oben) .

Anspruch 1 von Satz "A" lautet nun:

"1,

WaRrige Uberzugsmasse, die mindestens ein
wasserdispergierbares, lufttrocknende
Gruppen enthaltendes Polyurethanharz, sowie
gegebenenfalls weitere Bindemittelharze und
Ubliche (Lack-) Additive enthdlt, dadurch
gekennzeichnet, daff das Polyurethanharz

herstellbar ist durch Umsetzung von

(A) Polyisocyanaten,
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(B) Polyolen, die Gruppen enthalten, die dem
resultierenden Polyurethanharz
lufttrocknende Eigenschaften verleihen,
und die Umsetzungsprodukte sind wvon
Polyepoxiden oder Diepoxiden mit

ungesattigten Fettsduren, gegebenenfalls

(C) Polyolen, die frei von solchen Gruppen

sind,

(D) Verbindungen, die mindestens zwei
gegeniber Isocyanatgruppen reaktive
Gruppen und mindestens eine zur
Anionenbildung befdhigte Gruppe

aufweisen,

(E) Monoalkoholen, die ungesattigte Gruppen

enthalten, und/oder

(F) Verbindungen, die von (B), (C), (D) und
(E) verschieden sind und mindestens eine
mit NCO-Gruppen reaktive Gruppe

enthalten,

wobeil aus den Polyisocyanaten gemaf? (4), den
Polyolen gemafs (B) und gegebenenfalls den
Polyolen gemaf? (C) sowie den Verbindungen
gemafd (D) zunachst ein Polyurethan-Prapoly-
meres hergestellt wird, das im Mittel
mindestens 1,7 freie Isocyanatgruppen pro
Molekll enthalt, dieses Prapolymere dann mit
den Verbindungen gemafs (E) und/oder (F) in
nicht-waffrigem System umgesetzt und das
vollstandig ausreagierte Polyurethanharz
anschliefend neutralisiert und dann ins
waRrige System Uberfihrt wird, und
gegebenenfalls weitere Bindemittelharze und

die Ublichen Additive wvor, wadhrend oder nach
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der Herstellung des Polyurethanharzes

zugegeben werden."

Anspruch 1 von Satz "B" erhielt folgenden
Wortlaut:

Ill.

Verfahren zur Herstellung von wafRrigen
Uberzugsmassen, die mindestens ein
wasserdispergierbares, lufttrocknende
Gruppen enthaltendes Polyurethanharz, sowie
gegebenenfalls weiter Bindemittelharze und
Ubliche (Lack-) Additive enthdlt, wobei das
Polyurethanharz herstellbar ist durch

Umsetzung von

(A) Polyisocyanaten,

(B) Polyolen, die Gruppen enthalten, die dem
resultierenden Polyurethanharz
lufttrocknende Eigenschaften verleihen,
und die Umsetzungsprodukte sind wvon
Polyepoxiden oder Diepoxiden mit

ungesattigten Fettsduren, gegebenenfalls

(C) Polyolen, die frei von solchen Gruppen

sind,

(D) Verbindungen, die mindestens zwei
gegeniber Isocyanatgruppen reaktive
Gruppen und mindestens eine zur
Anionenbildung befdhigte Gruppe

aufweisen,

(E) Monoalkoholen, die ungesattigte Gruppen

enthalten, und/oder

(F) Verbindungen, die von (B), (C), (D) und

(E) verschieden sind und mindestens eine
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mit NCO-Gruppen reaktive Gruppe

enthalten,

dadurch gekennzeichnet, daf? man aus den
Polyisocyanaten gemdf? (A), den Polyolen
gemaf? (B) und gegebenenfalls den Polyolen
gemaf? (C) sowie den Verbindungen gemaf (D)
zunachst ein Polyurethan-Prapolymeres
herstellt, das im Mittel mindestens 1,7
freie Isocyanatgruppen pro Molekidl enthalt,
dieses Prapolymere dann mit den Verbindungen
gemaR (E) und/oder (F) in nichtwaRrigem
System umsetzt und das vollstandig
ausreagierte Polyurethanharz anschliefend
neutralisiert und dann ins waflrige System
Uberfihrt, wobei die gegebenenfalls weiteren
Bindemittelharze und die Ublichen Additive
vor, wahrend oder nach der Herstellung des

Polyurethanharzes zugegeben werden."

Die Beschwerdefihrerin beantragte die Aufhebung der

angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde
zurlickzuweisen und das Patent auf Grundlage der beiden
Anspruchssédtze aufrechtzuerhalten, die in der mindlichen
Verhandlung als Hauptantrag eingereicht wurden und die
bestehen aus den Ansprlchen 1 bis 17 fGr die benannten
Vertragsstaaten AT, BE, CH, DE, DK, FR, GB, GR, IT, LI,
NL und SE sowie den Ansprichen 1 bis 15 fir den

benannten Vertragsstaat ES.

AufBerdem hat sich die Beschwerdegegnerin bereit erklart,

auf Seite 4 der Beschreibung die Passage in den Zeilen

38 bis 41, beginnend mit "Gegebenenfalls kann ..." bis "
gemeinsam umzusetzen.", sowie das Wort "bevorzugt"

in Zeile 32 zu streichen.



- 18 - T 0690/99

Entscheidungsgrinde

2963.D

Die Beschwerde ist zuléssig.

Verfahrensfragen

Seitens beider Parteien wurde beantragt, die von der
jeweiligen Gegenseite erst im Beschwerdeverfahren
genannten Druckschriften bzw. die in der mtndlichen
Verhandlung eingereichten Anspruchssatze wegen
verspateten Vorbringens nicht zu berlcksichtigen bzw.

nicht zuzulassen.

Gemaf gefestigter Rechtsprechung sollen alle Tatsachen,
Beweismittel und Antrage mdglichst frihzeitig und
vollstandig vorliegen, um eine zUgige Verfahrensfihrung
zu gewdhrleisten. In der von der Beschwerdegegnerin
zitierte Entscheidung T 1002/92 (ABl. EPA 1995, 605)
wird beispielsweise dazu ausgefihrt, dafd neue Tatsachen
und Beweismittel wahrend des Einspruchsbeschwerde-
verfahren nur in ausgesprochenen Ausnahmefdllen zu
Verfahren zugelassen werden sollten, wenn sie prima
facie hochrelevant in dem Sinn sind, daf® ihre Berlck-
sichtigung héchstwahrscheinlich entscheidungswesentlich
ist, d. h. den méglichen Ausgang des Verfahrens &ndern
kann. In T 153/85 (ABl. EPA 1988, 1) befand die Kammer,
daf? Ansprliche aufer Betracht gelassen werden kdnnen,
wenn sie erst zu einem spdten Verfahrensstadium

vorgelegt werden und nicht eindeutig gewadhrbar sind.

Die spate Nennung der neuen Druckschriften D4 und D5
begrindete die Beschwerdefithrerin mit dem Verlauf der
mindlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung und
mit der angefochtene Entscheidung (siehe Abschnitt
VII.iii), oben). In Anbetracht der sachbezogenen
Darlegungen zur Druckschrift D5 durch die Beschwerde-

fihrerin insbesondere in der mindlichen Verhandlung ist
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die Kammer aber zum Schluf3 gekommen, daf prima facie
nicht erkennbar geworden ist, daf diese Druckschrift
relevanter als D1 und somit entscheidungswesentlich sein
kénnte. Diese Druckschrift ist daher gemafR Artikel

114 (2) EPU nicht berlcksichtigt worden.

Anders stellte sich hingegen wahrend der mindlichen
Verhandlung die Situation zu D4 dar, zu deren Relevanz
von der Beschwerdefihrerin insbesondere auf Beispiel
XXIV hingewiesen wurde, in dem ein NCO-funktionelles
Prapolymer mit lufttrocknenden Gruppen und mit zur
Anionenbildung befdhigten Gruppen beschrieben wird.
DarUber hinaus wird in dieser Druckschrift mehrmals auf
einen molaren Uberschuf? des Polyisocyanats (1) gegeniiber
der aktiven Wasserstoff enthaltenden Verbindung (2)
hingewiesen (Anspruch 1: Equivalenzverhdltnis von NCO zu
aktivem Wasserstoff in (2) von mindestens 4:3;

Spalte 15, Zeilen 26 bis 33: im allgemeinen von 1,5 bis
7:1) . Diese Druckschrift konnte sich somit prima facie
als mébglicherweise entscheidungswesentlich erweisen und

wurde daher zur Diskussion zugelassen.

Als direkte Reaktion auf die Zulassung von D4 zur
Diskussion ersetzte die Beschwerdegegnerin daraufhin
ihren vorherigen Antrag durch den neuen "Hauptantrag"
(siehe Abschnitt VII.vi), oben), um sich besser von

diesem Stand der Technik gemdfd D4 abzugrenzen.

Wegen der genannten besonderen Umstande hat die Kammer
diesen neuen Antrag zum Verfahren zugelassen. Dabei lief3
sie sich von den Gedanken leiten, daf? aus der Eingabe
vom 7. Februar 2000 die feste Uberzeugung der
Beschwerdegegnerin hervorging, daf3 die beiden neu
genannten Druckschriften im Hinblick auf die vorherige
Rechtsprechung (T 1002/92, a.a.0.) nicht zugelassen
werden wlrden. Folglich hatte die Vorlage des neuen
"Hauptantrags" zum damaligen Zeitpunkt als Hilfsantrag

eventuell als Eingestandnis von Zweifeln an der geltend
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gemachten mangelnden Relevanz der Druckschriften
gewertet werden und ihre taktische Position schwachen
kénnen. Zudem sollte die Erganzung der Definition der
Komponente (B) in beiden Ansprlchen 1 offensichtlich im
Hinblick auf die neue Situation im gegenwdrtigen

Verfahren der Verbesserung ihrer Erfolgschancen dienen.

Artikel 123(2) und (3) EPU

Soweit nichts anderes angegeben ist, beziehen sich im
folgenden genannte Anspruchsnummern stets auf den
Anspruchssatz "A". Die Ausfihrungen betreffen jedoch
stets beide Anspruchssdtze, soweit sie sich nicht
ausdricklich und ausschliefflich auf den Gegenstand der

Stoffanspriche 1 bis 13 in Anspruchssatz "A" beziehen.

In beiden Ansprichen 1 wurde wahrend des Einspruchs-
verfahrens die Passage "das Polyurethanharz Bausteine
enthdlt, die sich ableiten von ..." umformuliert in "das
Polyurethanharz herstellbar ist durch Umsetzung von

.", d. h. den Einbau von Einheiten der miteinander
reagierten Ausgangsmaterialien (Edukte) (A) bis (F). In
Anspruch 1 von Satz "A" wurden zudem Verfahrensmerkmale
der Herstellung des Polyurethanharzes eingefiigt. Beide
Anderungen werden durch Anspruch 12 und Seite 8, Zeilen
18 bis 29 der urspringlichen Anmeldungsunterlagen bzw.
Anspruch 14 und Seite 4, Zeilen 32 bis 38 der Streit-
patentschrift gestitzt (zum Begriff "Edukt" siehe
Schreiben der Beschwerdegegnerin vom 7. Mai 1998,
Seite 2, vorletzter Absatz; sowie Rbmpps Chemie-Lexikon,
8. Auflage, Frankh'sche Verlagshandlung Stuttgart 1981,
Seite 1043, Stichwort "Edukt"). Der Schutzumfang der

beiden Anspriiche 1 wird hierdurch nicht geandert.

Die Erganzung der Definition der Komponente (B) durch
", und die Umsetzungsprodukte sind von Polyepoxiden oder
Diepoxiden mit ungesattigten Fettsauren," in beiden

Ansprlichen 1 findet ihre Basis auf Seite 4, Zeilen 21
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bis 28 der ursprunglichen Unterlagen (EP-Bl: Seite 3,
Zeilen 13 bis 17).

Diese Neuformulierung schrankt den Schutzumfang des
jeweiligen Anspruchs 1 gegenlber der erteilten Fassung
ein. Der Schutzbereich der auf den jeweiligen Anspruch 1
direkt oder indirekt rickbezogenen Anspriiche liegt stets
innerhalb des Bereichs der erteilten wie auch der

gednderten Fassung der AnsprlUche 1.

Hieraus folgt, daf die Erfordernisse des Artikel 123 (2)
und (3) EPU erftillt sind.

Artikel 84 EPU

Hinsichtlich der Diskussion Uber die Definition der
Verbindung gemaf3s (F) (Abschnitt VII.i), oben) kommt die
Kammer in Anbetracht der als Uberzeugend gewerteten
Ausfihrungen der Beschwerdegegnerin zu dem Schlufl, dafl
die zweite, auf die individuellen Verbindungen bezogene
Auslegung der beiden oben genannten Interpretationen
ausscheidet. Vielmehr wird durch diese Definition jede
Verbindung ausgeschlossen, die in eine der definierten
Verbindungsklassen (B), (C), (D) oder (E) fallt.

Im Hinblick auf diese beiden Interpretationen wurden
auch die verschiedenen méglichen Reaktionen zwischen
Isocyanat- und OH- oder COOH-Gruppen zu Urethan- oder
Ester-Bindungen im Hinblick auf die Nennung der
Apfelsidure als ein Beispiel fir die Verbindung (F)
diskutiert. Nach unwidersprochener Aussage der
Beschwerdegegnerin erfordert die Esterbildung Uber die
Reaktion der Isocyanat- mit der Carboxylgruppe (unter
Decarboxylierung) deutlich scharfere Reaktions-

bedingungen als die Urethanbildung.

Dies erscheint plausibel, denn im Gegensatz zur

Polyaddition wahrend der Herstellung von Polyurethanen
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muf? bei der Polykondensation zu Polyestern eine
niedermolekulare Reaktionskomponente, die bei der Ver-
oder Umesterung entsteht (Wasser oder Alkohol), aus der
Gleichgewichtsreaktion entfernt werden (laut Beschwerde-
gegnerin Ublicherweise in der Schmelze unter Vakuum) .
Nach Uberzeugung der Kammer sind dem Fachmann die
unterschiedlichen Verfahrensbedingungen der beiden
Reaktionen geldufig. Daher ist das hierzu vorgebrachte
Argument der Beschwerdefihrerin, dafd Reaktions-
bedingungen in Anspruch 1 nicht definiert seien und
dieser folglich die Esterbildung nicht ausschliefe,

nicht Uberzeugend.

Auch eine Interpretation der Komponenten (B) und (F)
gemaf? der zweiten oben zitierten Auslegung dahingehend,
daf? unterschiedliche Fraktionen des Umsetzungsprodukts
der Safflordl-Fettsduren mit Glycidol einerseits als
Komponente (B) und andererseits als Komponente (F) in
Beispiel 1 von D1 eingesetzt werden kdénnten, scheidet
aus, da ein Verweis auf ein Ol aus natiirlicher Quelle
wie "Safflordl" vom Fachmann nicht als auf einzelne
seiner Komponenten, sondern als auf das Gesamtspektrum
der darin in bestimmten Mengen enthaltenen Bestandteile
oder Fraktionen gerichtet verstanden wird (vgl. T 827/00
vom 19. Juni 2002, Punkt 4.5; nicht im ABl. EPA

verdffentlicht) .

Der im Einspruchsverfahren geanderte Wortlaut wvon
Anspruch 6 in Anspruchssatz "B" wurde von der

Beschwerdefithrerin unter Artikel 84 EPU geriigt.

Dieser Anspruch stitzt sich genau wie der entsprechende
Anspruch 6 in Anspruchssatz "A" auf Seite 4, Zeile 21
bis Seite 5, Zeile 9 der ursprunglichen Anmeldung bzw.
Seite 3, Zeilen 13 bis 28 der Patentschrift. Aus diesen
Passagen der Beschreibung geht klar hervor, daR als
Ausgangsmaterialien (B) fur das Polyurethanharz

Reaktionsprodukte ungesdttigter Fettsauren mit "Poly-
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(Di) epoxiden" eingesetzt werden. Die hierzu eingesetzten
Poly- bzw. Diepoxide sollen zweckmafRigerweise Epoxid-
equivalentgewichte besitzen, wie sie in den genannten
Anspruichen 6 zahlenmaffig definiert sind. Hieraus folgt
zweifelsfrei, dafR diese beiden Ansprliche eine besondere
Ausfihrungsart des Gegenstandes des jeweiligen

Anspruchs 1 wiedergeben und daher abhidngige Ansprlche
entsprechend der Definition in Regel 29 (3) und (4) EPU

darstellen.

Unter Berlcksichtigung der Merkmale von Anspruch 1 und
von Artikel 69 (1) EPU wird der Wortlaut von Anspruch 6
im Anspruchssatz "B" von der Kammer als fir den Fachmann

klar und eindeutig angesehen.

Die Frage des Verhdltnisses der beiden urspringlich
beanspruchten Herstellungsverfahren zu den Produkten hat
sich durch die Streichung der entsprechenden Ansprlche
und die noch durchzufihrende Anpassung der Beschreibung,
zu der sich die Beschwerdegegnerin bereit erklart hat,

erledigt.

Die Erfordernisse des Artikels 84 EPU werden daher durch

die beiden Anspruchssadtze "A" und "B" erfdllt.
Neuheit

Bei der Beurteilung der Patentfahigkeit des Patent-
gegenstands gegeniber dem zitierten Stand der Technik
ist zu berltcksichtigen, daf gemdf dem Verfahrensanspruch
des Streitpatents in erster Stufe ein Prapolymer
hergestellt wird, das im Mittel mindestens 1,7 NCO-
Gruppen pro Molekll besitzt. Dieses wird danach, d. h.
gemaf? den Beispielen nach vollstandiger Umsetzung der
Diolkomponenten, mit (E) und/oder (F) in nicht-wafrigem
System umgesetzt und vollstandig ausreagiert, bevor es
neutralisiert und ins waRrige System Uberfihrt wird.

Mindestens eine der Komponenten (E) und (F) muf also
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eingesetzt werden (vgl. Seite 5, Zeile 4; Eingabe der
Beschwerdegegnerin vom 19. Februar 1996, Seite 1). Diese
Verfahrensweise bedingt aber auch, daf® das danach
herstellbare Polyurethanharz, das in Anspruch 1
definiert ist, zwangslaufig pro Molekil im Mittel
mindestens 1,7 Gruppen auf der Basis der Verbindungen
(E) und/oder (F) enthalt.

Laut allgemeiner Beschreibung des Streitpatents wird das
Polyisocyanat (A) gegeniber den Polyolen (B) bis (D) im
(stdchiometrischen) UberschuR eingesetzt, so daR ein
Produkt mit freien Isocyanat-Gruppen resultiert

(Seite 4, Zeilen 47 bis 49).

Auf solch eine Herstellung eines solchen Prapolymeren

gibt es keine Hinweise in der Druckschrift DI1.

Seine Beschreibung enthdlt auch keine Angabe Uber den
Einsatz der Isocyanat-Komponente im stdchiometrischen
Uberschuf’. Die als Gewichtsprozent angegebenen sehr
breiten Mengenbereiche in den letzten drei Zeilen der
Seite 12 (10 bis 80 Gew.-% Additionsprodukt (A), 2 bis
40 Gew.-% Hydroxycarbonsdure und 3 bis 50 Gew.-%
Diisocyanat, wobei das dortige (A) der hiesigen
Komponente (B) entsprechen kann, lassen diesbezliglich im
Lichte der breiten Definitionen der dortigen Komponenten
auf den Seiten 6 bis 11 entgegen dem Argument der
Beschwerdefihrerin, dem seitens der Beschwerdegegnerin
zudem heftig widersprochen wurde, keine eindeutigen
Schlliisse auf das Molverhdltnis der eingesetzten
Komponenten, geschweige denn auf die Herstellung eines
Pridpolymers mit im Mittel mindestens 1,7 NCO-Gruppen pro

Moleklil in einer ersten Reaktionsstufe zu.

Die Richtigkeit dieser Folgerung wird bestdtigt durch
die Tatsache, daf3 Beispiele nach gangiger Praxis
allgemein als besondere, insbesondere bevorzugte,

Offenbarung einer Patentschrift oder -anmeldung
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betrachtet werden. Nun hat die Beschwerdefihrerin die
durch die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) mit
Schreiben vom 6. August 1997 vorgelegten Berechnungen zu
den Molverhdltnissen zwischen der Isocyanat- und den
Polyol-Komponenten in den Beispielen des Streitpatents
und in Beispiel 1 von D1 nicht widerlegt, sondern als
méglicherweise korrekt anerkannt (Eingabe vom 31. Marz
1999, Seite 1). Nach diesen Berechnungen war in

Beispiel 1 von D1 die Anzahl der verfigbaren NCO-Gruppen
insgesamt kleiner als die der Hydroxylgruppen, so daf3
dort nach Aussage der Beschwerdegegnerin folglich gar

kein NCO-gruppenhaltiges Prapolymer entstehen konnte.

Folglich kann aus den oben genannten allgemeinen
Mengenbereichen in Gewichtsprozenten auf Seite 12 wvon D1
in Ermangelung jeglicher Hinweise auf die Stdchiometrie
nicht eindeutig, klar und folgerichtig auf eine
Herstellung von Polyurethan mit im Mittel mindestens 1,7

NCO-Endgruppen pro Molekul geschlossen werden.

Die Beschwerdefihrerin stltzt einen wesentlichen Teil
ihrer Argumentation zu D1 auf das bereits genannte
Beispiel 1 und die Tatsache, daf dort Butyl-Cellosolve
am Ende der Reaktion zugesetzt wird, denn diese eine
Hydroxylgruppe enthaltende Verbindung kann nach Ansicht
der Beschwerdeflhrerin nur mit freien NCO-Gruppen
reagieren. Demzufolge werde dort ebenfalls ein NCO-
funktionelles Prapolymer mit einer Verbindung umgesetzt,

die der Komponente (F) entspreche.

In Beispiel 1 von D1 werden die Polyol-Komponenten
vorgelegt und die Diisocyanat-Komponente Uber eine
ladngere Zeit mit abnehmender Geschwindigkeit allmahlich
zugetropft. Das Diisocyanat befindet sich also wahrend
dieser Dosierungsphase in stdchiometrischem Unterschuf3
gegenliber den Polyolen. Nach den oben referierten
unwidersprochen gebliebenen Berechnungen andert sich

dies auch nicht bis zum Ende der Reaktion. Butyl-
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Cellosolve wird zu einem Zeitpunkt, zu dem die
Viskositat der Reaktionsmischung stark angestiegen ist
und ihre RtUhrfédhigkeit stark abgenommen hat, mit der
ausdricklichen Aufgabe zugegeben, die Reaktion zu
stoppen. Dort ist keinerlei Hinweis auf eine
Modifikation des entstandenen Polyurethanharzes zu
finden, geschweige denn auf dessen Zusammensetzung und
freie reaktive Gruppen zu diesem Zeitpunkt. Die oben
diskutierten Mengenverhdltnisse und die Dosierungsart
sprechen jedoch gegen das Vorliegen eines NCO-
funktionellen Polyurethanharzes, das gemdfs Streitpatent
im Mittel mindestens 1,7 solche funktionelle Gruppen pro

MoleklGl aufweisen muf? (vgl. Abschnitt 5.2.1, oben).

In Anbetracht der angegebenen schlechten Ruhrbarkeit
kann kaum mehr die Rede von einer schnellen und
gleichmaf?igen Verteilung der zugegebenen Substanzen in
der Reaktionsmischung sein, sei es Diisocyanat oder
Butyl-Cellosolve. Die Formulierung in Beispiel 1 "butyl
cellosolve was added to stop the reaction" kann daher
nur als auf die Vernichtung des zum Reaktionsende
zugetropften, aber nicht mehr verteilten und

abreagierten Diisocyanats gerichtet verstanden werden.

Demgegeniber wird in den Beispielen des Streitpatents
zwar das Diisocyanat auch zudosiert, aber auch
ausdricklich betont, daf die Komponente (E) bzw. (F)
erst nach vollstdndigen Umsetzung der Diolkomponenten
zugegeben und mit dem Prapolymer umgesetzt wird, "bis
der NCO-Gehalt in dem Prapolymeren praktisch auf Null
abgesunken ist" (Seite 5, Zeilen 2 bis 4). Dafd solche
Reaktionsbedingungen und -umstande in D1 nicht
beschrieben sind, hat die Beschwerdefiihrerin in ihrem
Schreiben vom 17. Mai 2000 anerkannt, wenn auch mit
anderer Zielrichtung: "in Example 1 of D1, the chain
stopper (ie butyl cellosolve) is added halfway through

the first step, when the other components are still in
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reaction with one another ...". Zudem steht diese

Aussage im Gegensatz zur Formulierung in Beispiel 1.

Zusammenfassend bleibt daher festzuhalten, daf die

Of fenbarung von D1 und insbesondere das darin enthaltene
Beispiel 1 keine Offenbarung enthalten, welche die
direkte und eindeutige Feststellung des Fehlens von
Neuheit des Verfahrens gemdf dem mit dem Neuheitseinwand

angegriffenen Anspruch 14 gegeniber D1 zuliefe.

Fehlende Neuheit der wafrigen Beschichtungsmasse wurde
gegenliber D1 nicht geltend gemacht, im Hinblick auf die
obigen Feststellungen hétte es hierflir auch keine
zutreffende Grundlage gegeben. Da aber die Uberzugsmasse
gegenliber D1 neu ist, mufd dies auch fir das damit

beschichtete Substrat gemdfs Anspruch 17 gelten.

Auch gegenltber D4 wurde fehlende Neuheit geltend

gemacht.

In dieser Druckschrift wird in erster Stufe ein NCO-
Gruppen haltiges Polymer (A), das auferdem Salzgruppen
in einem Salzgruppen-Equivalentgewicht von hdchstens
6000 enthdlt und im wesentlichen frei von Gruppen mit
reaktivem aktivem Wasserstoff ist, durch Umsetzung von
(1) organischem Polyisocyanat und (2) aktiven
Wasserstoff enthaltendem Material (im folgenden
"Polyol") in einem Equivalenzverhdaltnis von NCO zu
aktivem Wasserstoff dieser Reaktanten von mindestens
4:3, Ublicherweise 1.5 bis 7:1 (vgl. Abschnitt 2.2.2,
oben), hergestellt.

Dieses Polymer wird in zweiter Stufe in waflrigem Medium
mit einer aktiven Wasserstoff enthaltenden Verbindung
(B), deren Wasserstoff-Funktionalitat hdchstens 2
betragt und deren aktiver Wasserstoff gegeniiber den NCO-
Gruppen reaktiver ist als Wasser, zu einem Polyurethan

mit einer Eigenviskositat (intrinsic wviscosity) wvon
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weniger als 2 dl/g umgesetzt, so daR eine nicht
sedimentierende, im wesentlichen emulgatorfreie waRrige
Dispersion eines ungelierten Polyurethans mit einer
Teilchengréfe von weniger als 10 um entsteht, die als
waRriges Uberzugsmittel verwendet werden kann (Anspriliche
1, 19 und 20; Spalte 3, Zeilen 18 bis 43).

Bevorzugt kdénnen die Salzgruppen als Carboxylatgruppen,
ein Teil des Polyols als Polyesterpolyol, die Verbindung
(B) als primares oder sekundares Polyamin, ein Hydrazin
oder Alkanolamin vorliegen, das besagte Equivalenz-
verhaltnis der Komponenten (1) und (2) im Vorzugsbereich
von 6 bis 1,8:1 liegen und das Polymer vernetzbare
Gruppen oder das resultierende Polyurethan ungesattigte
Fettsdure-Einheiten enthalten (Ansprtche 2, 7, 8, 11,
13, 14, 16 und 17).

Die einzelnen Ausgangs-Komponenten umfassen eine breite
Palette von Verbindungsklassen, einschlieflich der
Veresterungsprodukte von Polyolen mit ungesattigten
Fettsiuren trocknender oder halbtrocknender Ole

(Spalte 6, Zeile 1 bis Spalte 14, Zeile 32; insbesondere
Spalte 11, Zeilen 11 bis 32). Als einziges Polyol ist in
diesem Zusammenhang Pentaerythrit genannt (Spalte 11,
Zeile 21) und im von der Beschwerdeflhrerin zitierten
Beispiel XXIV von D4 wird als trocknende Komponente der
Ester von Pentaerythrit mit Safflordl-Fettsaure

eingesetzt.

Hingegen sind in D4 keine Umsetzungsprodukte von Poly-
bzw. Diepoxiden mit solchen ungesadttigten Fettsauren
beschrieben, deren Anwesenheit in Anspruch 1 beider

Anspruchssédtze des Streitpatents verlangt ist.

Daraus folgt, daf® fehlende Neuheit gegentber D4 nicht

nachgewiesen worden ist.
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Zusammenfassend wird daher festgestellt, daR die
Anspriche 1 beider Anspruchssatze des Streitpatents den
Erfordernissen von Artikel 54 EPU genfigen. Gleiches gilt

fir Anspruch 14 von Anspruchssatz "A".
Aufgabe und Lésung

Gegenstand des Streitpatents sind waRrige Uberzugsmassen
auf der Basis lufttrocknender Polyurethanharze, deren

Herstellung und Verwendung.

Solche Uberzugsmassen sind bereits aus Druckschrift D4
bekannt, die als nachstliegender Stand der Technik

angesehen wird.

In D4 soll die schlechte Dispergierbarkeit kettenver-
langerter Polyurethane mit hohem Molekulargewicht in
Wasser umgangen werden, die nur die Herstellung relativ
grober Dispersionen erlaubt und zur Erreichung der
Stabilitdt der Dispersionen einen hohen Anteil an
Salzgruppen erforderlich macht. Hierdurch werden aber
die damit hergestellten Uberzlige im allgemeinen
feuchtigkeitsempfindlich. Wegen der hohen
Molekulargewichte sind diese Polyurethane auch
hochviskos und machen daher eine kraftige Verdinnung mit
organischem L&ésungsmittel notwendig, damit sie ohne
groRe Scherkrafte dispergiert werden kbénnen (Spalte 1,
Zeilen 37 bis 47).

Diese Nachteile werden gemdfd D4 vermieden durch das
Dispergieren eines teilweise abreagierten, freie NCO-
Gruppen enthaltenden Prapolymers mit niedrigem
Molekulargewicht und neutralisierten Sauregruppen ("acid
salt groups") in einem waRBrigen Medium, gefolgt von
einer Kettenverlangerung im waBrigen Medium mittels
Kettenverlangerern, die gegenlber den NCO-Gruppen des
Prapolymers reaktiver sind als Wasser (Spalte 1, Zeilen
48 bis 64; Spalte 3, Zeile 53 bis Spalte 4, Zeile 2). So
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ist in Beispiel XXIV, dem einzigen Beispiel, in dem mit
Pentaerythrit veresterte Fettsauren eines trocknenden
Ols, Safflordl, als Polyol eingesetzt worden sind, ein
Harz in N-Methylolpyrrolidon hergestellt, dann in Wasser
dispergiert und mittels Triethylendiamin in zwei
Versuchen jeweils leicht basisch gestellt worden. Zu
diesen Dispersionen, eine wird als leicht trib
beschrieben, sind dann Hydrazinhydrat zur Ketten-
verlangerung und Wasser zur weiteren Einstellung
bestimmter Viskositaten zugegeben worden. Die Produkte
werden als nicht-geliert und frei von unreagierten NCO-
Gruppen, bzw. als anscheinend stabil und weifdlich
("off-white") beschrieben. Weitere Untersuchungen werden
nicht angegeben. In weiteren Beispielen werden anders
zusammengesetzte Dispersionen als thixotrop und dort
hergestellte ﬁberzﬁge als zah, hart, hochflexibel,
glanzend, halbglanzend bzw. ldsungsmittel- und
schlagbestandig beschrieben. In zwei Fallen werden ein
Zugfestigkeits- und ein Elongationswert bzw. die Harte
beziffert (Beispiele VIII und XXIII).

Demgegeniber kann die durch das Streitpatent zu ldsende
Aufgabe darin gesehen werden, wafRrige Uberzugsmassen auf
der Basis von Polyurethanharzen zur Verflgung zu
stellen, deren Uberziige auf Metall sich bei guter
Haftung am Untergrund durch eine hohe Korrosions-
bestandigkeit und auch in Abmischung mit Alkyd-
Bindemitteln ohne zusadtzliche Sikkative gut und schnell
an der Luft trocknen (Streitpatent: Seite 2, Zeilen 13
bis 26).

Diese Aufgabe wird geldst durch eine waRrige Uberzugs-
masse, die als Bindemittel ein Polyurethanharz enthédlt,
in dem unter anderem bestimmte lufttrocknende Gruppen
(Gber die Komponente (B)) sowie eine bestimmte
Mindestmenge an Einheiten (E) und/oder (F) eingebaut
sind. Das Polyurethanharz ist mittels eines zweistufigen

Herstellungsverfahrens erhaltlich und wird dabei erst
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als v&llig ausreagiertes Harz in waRriges System
Uberfuhrt.

Die Aspekte der Aufgabe werden ausweislich der Beispiele
und insbesondere der mit einer Richtrezeptur erreichten
und in Tabelle 1 wiedergegebenen MeRwerte (Salzsprih-,
Tropen- und Gitterschnitt-Tests und Staubtrocknung) mit
und ohne Gegenwart eines weiteren Alkydharzes, aber in
jedem Fall in Abwesenheit eines Sikkativs geldst.
Daneben werden noch Werte fur Lagerstabilitat,

Pendelhdrte und Erichsentiefung angegeben.

7. Erfinderische Tédtigkeit

Es bleibt zu entscheiden, ob sich die gefundene Lbsung
aus dem von der Beschwerdeflihrerin herangezogenen Stand
der Technik fUr den Fachmann in naheliegender Weise

ergibt.

7.1 Die Druckschrift D4 beschreibt waRrige Dispersionen von
Polyurethanharzen im weitesten Sinne, ohne die oben
definierte technische Aufgabe selbst (in ihren
verschiedenen Aspekten), geschweige denn die bei der
Formulierung dieser technischen Aufgabe angesprochenen
und zu deren Losung erforderlichen besonderen
Eigenschaften der Polymeren auch nur zu erwahnen. Wie
die Aufzadhlungen der Eigenschaften des dortigen Harzes
zeigen, wiedergegeben am Ende des obigen Abschnitts
6.2.1, umfaBt die dortige Beschreibung Polyurethanharze
mit einer Reihe von Eigenschaften, die sich

untereinander teilweise direkt widersprechen.

7.2 Hieraus folgt aber, daf3d D4 keine klare und eindeutige
Lehre zur Bereitstellung von waRrigen Uberzugsmitteln
mit einem bestimmten Eigenschaftsbild der darin als
wesentliches Bindemittel verlangten Polyurethane gibt,
geschweige denn eine Anregung geben kann, welcher Art

die besonderen zur Losung der oben formulierten

2963.D o/
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technischen Aufgabe notwendigen Eigenschaften zu sein
hatten.

Die Druckschrift D1 zielt auf die Ausgewogenheit wvon
Filmharte und Beschichtbarkeit ("coatability") wvon
Uberzugsmassen. Die durch Alkydharze und modifizierte
Acrylharze nicht erreichte Ausgewogenheit dieser beiden
Eigenschaften wird laut D1 erhalten durch den Einbau
vieler Urethan-Bindungen mit hoher sekunddrer Kohasions-
kraft in das im wesentliche lineare Harzgerlst des
Bindemittels (Seite 3, vorletzter und letzter Absatz,

der auf Seite 3 Uberleitet und Seite 4, letzter Absatz).

In den Beispielen von D1 sind aus den weiter oben
beschriebenen Polymeren (siehe Abschnitte 5.2 bis 5.2.3)
unter Neutralisation leicht milchige waRrige Ldsungen
hergestellt und nach Zugabe von Sikkativen (z. B.
Cobalt-naphthenat) und dem Auftrag auf stumpfes
Stahlblech zu Filmen getrocknet worden. Die Filme sind
hinsichtlich ihrer Bleistifthdrte, Erichsen-Zahigkeit
und Schlagzahigkeit nach Gardner untersucht, sowie einem
Faltversuch und einer 24-stlindigen Lagerung unter

Leitungswasser unterworfen worden.

Die Druckschrift befaRt sich ebenso wenig wie D4 mit der
vorstehend definierten technischen Aufgabe. Sie kann zu
deren L&sung daher auch keine Anregungen geben. Daran
andert auch die Nennung von Sikkativen als optionaler
Zusatz in der Beschreibung des Streitpatents nichts
(Seite 5, Zeilen 41 bis 43).

Auch eine Zusammenschau der beiden Druckschriften fthrt
bei dieser Sachlage mangels entsprechender Anregungen im
Hinblick auf die oben genannte zu beiden Druckschriften

vdllig unterschiedliche technische Aufgabe nicht weiter.

Daher beruhen die Anspriiche 1 beider Anspruchssatze auch

auf erfinderischer Tatigkeit.
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Da die weiteren Ansprilche jedes der beiden Anspruchs-
satze auch samtliche Merkmale der jeweiligen Ansprlche 1
enthalten, gelten die oben getroffenen Feststellungen zu
Neuheit und erfinderischer Tatigkeit gegeniber D1 wie

auch D4 auch auf diese weiteren Ansprulche zu.

Die Kammer kommt daher zu dem Schluf’, daf3 die Patent-
schrift und die darin beschriebene Erfindung unter
Beriicksichtigung der bereits vorgenommenen Anderungen
der Anspriche und unter der Voraussetzung, dafd die noch
notwendigen Anderungen und Anpassungen der Beschreibung
vorgenommen werden, zu denen sich die Beschwerdegegnerin

bereiterkldrt hat, die Erfordernisse des EPU erfuillt.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

2963.D

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Die Sache wird an die Vorinstanz zurlUckverwiesen mit der

Auflage, das Patent aufrechtzuerhalten auf Basis von:

- Anspruchen 1 bis 17 fUr die benannten Vertragsstaaten
AT, BE, CH, DE, DK, FR, GB, GR, IT, LI, NL und SE

- Anspruchen 1 bis 15 fUr den benannten Vertragsstaat
ES,

wie in der mindlichen Verhandlung als Hauptantrag

eingereicht, sowie
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einer noch anzupassenden Beschreibung, wobei auf
Seite 4 die Passage in den Zeilen 38 bis 41,
beginnend mit "Gegebenenfalls kann ..." bis "
gemeinsam umzusetzen.", sowie das Wort "bevorzugt" in

Zeile 32 zu streichen sind.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

E. Gbrgmaier R. Young
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