BESCHWERDEKAMMERN BOARDS OF APPEAL OF
DES EUROPAISCHEN THE EUROPEAN PATENT
PATENTAMTS OFFICE

Interner Verteilerschliissel:
(A) [ ] Verdffentlichung im ABL.

(B) [ ] An Vorsitzende und Mitglieder
(¢) [X] An Vorsitzende

(D) [ ] Keine Verteilung

ENTSCHEIDUNG

CHAMBRES DE RECOURS
DE L’OFFICE EUROPEEN
DES BREVETS

vom 17. September 2003

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0020/00 - 3.3.7
Anmeldenummer: 91101390.2
Verdffentlichungsnummer: 0442336

IPC: Cco9oD 7/02
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Antiabsetzmittel flir £lissige, hartbare Mischungen

Patentinhaber:

Surface Specialties Germany GmbH & Co. KG

Einsprechender:
Akzo Nobel N.V.

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:
EPU Art. 54, 56

Schlagwort:

"Neuheit (bejaht) - nach Ersatz einer Product-by-process
Formulierung in einem Verfahrensanspruch durch reine

Verfahrensmerkmale"

vErfinderische Tatigkeit (verneint) - Aufgabe und Loésung -

naheliegende Lésung"

Zitierte Entscheidungen:
T 0219/83, T 0200/94, T 0250/92

Orientierungssatz:

EPA Form 3030 06.03



L

Européisches European Office européen ,

0) Patentamt Patent Office des brevets

Beschwerdekammem Boards of Appeal Chambres de recours

Aktenzeichen: T 0020/00 - 3.3.7

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.7
vom 17. September 2003

Beschwerdefiihrer: Akzo Nobel N.V.
(Einsprechender) P.0O. Box 9300
NL-6800 SB Arnhem (NL)

Vertreter: Beetz, Tom
Akzo Nobel N.V.
Tntellectual Property Department (Dept. AIP)
P.0. Box 9300
NL-6800 SB Arnhem (NL)

Beschwerdegegner: Surface Specialties Germany GmbH & Co. KG
(Patentinhaber) Boelckestrafe 26
D-55252 Mainz-Kastel (DE)

Vertreter: Deckers, Hellmuth, Dr.
Patentanwaltskanzlei Zounek
Postfach 3540
D-65174 Wiesbaden (DE)

Angefochtene Entscheidung: Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Européischen Patentamts iber die
Aufrechterhaltung des europédischen Patents
Nr. 0442336 in geindertem Umfang, zux Post
gegeben am 15. November 1999.

Zusammensetzung der Kammer:

vorsitzender: R. E. Teschemacher
Mitglieder: B. J. M. Struif
B. L. ter Laan



- 1 - T 0020/00

Sachverhalt und Antrége

II.

ITI.

3026.D

Auf die am 2. Februar 1991 eingereichte Anmeldung mit
der Anmeldenummer 91 101 390.2 wurde mit Wirkung vom

30. August 1995 das europdische Patent Nr. 0 442 336

erteilt. Der Anspruch 1 lautete wie folgt:

nvVerfahren zur Vermeidung der Absetzung von Pigmenten (D)
in flissigen, hé&rtbaren und pigmenthaltigen Mischungen,
dadurch gekennzeichnet, daf man den Mischungen
Harnstoffgruppen tragende Verbindungen (A) als
Antiabsetzmittel zugibt."

Die Anspriiche 2 bis 12 betrafen bevorzugte

Ausfiihrungsformen des Verfahrens nach Anspruch 1.

Gegen die Erteilung wurde Einspruch eingelegt, mit dem
Antrag, dalk Patent wegen fehlender Neuheit und
mangelnder erfinderischer Tatigkeit zu widerrufen
(Artikel 100 a) EPU) . Der Einspruch war unter anderem

auf folgenden Stand der Technik gestutzt:

Dl: GB-A-1 214 556
D2: US-A-4 311 622
D3: EP-A-0 203 296
D5: EP-A-0 292 702

Mit Schreiben vom 21. April 1999 legte die

Patentinhaberin einen Versuchsbericht vor.

Mit der Entscheidung der Einspruchsabteilung vom
15. November 1999 wurde festgestellt, daR das Patent in
geédnderter Form auf Basis der Anspriiche 1 bis 12 gemaf

Hauptantrag, eingereicht in der mindlichen Verhandlung
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am 24. Juni 1999, aufrechterhalten werden kénne.

Anspruch 1 hatte folgende Fassung:

nyverfahren zur Vermeidung der Absetzung von Pigmenten (D)
in fltssigen, héartbaren und pigmenthaltigen Mischungen,
dadurch gekennzeichnet, dafs man Qen Mischungen
Harnstoffgruppen tragende Verbindungen (A) zugibt, die
durch Umsetzung einer Verbindung (a) mit mindestens

einer primdren oder sekundiren Aminogruppe und einer
Verbindung (b) mit mindestens einer Isocyanatgruppe in
Gegenwart einer Verbindung (B) in situ mit mindestens
zweli freien aktivierten Doppelbindungen erhdltlich

sind." (iﬁderungen gegeniiber derxr erteilten Fassung

hervorgehoben) .

Die Entscheidung der Einspruchsabteilung war im

wesentlichen auf folgende Griinde gestitzt.

a) Die Anderungen erfillten die Erfordernisse von

Artikel 123 (2) und (3) EPU.

b) Die Neuheit sei anzuerkennen, da keines der zitierten
Dokumente die Anwesenheit der Verbindung (B) zusammen

mit den anderen Merkmalen des Verfahrens offenbare.

c) Als nachstliegender stand der Technik wurde Dl
angesehen, dessen thixotrope Farbpigment- und
Lackmischung einen substituierten Harnstoff enthalte,
der in einer in situ Reaktion hergestellt werde. Die
Aufgabe gegeniber Dl sei es gewesen, Substanzen
bereitzustellen, die ein Absetzen der Pigmente
weitgehend verhindern und die guten
anwendungstechnischen Eigenschaften nicht

beeintrachtigen. Die beanspruchte Lésung der in situ
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Herstellung des Harnstoffproduktes (A) in Gegenwart
der Verbindung (B) sei weder durch D1 noch durch den

weiteren Stand der Technik nahegelegt.

am 23. Dezember 1999 legte die Einsprechende
(Beschwerdefiihrerin) unter gleichzeitiger Entrichtung
der vorgeschriebenen Geblihr gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung Beschwerde ein, die am 6. Marz 2000

begriindet wurde.

Mit Schreiben vom 15. August 2003 reichte die
Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) vier Hilfsantrage

und einen weiteren Versuchsbericht ein.

Die mundliche Verhandlung fand am 17. September 2003
statt, in deren Verlauf nach Diskussion von Anspruch 1
gema’ der aufrechterhaltenen Fassung die
Beschwerdegegnerin einen neuen Hauptantrag (Anspruche 1
bis 12), einen Hilfsantrag 1 (Anspriche 1 bis 9) und
einen Hilfsantrag 2 (Anspriche 1 bis 8) einreichte, die

die bisherigen Antrége ersetzten.

Anspruch 1 des Hauptantrages lautet wie folgt:

nyerfahren zur Vermeidung der Absetzung von Pigmenten (D)
in fllissigen, hartbaren und pigmenthaltigen Mischungen,
dadurch gekennzeichnet, daR im ersten Schritt
Harnstoffgruppen tragende Verbindungen (A) hergestellt
werden durch Umsetzung in situ von einer Verbindung (a)
mit mindestens einer priméren oder sekundéaren

Aminogruppe und einer Verbindung (b) mit mindestens

einer Isocyanatgruppe in Gegenwart einer Verbindung (B)
mit mindestens zwei freien aktivierten Doppelbindungen

und im zweiten Schritt das Produkt des ersten Schritts
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in flussigen hartbaren pigmenthaltigen Mischungen

zugegeben wird."

Anspruch 1 des Hilfsantrages 1 hat folgende Fassung:

nwerfahren zur Vermeidung der Absetzung von Pigmenten (D)
in flissigen, hértbaren und pigmenthaltigen Mischungen,
dadurch gekennzeichnet, daf im ersten Schritt
Harnstoffgruppen tragende Verbindungen (A) hergestellt
werden durch Umsetzung in situ von einer Verbindung (a)
mit mindestens einer primaren oder sekundaren

Aminogruppe und einer Verbindung (b) mit mindestens

einer Isocyanatgruppe in Gegenwart einer Verbindung (B)

. mit mindestens zwei freien aktivierten Doppelbindungen,

3026.D

wobei die Verbindungen (B) mindestens zwei

strukturelemente der Formel

R R?
yc=c{ )]
R? B-

aufweisen, in der R' Wasserstoff oder eines
Kohlenwasserstoffrest mit 1 bie 12 Kohlenstoffatomen,
und R® jeweils eine Grupbe ausgewahlt aus Wasserstoff,
Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomen,
Estergruppe -COo,R?®, Cyangruppe -CN, Nitrogruppe -NO,
Saureamidgruppe -CONHR® und -CONR?; und Acylgruppe -COR?,
wobei R® fiir einen Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 12
Kohlenstoffatomen steht, der auch durch Sauerstoff oder
einen N-Alkylrest unterbrochen sein kann; und B

ausgewdhlt ist aus
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C-, -C-O- und -C-N-,

[ I
0 0 0

wobei die beiden letzteren Gruppen uber das
Kohlenstoffatom an die CR2-Gruppe gebunden sind, und
wobei sich die Verbindungen (B) von Polymeren aus der
Gruppe Acrylharze, Polyesterharze, Epoxidharze und
Urethanharze ableiten, und im zweiten Schritt das
Produkt des ersten Schritts flissigen hartbaren

pigmenthaltigen Mischungen zugegeben wird."
anspruch 1 des Hilfsantrages 2 lautet wie folgt:

nwerfahren zur Vermeidung der Absetzung von Pigmenten (D)
in flissigen, hartbaren und pigmenthaltigen Mischungen,
dadurch gekennzeichnet, daf im ersten Schritt
Harnstoffgruppen tragende Verbindungen (A) hergestellt
werden durch Umsetzung in situ von einer Verbindung (a)
mit mindestens einer primdren oder sekundaren

Aminogruppe und einer Verbindung (b) mit mindestens

einer Isocyanatgruppe in Gegenwart einer Verbindung (B)
mit mindestens zwei freien aktivierten Doppelbindungen,
wobei die Verbindungen (B) mindestens zweil

Strukturelemente der Formel

R R?
yC=C{ @
R? B-

3026.D
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aufweisen, in der R! Wasserstoff oder eines
Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 12 Kohlenstoffatomen,
und R2 jeweils eine Gruppe ausgewahlt aus Wasserstoff,
Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomen,
Estergruppe -COﬁf , Cyangruppe -CN, Nitrogruppe -NO3,
Siureamidgruppe -CONHR® und -CONR?, und Acylgruppe -COR?,
wobei R?® flir einen Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 12
Kohlenstoffatomen steht, der auch durch Sauerstoff oder
einen N-Alkylrest unterbrochen sein kann; und B

ausgewahlt ist aus

-C-, -C-O- und -C-N-,

[ 1|
0O O 0

wobei die beiden letzteren Gruppen Uber das
Kohlenstoffatom an die CR®*"Gruppe gebunden sind, und
wobei sich die Verbindungen (B) von Polymeren aus der
Gruppe Acrylharze, Polyesterharze, Epoxidharze und
Urethanharze ableiten, und im zweiten Schritt das
Produkt des ersten Schritts sowie auch Vernetzungsmittel
(C) mit mindestens zwei H-aktiven Gruppen, vorzugsweise
aktiven CH-Gruppen, und daneben gegebenenfalls ibliche
Additive (E) flissigen hartbaren pigmenthaltigen

Mischungen zugegeben werden."

VIII. Die Argumente der Beschwerdefiihrerin kénnen wie folgt

zusammengefaRt werden:

a) Es wurden keine formellen Beanstandungen nach
Artikel 84, 123 (2) und (3) EPU zu den in der
miindlichen Verhandlung Uberreichten Anspruchssatzen

erhoben.
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Der mit Schreiben vom 15. August 2003 uberreichte
Versuchsbericht sei verspétet und sollte nicht mehr
beriicksichtigt werden. Die Beschwerdegegnerin habe
weniger als einen Monat Zeit gehabt, darauf zu
reagieren. Diese Zeitspanne sei nicht ausreichend, um
den Versuchsbericht experimentell zu uberpriufen

und/oder Gegenversuche durchzufiuhren.

Die Neuheit von Anspruch 1 des Hauptantrages sei
nicht gegeben, da im beanspruchten Verfahren der
erste Schritt nur die Herstellung der Verbindung (A)
definiere und mit dem zweiten Schritt, dem
eigentlichen Verfahren zur Vermeidung des Absetzens
von Pigmenten, nicht in Verbindung stehe. Im ersten
Schritt werde, wie bei einem Product-by-process
Anspruch, lediglich die Verbindung (A) bereitgestellt,
so daR die Mitverwendung der Verbindung (B) nichts
zur Neuheit und erfinderischen Tatigkeit beitragen
kénne. Da die Vermeidung des Absetzens von Pigmenten
mit Harnstoffverbindungen aus D1, D2 und D5 bekannt
sei, sei das beanspruchte Verfahren nicht neu. Diese
Uberlegungen wiirden auch fir den Anspruch 1 des

Hilfsantrages 1 und 2 gelten.

Bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit sei
von D5 als nichstliegendem Stand der Technik
auszugehen. Nach D5 kénnten Pigmente in einer
Mischung stabil und feinteilig dispergiert werden,
wenn sie Reaktionsprodukte von Polyaminen und
Polyisocyanaten sowie Bindemittelharze enthielten.
Die Reaktionsprodukte kénnten in situ in Gegenwart
des Bindemittels hergestellt werden, wobel die

gleichen Harztypen wie im Streitpatent verwendet
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wiirden. Das gleiche Problem und die gleichen
Verbindungen wie im Streitpatent seien also

angesprochen.

Gehe man von D1 aus, so sei hierin ein Verfahren zur
Vermeidung des Absetzens von Pigmenten unter
Verwendung einer Harnstoffverbindung beschrieben, die
in situ in Gegenwart eines Harzes hergestellt werde.
Eine verbesserte Antiabsetzwirkung der im ersten
Schritt hergestellten Produkte sei jedoch nicht
belegt, so da die Aufgabe des Streitpatentes
gegeniiber D1 nur in der Bereitstellung eines

alternativen Verfahrens gesehen werden koénne.

Die Herstellung der Harnstoffteilchen in Gegenwart
der Verbindung (B) trage nichts zur erfinderischen
Tatigkeit des beanspruchten Verfahrens bei, da aus D3
Harze mit aktivierten Doppelbindungen bekannt seien,
die neben Pigmenten auch Reaktionsprodukte von Aminen
mit Isocyanaten enthielten. Es sei daher nahegelegt,
die ungesattigten Harze von D3 in D5 oder D1
einzusetzen. Diese Argumentation gelte auch fur die
Hilfsantrdge 1 und 2, zumal im Vergleich zum
Hauptantrag kein zusitzliches Argument vorgebracht
gsei, mit dem die erfinderische Tatigkeit der

Hilfsantrige begrindet werden koénne.

IX. Die Argumente der Beschwerdegegnerin kénnen wie folgt

zusammengefalt werden:

e)

3026.D

Der am 15. August 2003 eingereichte Versuchsbericht
sei innerhalb der Bescheidsfrist von 1 Monat als
Reaktion auf den Ladungsbescheid eingereicht worden

und stelle einen weiteren Nachweis flr die
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verbesserten Wirkungen des in situ hergestellten
Harnstoffproduktes dar. Da der Versuchsbericht

entscheidungserheblich sei, sei er zu berlicksichtigen.

Die Neuheit von Anspruch 1 des Hauptantrages sei
gegeben, da im stand der Technik nicht alle
beanspruchten Verfahrensmerkmale beschrieben seien.
Die beiden Schritte des beanspruchten Verfahren
gehérten zusammen, da im ersten Schritt eine
vorteilhafte Herstellung der Harnstof fverbindungen
beschrieben sei, deren Produkt im zweiten Schritt
eingesetzt werde. Im ersten Schritt werde die
Verbindung (A) in Gegenwart einer speziellen
Verbindung (B) hergestellt, was aus dem Stand der
Technik nicht bekannt sei. Diese Uberlegungen wirden
erst recht-fﬁr Anspruch 1 der Hilfsantridge 1 und 2
gelten.

Auch bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit
miisse Anspruch 1 des Hauptantrages als Ganzes gesehen
werden. Gehe man von D1 als nichstliegendem Stand der
Technik aus, so kdnne hiernach die in situ
Herstellung der Harnstoffe gleichwertig in Gegenwart
von Lackbenzin oder langdligen Alkydharzen erfolgen.
Im Unterschied zu D1 werde im Streitpatent die in
situ Bildung in Gegenwart einerx Verbindung
durchgefihrt, die mindestens zwei aktivierte
Doppelbindungen enthalte. In D5 wirden weder das
Absetzproblem noch Verbindungen mit mindestens zwel

freien aktivierten Doppelbindungen erwahnt.

Nach dem Streitpatent und dem Versuchsbericht vom
21. April 1999 kdnnten Harnstoffgruppen tragende

Verbindungen in einer fir die Vermeidung der
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Pigmentabsetzung wirksamen Form auch durch léangeres
Vermahlen in Gegenwart einer Verbindung mit
aktivierten Doppelbindungen erzielt werden. Die
Mahlvorgidnge im Stand der Technik seien jedoch weder
in Gegenwart der speziellen Verbindungen (B) noch
iber eine ausreichend lange Zeitdauer durchgefihrt

worden.

Durch den Versuchsbericht vom 15. August 2003 sei
belegt, daR es fur die Wirksamkeit auf die besondere
Art der Herstellung der Harnstoffverbindungen in
Gegenwart der speziellen Verbindungen (B) ankomme.
Hierbei fuhre die in situ Herstellung des Harnstoffs
in Gegenwart eines ungesattigten Acrylharzes im
Vergleich zu einem gesattigten Acrylharz zu einem
vorteilhaften Absetzverhalten der Pigmente. Aufgabe
sei es daher gewesen, solche Harnstoffgruppen
enthaltenden Verbindungen bereitzustellen, die eine
verbesserte Antiabsetzwirkung zeigten und auf einem

einfacheren Weg hergestellt werden kénnten.

In keinem der zitierten Dokumente sei die Herstellung
von Harnstoffverbindungen in Gegenwart der speziellen
Verbindung (B) beschrieben. Zwar seien aus D3
Verbindungen mit freien aktivierten Doppelbindungen
bekannt, jedoch sei hier nicht das Absetzproblem von
Pigmenten angesprochen. Eine Kombination von D3 mit
D1 oder D5 komme daher nicht in Betracht. Der
beanspruchte Gegenstand des Hauptantrages beruhe
daher auf einer erfinderischen Tatigkeit. Die
vorstehenden Argumente wirden in erhdhtem Maf fir die

patentfahigkeit der Hilfsantrage gelten.
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X. Die Beschwerdefiihrerin beantragt die Aufhebung der

angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patentes.

XTI. Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde
zuriickzuweisen und das Patent auf der Grundlage eines
der Anspruchssatze nach dem Hauptantrag oder der
Hilfsantrage 1 und 2, samtlich eingereicht in der

mindlichen Verhandlung, aufrechtzuerhalten.

Entscheidungsgriinde

y B Die Beschwerde ist zuléssig.
Bis Anderungen

Gegen die vorgenommenen Anderungen in den
Anspruchssatzen des Hauptantrages, Hilfsantrages 1 und
Hilfsantrages 2 hatte die Beschwerdefiihrerin keine
formellen Bedenken nach Artikel 123 (2), 123 (3) und 84
EPU]. Die Beschwerdekammer sieht ebenfalls keine
Veranlassung auf die zZulassigkeit der Anderungen naher
einzugehen, weil sadmtliche Antrige, selbst wenn sie
formell zuldssig sind, aus sachlichen Grinden nicht

gewahrbar sind.

Hauptantrag

3. Neuheit

Die Beschwerdefihrerin hatte ihren Neuheitseinwand auf

die Dokumente D1, D2 und D5 gestutzt.
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D1 beschreibt eine thixotrope Anstrich- oder
Lackzusammensetzungd, die eine kleinere Menge eines
substituierten Harnstoffs enthialt, der durch eine in
situ Reaktion eines aliphatischen Amins und eines
Isocyanats erzeugt wird (Anspruch 1). Die
Zusammensetzung wird als Basisbeschichtung verwendet und
kann nattirliche Lackkomponenten wie trocknende und nicht
trocknende Ole, sowie synthetische Harze enthalten,
beispielsweise Alkyd-, Vinyl- und Acrylharze und
Urethandle (Seite 2, Zeilen 46 bis 55). In Beispiel VIII
(Seite 16) wird ein Lack auf Basis eines Langdl-
Alkydharzes mit einem primaren N-sec-Alkyl (Ci1-Cis) -amin
in einem Verhaltnis von Amin zu Diisocyanat von 2:1 und
in einer Menge von 2 Gew.-%, bezogen auf die fertige
Lackformulierung vorgemischt und vermahlen. Lackbenzin
wurde mit Toluoldiisocyanat vorgemischt und zu dem Amin
enthaltenden Basislack hinzugesetzt und grindlich
vermischt. Danach wurden die Viskositaten nach einem Tag,
zwei Tagen und einer Woche bei verschiedenen Drehzahlen
bestimmt (Tabelle XII). Die Anstriche haben eine 24

stundige Trocknungszeit (Beispiel VIII, letzter Satz).

In D1 werden fur die in situ Herstellung der
Harnstof fverbindungen keine Verbindungen verwendet, die
mindestens zwei freie aktivierte Doppelbindungen

enthalten.

Hierbei wird unter einer aktivierten Doppelbindung eine
C=C Doppelbindung verstanden, die durch mindestens eine
eletronegative Gruppe am a-standigen C-Atom in ihrer
Reaktivitat, insbesondere im Hinblick auf
Additionsreaktionen, gesteigert ist (Streitpatent,

Seite 4, Zeilen 31 und 32).
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D2 beschreibt eine thixotrope Beschichtungs-
zusammensetzung, die einen Binder und 0.1 bis 30 Gew.-%
eines Reaktionsproduktes eines organischen Diisocyanats
und Benzylamin als Antiablaufmittel enthalt (anspruch 1).
Die Herstellung des Antiablaufmittels erfolgt in
Gegenwart des Binders, wobei die resultierende Mischung
30-70 Gew.-% Antiabsetzmittel und 70 bis 30 Gew.-%

Binder enthilt (Anspruch 7).

Als Binder werden in einer langeren Liste unter anderem
ungeséttigte Polyesterharze erwahnt, die ggf. mit Styrol
oder einer oder mehreren anderen monomeren Verbindungen,
etwa einem (Meth)acrylatmonomer oder einer
Allylverbindung vermischt sind (Spalte 1, Zeile, 19 bis
und 35, insbesondere Zeilen 28 bis 31). Die
Zusammensetzungen koénnen beispielsweise Pigmente
enthalten, wobei deren Glanz durch die Anwesenheit des
Antiablaufmittels hierbei nicht oder nur selten
herabgesetzt wird (Spalte 3, Zeilen 44 bis 56). Die
Beschichtungszusammensetzungen kénnen bei 80 bis 250 °C

gehartet werden (Spalte 3, Zeilen 61 bis 65).

Die Herstellung eines Einbrennlackes mit hohem
Feststoffgehalt wird in Beispiel 2 b) beschrieben
(Spalte 5). Hierbei wird eine Mischung von Di(2,2,4-
trimethyl-l,3—pentandiol)isophthalat, Di(2,2,4-
trimethyl-l-B-pentan—diol)adipat,
Hexamethoxymethylmelamin, Xylol, Ethylenglykolacetat und
Benzylamin mit Hexamethylen-1,6-diisocycanat unter
Rithren versetzt, wobei die Harnstoffverbindung in situ
gebildet wird. Ahnliche Einbrennlacke, die auch Pigmente
enthalten kénnen, sind in den Beispielen 3 bis 18

beschrieben.
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Obwohl D2 also ungesittigte Polyester, ein
(Meth)acrylat-Monomer oder eine Allylverbindung erwahnt,
lassen sich hieraus keine Verbindungen entnehmen, die
mindestens zwei freie aktivierte Doppelbindungen

enthalten.

D5 beschreibt eine Zusammensetzung, die ein
dispergiertes Pigment und als Dispergiermittel ein
Reaktionsprodukt von wenigstens einem Polyamin mit zwei
oder mehreren primiéren Aminogruppen und/oder sekundaren
Aminogruppen mit wenigstens einem Polyisocyanat mit
einem oder mehreren Isocyanatgruppen enthalt

(Anspruch 1) . Das Dispersionsmittel dient far die
Herstellung von Lacken, die als Tragerharze (Bindemittel)
Alkyd-, Polyester-, Acryl- und Vinylharze, etwa
Polyvinylchlorid, Polyvinylacetat, chlorierte
Polyolefine und Polyamide enthalten kénnen (Seite 3,
Zeilen 46 bis 49). Die Dispergiermittel kénnen hierbei
in Gegenwart der Tragerharze in situ hergestellt werden

(Seite 10, Zeilen 21 bis 24).

In Beispiel 2 wird Tetraethylenpentamin zu einer
Mischung von einem mit KokusnuRodl modifizierten
Alkydharz und Ldsungsmittel (Solvesso) hinzugesetzt und
diese Mischung wird mit 4,4'-Methylen-bis-
(cyclohexylisocyanat) unter Rihren umgesetzt. Hierbei
reagieren die Isocyanatgruppen mit den Aminogruppen des
Tetraethylenpentamins vollstandig ab. Danach wird
Pigment zu der Harzlosung hinzugesetzt und in einer

Perimtihle verarbeitet.

In Beispiel 3 erfolgt die Herstellung der
Harnstof fverbindung entsprechend der Verfahrensweise von

Beispiel 2, auRer daf ein Trimer von Hexamethylen-1,6
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diisocyanat statt 4,4'-Methylen-bis- (cyclohexylisocyanat)

verwendet wird.

An keiner Stelle von D5 ist somit die Herstellung der
Harnstoffgruppen enthaltenden Verbindung in Gegenwart
einer Verbindung beschrieben, die mindestens zwel freie

aktivierte Doppelbindungen enthdlt.

Die Beschwerdegegnerin vertrat die Auffassung, daB im
beanspruchten Verfahren der erste Schritt, der die
Herstellung der Verbindung (A) definiere, nicht mit dem
zweiten Schritt, dem eigentlichen Verfahren zur
Vermeidung des Absetzens von Pigmenten in urséchlicher
Verbindung stehe und die gleiche Funktion wie in einer
Product-by-process Formulierung habe, und daher bei
Beurteilung der Neuheit nicht beriicksichtigt werden

diurfe.

Der beanspruchte Gegenstand definiert ein zweistufiges
Verfahren, bei dem im ersten Schritt die
Harnstoffgruppen tragende Verbindung in Gegenwart einer
spezifizierten Verbindung (B) in situ hergestellt und
anschlieRend das Produkt des ersten Schrittes im zweiten
Schritt den fliissigen hartbaren pigmenthaltigen
Mischungen zugedgeben wird. Dies steht in Ubereinstimmung
mit der erteilten Fassung, nach der eine vorteilhafte
Alternative darin zu sehen ist, (A) in Gegenwart von (B)
in situ herzustellen (Seite 4, Zeile 17) und die
Verbindungen (A) und (B) in Mischung den hartbaren
Mischungen zuzugeben (erteilter Anspruch 10) . Die
beispielhaften Ausfihrungsformen, mit Ausnahme von
Beispiel 2d), sind auf diese Ausfihrungsformen gerichtet,
bei denen die Verbindung (A) in Gegenwart von (B) durch

eine in situ Reaktion gebildet wird, so daff eine
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Mischung von (&) und (B) entsteht, die dann einer
pigmenthaltigen Mischung zugegeben wird (vgl. Seite 7
und 9 der Streitpatentschrift, Punkte 2. und 4.) . -

Die beanspruchte, stufenweise formulierte Fassung des
vVerfahrensanspruchs ist zu unterscheiden von der durch
die Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Fassung, bei
der die Verbindung (A) als Product -by-process (siehe das
Wort "erhaltlich") gekennzeichnet war. Nach der
Rechtsprechung der Beschwerdekammern werden
Verfahrenserzeugnisse, die durch die spezifische Art
ihrer mdglichen Herstellung definiert sind (Product-by-
process Formulierung), nicht durch die bloRe Tatsache
neu, daR diese Herstellung nicht im Sstand der Technik
beschrieben ist (Rechtsprechung der Beschwerdekammern
des Europaischen Patentamtes, 4. Dduflage, 2001,
IT.B.6.2). Das gilt auch fur Erzeugnisse, die im Rahmen
eines anderen Verfahrens eingesetzt werden (vgl.

T 250/92 vom 8. Dezember 1994, Punkt 2.4, nicht
verdffentlicht im ABl. EPA). Im vorliegenden Fall sollte
der einzige Unterschied zum stand der Technik in den
verwendeten Harnstofferzeugnissen liegen, so daf die

Harnstofferzeugnisse also neu sein muften.

Da der Product-by-process Teil eines solchen Anspruchs,
der die Harnstoffverbindungen (A) als neue
Verfahrenserzeugnisse kennzeichnen soll, in einem
absoluten, d. h. verfahrensunabhangigen Sinne
interpretiert werden muf (T 219/83 ABl. EPA, 1986,
Seiten 211 bis 226, Punkt 10), ist die bei der in situ
Herstellung der Harnstoffverbindungen (A) anwesende
Verbindung (B) lediglich ein mdgliches Mittel, das durch
andere Mittel ersetzt werden kann, sofern das

Verfahrensprodukt (A) in seiner Identitdt hierdurch
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nicht verandert wird. Daher kann im Falle einer Product-
by-process Formulierung die Verbindung (B) als solche
nicht dazu dienen, das verfahrenserzeugnis (A) von

anderen Harnstoffprodukten zu unterscheiden.

Im Gegensatz zu dem durch eine Product-by-process
Formulierung definierten Produkt, wird gemdR® dem nunmehr
beanspruchten Verfahren im ersten Schritt eine Mischung
von (A) und (B) hergestellt, und im zweiten Schritt das
Produkt des ersten Schrittes weiterverarbeitet, um dort
seine Antiabsetzwirkung zu entfalten. Demgemafs
unterscheidet sich das beanspruchte Verfahren von D1, D2
und D5 dadurch, da die Anwesenheit der Verbindung (B)
im ersten Schritt obligatorisch ist und durch die
Weiterverarbeitung als Produkt des ersten Schrittes in
den zweiten Schritt gelangt. Durch diese stufenweise
Herstellung wird die Verbindung (B) Bestandteil des
Gesamtverfahrens und trégt zur Neuheit des

Gesamtverfahrens bei.

aus dem Vorstehenden ergibt sich, daf keinem der
sitierten Dokumente das beanspruchte Verfahren in seiner
Gesamtheit mit samtlichen Merkmalen direkt und
unmittelbar zu entnehmen ist, so daR der Gegenstand von

Anspruch 1 des Hauptantrages neu ist (Artikel 54 EPU).

Nichstliegender Stand der Technik

Das Streitpatent betrifft ein Antiabsetzmittel £ir
fliissige, hértbare Mischungen. Solche Antiabsetzmittel
gind aus D1 und D5 bekannt, die von den Parteien als

nichstliegend angesehen wurden.
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Die in D1 beschriebene Beschichtungszusammensetzung
(siehe Punkt 3.1 oben) zeigt das sogenannte Thixotropie-
Phanomen, d. h. die Zusammensetzung wird weniger wviskos,
wenn sie hohen Scherkraften unterworfen wird, wobei die
Masse aber in ihren normalen Zustand zurlickkehrt, wenn
sie stehen gelassen wird (Seite 1, Zeilen 16 bis 22).
Dies fiihrt zu einem glnstigen Antiablaufverhalten und
zur Vermeidung des Absetzens und Aufschwimmens von
Pigmenten (Seite 1, Zeilen 26 bis 31). Das
Viskositatsverhalten ist in den Beispielen an Hand von
verschiedenen, Aminen enthaltenden Zusammensetzungen
naher erlautert (Tabellen I bis XIV) . Die
Zusammensetzungen zeigen ein gleichmaRiges Auslaufen,
wenn sie aufgestrichen oder aufgespriiht werden (Seite 1,

Zeilen 52 bis 60).

Die aus D5 bekannte Zusammensetzung (siehe Punkt 3.2
oben) soll dem darin dispergierten Pigment eine
ausgezeichnete Dispersionsstabiltat verleihen, so daf
das Pigment fein verteilt werden kann und in einem
stabilen Zustand ohne Ausflockung vorhanden ist (Seite 3,
Zeilen 8 bis 11). Die in D5 angesprochene ausgezeichnete
Dispersionsstabilitat fur Pigmente kann nur dann
gewdhrleistet sein, wenn sich die Pigmente in dem Lack
nicht absetzen, da sonst die Dispersion nicht stabil
wire. Das Dispergiermittel von D5 hat daher die gleiche
Funktion wie ein Antiabsetzmittel, selbst wenn diese
Eigenschaft in D5 nicht so genannt ist. Das
Dispergiermittel kann ferner durch ein einfaches
Verfahren in Gegenwart einer Vielzahl von
Bindemittelharzen hergestellt werden (Seite 9, Zeilen 56
und 57 sowie Seite 10, Zeilen 21 bis 24) . Die guten
FlieReigenschaften der Lacke sind in den Tabellen 1

bis 4, 7, 8 und 10 erlautert (Viskosit&ten in
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Abh&ngigkeit von der Rihrerdrehzahl). Die mit dem
Dispergiermittel hergestellten Lacke bilden Filme mit
ausgezeichneten Eigenschaften was Glanz, Bildklarkeit
und Farbstirke betrifft (Seite 10, Zeilen 14 bis 16),
wie in den Tabellen 3, 5 bis 7, 9 und 10 erlautert ist
("Gloss" unter verschiedenen Einfallwinkeln). Die Lacke
von D5 zeigen daher auch gute'anwendungstechnische

Eigenschaften.

Die Streitpatentschrift zielt darauf ab, Substanzen
bereit zu stellen, die ein Absetzen von Pigmenten im
noch reaktiven und noch nicht applizierten Lack
weitgehend verhindern und die guten
anwendungstechnischen Eigenschaften nicht beintrachtigen

(Seite 2, Zeilen 39 bis 41).

Nach stindiger Rechtsprechung kommt es bei der Wahl des
nachstliegenden Standes der Technik im allgemeinen
darauf an, daR seine Losung auf den gleichen Zweck bzw.
dieselbe Wirkung wie die Erfindung gerichtet ist, wobei
die strukturellen und funktionellen Unterschiede zum
beanspruchten Gegenstand méglichst klein sind

(Rechtsprechung der Beschwerdekammern, supra, I.D.3.1).

Aus der vorstehenden Analyse wird deutlich, daR sowohl
D1 als auch D5 die Herstellung von Harnstoffgruppen
enthaltenden Verbindungen in Gegenwart von Harzen
beschreiben, die ein Absetzen der Pigmente in Lacken
wirksam verhindern und anwendungstechnische
Eigenschaften nicht beeintrachtigen. Da in D5 auch
Ausfihrungsformen beschrieben sind, bei denen zunachst
die in situ Herstellung der Harnstoffverbindung in
Gegenwart eines Binders erfolgt und dann in einer

weiteren Stufe das so erhaltene Produkt mit Pigment
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versetzt wird (Beispiele 2, 3), wihrend in D1 die in
situ Reaktion in Gegenwart des Binders stets auch in
Anwesenheit des Pigments erfolgt (Beispiele VIII bis
XII), hat D5 mehr Berihrungspunkte mit dem jetzt
beanspruchten, zweistufigen Verfahren als D1, so daf von

D5 als nachstliegendem Dokument ausgegangen wird.
Aufgabe und Ldsung

Nach Auffassung der Beschwerdegegnerin belegten das
Streitpatent, der Versuchsbericht vom 21. April 1999
sowie der Versuchbericht von 15. August 2003 eine

Verbesserung des beanspruchten Verfahrens gegeniber
bekannten Verfahren, insbesondere ein vereinfachtes

Vverfahren mit einer verbesserten Antiabsetzwirkung.

GemaR den Beispielen des Streitpatentes wird zunéchst
eine doppelbindungshaltige Komponente (B) hergestellt,
indem man eine Monomermischung aus Glycidylmethacrylat,
Styrol und a-Methylstyrol polymerisiert. Danach wird das
Produkt in Gegenwart von Acrylsdure umgesetzt und dann

verdinnt (Versuch 1).

Die Harnstoffverbindung (A) wird dann dadurch
hergestellt, daR die vorstehend hergestellte HarzlOsung
(B) mit einem Amin versetzt, anschliefend mit einem
Diisocyanat umgesetzt und dann verdiinnt wird (Versuche

2a, b), c) und e) bis h)).

Im Versuch 2 d) wird Hexylamin in Toluol geldst und bei

Raumtemperatur mit Hexamethylendiisocyanat unter Rihren

umgesetzt und der entstandene Niederschlag abgesaugt und
getrocknet. Anschliefend wird die Harzldésung aus

Versuch 1 mit dem kristallinen Niederschlag und
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Butylacetat versetzt und eine Stunde lang mit einer

Perlmithle innig verrieben.

Die so erhaltenen Bindemittel werden mit einer
Pigmentmischung aus bestimmten Anteilen Kaolin, Blanc
fixe, Titandioxid und Talkum sowie mit Lésungsmittel und
gegebenenfalls mit Antiabsetzmittel (A) versetzt. Nach
einem Tag wird der so gebildete Lack durch Anreiben in

einer Perlmithle homogenisiert.

Der so erhaltene Lack wird dann mit HArter und
Katalysator versetzt und mit Butylacetat auf eine
Spritzviskositat von 20 sec eingestellt und das
Absetzverhalten der Pigmente untersucht. Aus den
Beispielen geht hervor, dafR bei Zusammensetzungen, die
Harnstoffe aufweisen, kein Absetzen der Pigmente zu
beébachten ist, wahrend bei Zusammensetzungen, die

keinen Harnstoff enthalten (Vergleichsbeispiele 1 und 2),

ein zum Teil starker Bodensatz festzustellen war.

Der Versuchsbericht vom 21. April 1999 lehnt sich eng an
die Versuche des Streitpatentes an und verwendet
vergleichbare Mengen der eingesetzten Produkte. Eine
pigmentierte LoSsung, die nach Beispiel 2a) des
Streitpatentes hergestellt wird, weist einen starken
Bodensatz auf, wahrend kein Absetzen der Pigmente
beobachtet wird, wenn die Harnstoffverbindungen durch
einen besonderen Mahlvorgang oder in situ in Gegenwart

von speziellen Harzen erzeugt werden.

Die Vergleichsversuche mit einem Mahlschritt stellen
jedoch keinen Vergleich mit dem niachstliegenden Stand
der Technik dar, da aus D5 die in situ Herstellung der

Harnstoffverbindungen in Gegenwart von Harzen fir den
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gleichen Zweck auch ohne Mahlschritt bekannt ist (D5,
Beispiele 2 und 3) und demgegeniiber kein Vorteil belegt
ist. Somit kann gegeniiber D5 die Aufgabe nicht darin
gesehen werden, ein vereinfachtes Verfahren zur
Verfligung zu stellen, bei dem die Herstellung der

Harnstoffverbindungen ohne einen Mahlschritt auskommt.

Tm Versuchsbericht vom 15. April 2003 wurden Acrylharze
gema® dem Beispiel 1 der Streitpatentschrift (Harzldsung
I) und durch Polymerisation einer Monomerenmischung von
Styrol, Alkylacrylat und Hydroxyalkylacrylat (Harzldsung
II) in Xylol hergestellt. Beide Harzldsungen werden mit
Benzylamin vermischt und mit Hexamethylendiisocyanat
umgesetzt. Danach wird Aluminiumhydroxid-Pulver zu den
Harzldsungen hinzugesetzt und dispergiert und das
Absetzverhalten nach 5 Tage Ruhen beurteilt. Die Proben,
die unter Verwendung der Doppelbindungen enthaltenden
Harzldsung I hergestellt sind, zeigen ein deutlich
geringeres Absetzen des Pigmentes als die Proben, die
unter Verwendung des gesattigten Acrylharzes II

hergestellt sind.

Die im Versuchsbericht als Vergleich verwendete
Harzldésung II ist im Gegensatz zur Harzldésung I in ihrer
mengenmidfigen Zusammensetzung nicht spezifiziert, was
einen direkten Vergleich mit der Harzldsung I nicht
zulaRt. Es ist hierbei zu beachten, daR etwa die
Position und Anzahl der Hydroxylgruppen in den Polymeren
auf Grund ihrer potentiellen Reaktivitat mit Isocyanaten
die Eigenschaften und Menge der erzeugten

Harnstof fverbindungen und das Absetzverhalten

beeinflussen kénnen.
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5.3.2 Ferner ist die Verwendung eines von der Patentinhaberin
ausgewdhlten Acrylharzes kein Ersatz flr eine
Nacharbeitung gegeniliber dem nichstliegenden Stand der
Technik, wie er aus D5, etwa Beispiel 2, bekannt ist. Da
das Absetzverhalten an einem komplexen, mehrere
Komponenten enthaltenden System untersucht wird, kann
nicht ausgeschlossen werden, daf die Eigenschaften und
Menge der erzeugten Harnstoffverbindung durch in situ
Herstellung auch durch andere chemische Gruppen als
Doppelbinaungen in den Polymeren beeinflufit werden
kdnnten. Die Versuchsergebnisse lassen daher ohne einen
direkten experimentellen Vergleich nicht den Schluft zu,

daR das Absetzverhalten gegeniilber D5 verbessert ist.

5.3.3 Aus dem Vorstehenden ergibt sich, daf? der zweite
Versuchsbericht keinen vorteilhaften technischen Effekt
gegeniiber D5 belegt. Die Beantwortung der Frage, ob er
auf Grund seiner verspateten Einreichung aus anderen
Griinden nicht zu bericksichtigen ware, kann daher

dahingestellt bleiben.

5.4 Die Beschwerdegegnerin war der Auffassung, es obliege
der Einsprechenden nachzuweisen, daf der beanspruchte
Gegenstand nicht erfinderisch sei. Daher hatte die
Einsprechende belegen missen, daR der beanspruchte
Gegenstand keinen Vorteil gegeniiber dem nachgewiesenen

stand der Technik aufweise.

5.4.1 Das Streitpatent in der erteilten Fassung war allgemein
auf ein Verfahren zur Vermeidung der Absetzung von
Pigmenten in flussigen hartbaren Mischungen gerichtet,
wobei man den Mischungen Harnstoffgruppen tragende
Verbindungen (A) als Antiabsetzmittel hinzu gibt. Da die

Aufnahme der in situ Herstellung der Verbindungen (A) in

3026.D
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Gegenwart von speziellen Verbindungen (B) in die
Anspriiche allein durch die Beschreibung gestutzt ist,
hat die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) einen
vdllig neuen Anspruchsgegenstand geschaffen, der weder
der Erteilung zu Grunde lag, noch auf Patentfdhigkeit

tberprift werden konﬁte.

Beruft sich die Patentinhaberin nun auf vorteilhafte
Eigenschaften gegeniiber dem nachgewiesenen Stand der
Technik, die sich allein aus der in situ Herstellung der
Harnstoffverbindungen in Gegenwart dieser speziellen
Verbindungen (B) ergeben sollen, so tragt die
Patentinhaberin die Beweislast fur die ihr gunstigen
Behauptungen (T 200/94, zitiert in Rechtsprechung, supra,
vI.J.6.1). Dies gilt um so mehr, da aus den vorhandenen

Experimenten der Patentschrift kein Vorteil hervorgeht.

Mangels eines solchen Nachweises kann das Problem des
Streitpatents gegeniber D5 somit nur darin gesehen
werden, ein alternatives Verfahren zur Verfigung zu
stellen, bei dem das Absetzen der Pigmente im noch
reaktiven aber noch nicht applizierten Lack weitgehend
verhindert wird und gute anwendungstechnischen
Eigenschaften beibehalten werden (Seite 2, Zeilen 39

bis 41).

Die nunmehr in Anspruch 1 beanspruchte Ldsung besteht
darin, daf in einem ersten Schritt die Herstellung der
Harnstoffgruppen enthaltenden Verbindung (A) in
Gegenwart einer Verbindung (B) mit mindestens zwel
aktivierten Doppelbindungen erfolgt und das Produkt des
ersten Schritts in einem zweiten Schritt der

pigmenthaltigen Mischung zugegeben wird.
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Naheliegen

Es bleibt die Frage zu untersuchen, ob der Fachmann,
ausgehend von einem Verfahren zur Vermeidung des
Absetzens von Pigmenten in Lacken nach D5, und mit der
Aufgabe konfrontiert, ein alternatives Verfahren mit
Ahnlichem Absetzverhalten zu entwickeln, auf Grund der
vorhandenen Dokumente zu dem beanspruchten Verfahren

gekommen ware.

Der Kern des beanspruchten Verfahrens, namlich die
Harnstoffverbindungen durch eine in situ Reaktion in
Gegenwart eines Bindemittels herzustellen, ist aus D5
bereits bekannt. D5 erwdhnt als Bindemittel
Polyesterharze, Acrylharze und Vinylharze (Seite 3,
Zeilen 47 und 48), die dem gleichen Bindemitteltyp
angehdéren, wie er im Streitpatent verwendet wird
(erteilter Anspruch 7). Der einzige Unterschied
gegeniiber D5 besteht darin, daR diese Harze mindestens

swei freie aktivierte Doppelbindungen enthalten sollen.

D3 beschreibt fliissige Beschichtungszusammensetzungen
auf Basis einer Verbindung mit mindestens zwei
Acryloylgruppen oder Methacryloylgruppen und einer
Aminoverbindung mit mindestens einer primaren
Aminogruppe, welche mit einem Aldehyd oder einem Keton,
der .nicht mehr als 10 Kohlenstoffatomen enthalt,
blockiert ist. Die Aminoverbindung ist hierbei ein
aliphatisches oder zykloaliphatisches Amin mit 2 bis 24
Kohlenstoffatomen oder ein Addukt mit einem
Molekulargewicht von 300 bis 1500 einer Epoxyverbindung
oder Isocyanatverbindung oder einer o, B-ethylenisch
ungeséattigten Carbonylverbindung und einer

Aminoverbindung mit mindestens einer primaren
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Aminogruppe und einer Gruppe, die mit der Epoxy-
Verbindung oder Isocyanatverbindung oder der o, B-
ethylenisch ungesattigten Carbonylverbindung reagiert

(Anspruch 1).

Die Beispiele von D3 beschreiben Polymerisationsprodukte
von Glycidylmethacrylat, Styrol und Butylacrylat, die
anschlieRend mit Acrylsédure in Gegenwart eines
Katalysators umgesetzt werden (Spalten 7 und 8,

(Meth) acryloylverbindung A bis C). Im Streitpatent
werden als Verbindung (B) beispielsweise
Polymerisationsprodukte von Glycidylmethacrylat, Styrol
und a-Methylstyrol verwendet, die anschliefend mit
Acrylsiure in Gegenwart eines Katalysators umgesetzt
werden (Seite 7, Zeilen 7 bis 13) . DemgemdR werden
sowohl in D3 als auch im Streitpatent ungesittigte auf
Glycidylmethacrylat und Styrol basierende Acrylharze mit
wenigstens zwei freien aktivierten Doppelbindungen

bevorzugt eingesetzt.

Die Beschichtungsmassen von D3 kdénnen neben Pigmenten
auch Rheologiesteuerungsmittel enthalten, etwa Addukte
von einem Di- oder Triisocyanat und einem Monoamin oder
Diamin (Spalte 6, Zeilen 42 bis 48) . Demgemaff erwahnt D3
samtliche Bestandteile, die auch in dem beanspruchten

Verfahren Verwendung finden.

Da in D5 generell Acrylharze als geeignete Bindemittel
erwdhnt sind, die bei der in situ Polymerisation der
Harnstoffe vorhanden sein kdnnen (Seite 3, Zeile 48;
Seite 10, Zeilen 21 bis 24; Beispiel 7), und aus D3 auch
ungesattigte Acrylharze mit wenigstens zwei freien
aktivierten Doppelbindungen zur Verfligung standen,

bedarf es zur Wahl dieser modifizierten
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Ausgangsbindemittel anstelle der in D5 beschriebenen
Bindemittel keines erfinderischen Schrittes, um 2u einem

alternativen Verfahren zu gelangen.

Aus dem Vorstehenden ergibt sich, daB dexr beanspruchte
Gegenstand des Hauptantrages nicht auf einer

erfinderischen Tatigkeit beruht.

Die gleichen Uberlegungen, die fir den Ausgangspunkt D5
angestellt wurden, gelten entsprechend, wenn von D1 als
nachstliegendem Stand der Technik ausgegangen wird, da
auch in D1 die in situ Herstellung der
Harnstoffverbindungen in Gegenwart von Acrylharzen
erfolgen kann (Seite 2, Zeilen 54 und 55). Auch eine
Kombination von D1 mit D3 legt daher den beanspruchten

Gegenstand nahe.

Hilfsantrag 1

Im Anspruch 1 des Hilfsantrages ist die Verbindung (B)
zusétzlich durch eine strukturellen Definition der
freien aktivierten Doppelbindungen und ihxr Polymergerist
durch die Auswahl bestimmter Polymerer naher
spezifiziert. Die so prazisierten Verbindungen (B) sind

aber aus D3 bereits bekannt (siehe Punkt 6.2.1 oben) .

Die Beschwerdegegnerin hat auch nicht dargetan,
inwiefern die vorgenommene Prazisierung das
Absetzverhalten beeinflussen und damit zur
erfinderischen Titigkeit beitragen kénnte, so da® die
gleichen lberlegungen wie flur den Hauptantrag gelten

(siehe Punkt 6.3 oben).

Daher ist auch der Hilfsantrag 1 nicht gewahrbar.
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Hilfsantrag 2

Im Vergleich zu Anspruch 1 des Hilfsantrages 1 sind im
Anspruch 1 des Hilfsantrages 2 weiterhin
Vernetzungsmittel (C) aufgenommen, die mindestens zwei
H-aktive Gruppen enthalten. Nach dem Streitpatent sind
geeignete Vernetzungsmittel solche, die zwei primare
und/oder sekunddre Aminogruppen enthalten, die
gegebenenfalls verkappt als Ketimingruppen vorliegen

kénnen (Seite 5, Zeilen 7 bis 11).

Es ist von Beschwerdegegnerin nicht vorgebracht oder
experimentell belegt worden, daf der spezifizierte
Harter das Absetzverhalten von Pigmenten in Lacken in
irgendeiner Weise beeinflussen kénnte. Aus den gleichen
Erwiagungen wie beim Hauptantrag erldutert (Punkt 6.3

oben), ist daher auch der Hilfsantrag 2 nicht gewahrbar.

AuRerdem beschreibt D3 als Hirter Verbindungen mit
vorzugsweise 2 bis 4 primdren Aminogruppen, die in Form
von Aldiminen oder Ketiminen eingesetzt werden konnen
(Anspruch 1, Spalte 4, Zeilen 22 bis 29; siehe Punkt 6.2
oben), so daR ihre Mitverwendung in einem durch
Acrylharze von D3 modifizierten Verfahren gemaf D5 auch

dadurch naheliegt.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben

Das Patent wird widerrufen
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