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1 	 T 574/88 

Sachverhalt und Antrãge 

I. 	Auf die europäische Patentanineldung Nr. 81 109 945.6, die 
am 27. November 1981 unterInanspruchnahine der Prioritàt 

aus der Voranineldung vorn 10. Dezember 1980 (DE 3 046 409) 

angemeldet worden war, ist am 26. März 1986 das 

europäische Patent Nr. 53 766 auf der Grundlage von vier 

Ansprüchen erteilt worden. Anspruch 1 lautete: 

"Bei Rauintexnperatur flüssige und lagerstabile, therrnisch 
vernetzbare, Kombinationen aus Dialkylmalonat-bloCkierten 

Polyisocyanaten und organischen Polyhydroxylverbindungen 

als Bindemittel, sowie gegebenenfalls Hilfs- und Zusatz-

mittel enthaltende Beschichtungsmittel, dadurch gekenri- 

zeichnet, daB sie als Bindeinittel Kombinationen aus 

a) 	einer Polyisocyanatkomponente mit Dialkylmalonat- 

blockierten Isocyanatgrupperi und eiriem Gehalt an 

blockierten Isocyanatgruppen, berechnet als NCO, 
bezogen auf das Gewicht der Polyisocyanatkomponente 

exclusiv dein Gewicht des BlockierungsmittelS, von 3 

bis 33,6 Gew.-% bestehend aus 

aa) znindestens einem, Dialkylmalonat-blockierten, 

gegebenenfalls alkylsubstituierteri 

Diisocyanatodiphenylmethan und/oder 

ab) inindestens einem, Dialkylmalonat-blockierten, 

NCO-Präpolyineren auf Basis von überschüssigen 

Mengen an, gegebenenfalls alkylsubstituiertein 

Diisocyanatodipheflylfltethan urid inindestens zwei 
Hydroxylgruppen aufweisenden organischen 

Verb indungen und 
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2 	 T 574/88 

b) 	einer Polyolkoinponente mit einer (rnittleren) 
Hydroxylfunktionalität von groBer als 2 und eiriern 
Gehalt an alkoholischen Hydroxyigruppen von 1,5 bis 8 
Gew.-%, bestehend aus mindestens einem Polyester-
polyol in, einem Aquivalentverhältnis von blockierten 
Isocyanatgruppen zu Hydroxyigruppen von 0,2 : 1 bis 

2 : 1 entsprechenden Mengen enthalten." 

II. 	Gegen die Erteilung des europäischen Patents hat die 
Beschwerdegegneriri (Einsprechende) am 19. Dezeinber 1986 
Einspruch eingelegt und den Widerruf des Patents wegen 
xnangelnder erfinderischer Tàtigkeit bearitragt. Zur Stütze 
ihres Vorbringeris hat sie u. a. auf die Dokumente 

(1) DE-A-2 550 156 
Technisches Merkblatt "Desmophen 1100 11  der Bayer AG, 

Ausgabe 01.02.1972 
H. Kittel, Lehrbuch der Lacke und Beschichtungen, 
Band I, Teil 2, Seiten 517-518, 1973, verlag W.A. 

Co lomb 
I 

sowie auf Vergleichsversuche verwiesen. 

III. 	Durch Entscheidung voin 7. Juli 1988, zur Post gegeben am 
14. Oktober 1988, hat die Einspruchsabteilung das Patent 
widerrufen. Der Entscheidurig ist sinngeinäB zu entriehmen, 
der Gegenstand des Streitpatents unterscheide sich voin 
nächsten Stand der Technik nach Dokuinent (1) lediglich 
durch den Ersatz von Hexainethylendiisocyaflat (HDI) und 
Isophorondiisocyanat (IPDI) durch Diisocyanatodiphenyl-
inethan (MDI); in Anbetracht einerseits der in Dokuinerit (4) 
hervorgehobenen vorteilhaften Verwendung von MDI im 
Beschichtungsbereich, und andererseits der gegenUber 
Dokuinent (1) nicht eindeutig verbesserten Steinschlag-
festigkeit der beanspruchten Beschichtungsmittel känne 

00270 	 . . 



3 	T 574/88 

keine erfinderische Tätigkeit anerkannt werden. Aber 

selbst eine nachgewiesene, deutlich verbesserte Stein-

schlagfestigkeit hätte die erfinderische Tatigkeit des 

Sachanspruchs nicht tragen könrien, da dieser beliebige 

Anwendungen der Beschichtungsmittel umfasse. 

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin 

(Patentinhaberin) am 17. November 1988 tinter Entrichtung 

der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde erhoben, diese 

gleichzeitig begründet und erklärt, da8 die Sachanspruche 

nicht mehr weiterverfolgt werden. Insbesondere rnacht sie 

geltend, die gemäB dem Streitpatent erzielte 

Steinschlagfestigkeit könne nicht mit der im Dokument (1) 

erwähnten Schlagelastizitat gleichgesetzt werden. Aus 

diesern Grund eigne sich dieses Dokument auch nicht als 

Ausgarigspunkt für die Beurteilung der erfinderischen 

Tätigkeit. Nichtsdestoweniger gehe aus den 

Vergleichsversuchen hervor, daB Systeme auf Basis von 

Malonatester-blockiertem MDI den aus Dokument (1) 

bekannten Beschichtungsinitteln zurnindest ebenburtig, in 

vieleñ F11en sogar uberlegen seien. 

Wàhrend der mündlichen Verhandlung am 6. Dezember 1989 hat 

die Beschwerdeführerin als Hauptantrag einen neuen 

einzigen Anspruch eingereicht, der auf em "Verfahren zur 

1-lerstellung von Uberzügen einer hohen Steinschlagfèstig- 

keit durch Beschichtung beliebiger hitzeresisteriter 

Substrate mit eiriem unter dem EinfluB von Hitze aushärt-

barem Beschichtungsrnittel und anschliei3ende Aushärturig der 

Beschichtung bei 90 bis 220CC" gerichtet ist, wobei als 

Bindemittel die Zusairnnensetzungen gemäB Anspruch 1 der 

erteilten Fassung eingesetzt werden. 

Deingegenüber macht die Beschwerdegegnerin geltend, die 

Schlagelastizität gexnàB Dokurnent (1) stehe in direktern 

00270 	 . . . 1. 



4 	 T 574/88 

Zusamrnenhang mit der Steinschlagfestigkeit gemäl3 dem 
Streitpatent. Angesichts der begrenzten Auswahl an 
koinmerziell verfugbaren Isocyanaten sowie der wohibe-
kannten Eigenschaften von MDI sei dessen Auswahl nicht 
erfinderisch, um so mehr als eine Verbesserung der Stein-
schlagfestigkeit bekannter Beschichtungen nicht glaubhaft 
geinacht worden sei. 

Die Beschwerdeführerin beantragt die angefochtene 
Entscheidung aufzuheben und das europäische Patent 
aufgrund entweder des Patentanspruchs geinäl3 Hauptantrag 
oder der Patentansprüche nach den Hilfsantràgen 1 urid 2, 
die alle in der rnündlichen Verhandlung überreicht worden 
sind, aufrechtzuerhalten. 

Die Beschwerdegegnerin hingegeri beantragt die 
Zurückweisung der Beschwerde. 

Am SchiuB der mündlichen Verhandlurig verkündet der 
Vorsitzende die Entscheidung der Kaminer. 

I 

Entsche idungsgrunde 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 
Regel 64 EPU; sie ist daher zulàssig. 

Die Forinulierung des einzigen Anspruchs gemä8 Hauptantrag 
ist in formeller Hinsicht riicht zu beanstanden ( Art. 123 

EPU). 

Die geltende Fassung entspricht weitgehend der Kombination 
der ursprünglichen und erteilten Ansprüche 1 und 4. Die 
hohe Steinschlagfestigkeit der Uberzuge un Oberbegriff 
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5 	 T 574/88 

findet ihre Stütze in Seite 6, Zeilen 8 bis 13 sowie 

Tabelle 1 der Beschreibung. 

3. 	Das angefochterie Patent betrif ft ein Verfahren zur 

Herstellung von Uberzugen, die eine hohe Steinschlag-

festigkeit aufweisen. In keiner der im Einspruchs- und 

Beschwerdeverfahren befindlichen Entgegenhaltungerl findet 

sich der geringste Hinweis auf steinschlagfeste Uberzüge. 

Trotzdern ist die Vorinstanz bei der Ermittlung der 
bestehenden technischen Aufgabe vom Dokument (1) 

ausgegangen, in dem die Herstellung von Polyisocyanat-

gernischen mit blockierten Isocyanatgruppen beschrieben 1st 

(Anspruch 1), die wertvolle Komponenten für Polyurethan-
Einbrenrilacke darstellen (Anspruch 4). Dies geschieht 

durch Reaktion mit difunktionelleri Verbiridungen, die 

gegenüber Isocyanatgruppen reaktiv sind (Originalseite 10, 

Zeilen 1 bis 8). Soiche gehärteten Anstrichmittel zeigen 

gleichmäfiige, ausgezeichnete mnechanische Eigenschaften urid 

Wetterfestigkeit, insbesondere Härte, hohe Schiag- 

elastizität und dauerhaften Glanz ohne Vergilbungs-
erscheinngen (Seite 17, Absatz 1). In Tabelle 1 sind 

einige Werte für die Elastizität, Schlagtiefung und 

Bleistifthärte angegeben. 

Die Kamnmner 1st zu der Uberzeugung gelangt, daB diese 

Angaben dem Fachmnann weder einen Anhaltspunkt, noch gar 

einen Hinweis auf die Eigriung der dort beschriebenen 

Bindemittel für die Herstellung steinschlagfester Uberzüge 

geben. Dafür spricht insbesondere der Umnstand, daB die 

Autoindustrie für die Bestimmung der Steinschlagfestigkeit 

einen eigenen BeschuBtest entwickelt hat und sich nicht 

auf übliche Messungen der Elastizität und Schlagtiefung 

verlä8t (vgl. Streitpatent, Seite 6, Zeile 42). Zudent hat 

die Beschwerdeführerin bereits im Einspruchsverfahren 

gezeigt, daB Lacke ähnlicher stofflicher Zusammensetzung, 
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6 	 T 574/88 

deren Werte für Pendelhärte, Erichsen-Tiefung und Impact-
Test vergleichbar sind, beim Beschu8test stark 
unterschiedliches Verhalten zeigen (Anlage zur Eingabe vorn 
3. Juni 1988, Versuchsbericht). Die Beschwerdeführerifl hat 
dies so erklärt, daB es bei der Steinschlagfestigkeit - un 
Gegensatz zur Schlagelastizität - auf das Zusaininenwirken 
von hoher Elastizität und guter Haftung ankoinint. 

Dokunient (1) wird auch nicht dadurch zum relevanten 
Stand der Technik, daB die Beschwerdeführerin einige 
Bindemittel aus diesein Dokument mit den erfindungsgemäBen 
bezuglich der Steinschlagfestigkeit zahlenrnàBig verglichen 
hat oder daB diese Eigenschaft zumindest für jeden 
Fachmann feststellbar war; denn ausschlaggeberid hierfür 
ist ausschlieBlich, ob Dokument (1) dein sachkundigen Leser 
die steinschlagfestigkeit der Bindemittel of fenbart. Dies 
ist aber, wie ausgeführt, nicht der Fall. 

Daraus ergibt sich, daB sich Dokumerit (1) nicht als in 
bezug auf die Erfindung nàchster Stand der Technik 
qualifizert; denri hierfür genügt eben nicht die blo3e 
Ahnhichkeit in der stoff lichen Zusaminensetzung der 
Produkte, vielmehr inuB auch deren Eignung fur den 
erfindungsgemäB angestrebten Zweck beschrieben sein. 
Obwohl es nach Wegfall von Dokuinent (1) als nächstem Stand 
der Technik und nach Wegfall des Sachanspruchs durch die 
Erklärung der Beschwerdeführerin vom 17. November 1988 

(Beschwerdebegründung, Seite 2) nicht mehr darauf ankommt, 
ob die un Streitpatent ursprunglich bearispruchten 
Beschichtungsmittel denen nach Dokument (1) uberlegen 
sind, scheint es nützlich, darauf hinzuweisen, daB die 
Kammer die von der Vorinstanz vertretene Auffassung, 
wonach selbst eine soiche Uberlegenheit die erfinderische 
Tätigkeit eines Sachanspruchs nicht stützen känne, nicht 
teilt. Als einziger Grund hierfür wurde angegeben, daB em 
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7 	 T 574/88 

Sachanspruch beliebige Anwendungen umfasse, auch soiche, 

für die Steinschlagfestigkeit keine Rolle spiele, so daB 
die normale, nicht erfinderische und zu keinem relevanteri 

Effekt führende Weiterentwicklung durch einen Sachanspruch 

auf Beschichturigsmittel behindert würde. Für derartige 

Uberlegungen 1st nach Auffassung der Kairner kein Raurn. 

Nach stäridiger Rechtsprechung der Kammer ist bei der 

Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu fragen, ob die 

vorgeschlagene Lösung der objektiv bestehenden technischen 

Aufgabe nahelag; ist dies zu bejahen, so konurit es nicht 

darauf an, ob die Aufgabe in der Verbesserung nur einer 

oder rnehrerer Produkteigenschaften bestand. 

Unter diesen Urnständen geht die Kaininer von dem Stand der 

Technik aus, wie er in der Einleitung zuin Streitpatent 

beschrieben 1st (Seite 2, Zeilen 22 bis 33). Danach wurden 

für den Steinschlagschutz geeignete Uberzüge geringer 

Schichtdicke aus aminvernetzten Polyuretharien 

hergestelit. 

Obwohl diese elnen hochelastischen Oberflächenschutz schon 

in relativ dünnen Schichten gewährleisten, ist ihr Einsatz 

mit verschjedenen Nachteilen behaftet. Einerseits mnüssen 

sie mit reiativ hohemn Einergieaufwand eingebrannt werden; 

andererseits können bei diesem Einbrennvorgang die Umnwe1t 

belastende niedermolekulare sowie toxikologisch 

bedenkliche Amine entweichen. 

Die dem angefochtenen Patent zugrundeliegende Aufgabe kanri 

daher darin gesehen werden, ein von diesen Nachteilen 

freies, weiteres Verfahren zur Herstellung steinschlag-

fester Uberzüge anzugeben. 

00270 	 . . . 1... 



8 	 T 574/88 

Diese Aufgabe wird - vereinfacht dargestelit - dadurch 
gelöst, daB man ein Polyurethan aus bestimninten 
Dialkylmalonat-blockierten MDI bzw. MDI-Präpolymeren als 
Polyisocyanaten und aus bestimmten Polyesterpolyolen als 
Bindemittel verwendet. 

DaB diese Aufgabe durch die Kombination dieser 
spezifischen Aufbaukoinponenten auch tatsächlich gelöst 
wird, ist im Hinblick auf die Beispiele des Streitpatents 
glaubhaft. 

Der beanspruchte Lösungsvorschlag ist keinem der 
angezogenen Entgegenhalturigen zu entnehmen; er ist daher 
neu. Da die Neuheit unbestritten ist, erübrigen sich 
nähere Ausführungen hierzu. 

Es bleibt daher noch zu untersuchen, ob der Gegenstand des 
angefochtenen Patents auf einer erfinderischen Tätigkeit 
beruht. 

5.1 	Dokumnenti(1) bezieht sich auf ein Verfahren zur 
Herstellung von in Lackläsungsrnittelri leicht läslichen 
Bindemittein aus mnindesteris einer Polyhydroxylverbindung 
(a) mit einem Molekulargewicht von 400 bis 50 000 und 
elner mit Methylen-aktiven Verbindung blockierte 
Isocyanatgruppen aufweisenden Komponente (b), die durch 
Umsetzung eines Polyols mit einem Molekulargewicht von 62 
bis 300 mit IPDI intUberschuB erhalten worden ist 
(Ansprüche 1 und 3). Die geharteten Anstrichxnittel zeigen 
- wie ausgeführt - gleichxnaBig und ausgezeichnete 
mnechanische und chemnische Eigenschaften und Wetterfestig-
keit, insbesondere Härte, hohe Schlagelastizität, Glanz 
und Vergilbungsresistenz (Seite 17, Absatz 1). 

Von besonderer Bedeutung für die Zusammensetzung dieser 
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9 	 T 574/88 

Biridemittel ist die blockierte Isocyanat-Komponente (b) 

(Seite 11, Absatz 3). Dabei handelt es sich urn das 
Uinsetzungsprodukt von IPDI mit niedermolekularen Polyolen 

und dem Blockierurigsmittel, vorzugsweise Nalonsäure-

diathylester, das seinerseits eine niedrige Abspalt-

temnperatur von 120 bis 130°C aufweist (Seite 6, Absatz 2). 

Dies führt dazu, daB auch die daraus erhältlichen 

Einbrerinlacke eine Härtungstemnperatur bevorzugt un 

gleichen Temperaturbereich besitzen (Seite 16, Absatz 4). 

Dagegen erscheint die Wahl des Hydroxyigruppen 
aufweisenden Polymers (a) eher willkürlich (Seite 10, 

Absatz 2); wenngleich Poiyesterpolyole neben Polyäther-

polyolen und hydroxyigruppenhaltigen Polyacrylaten als 

bevorzugte Verbindungen beschrieben werden, so werden auch 

die in der Polyurethanchemnie herkömmnlichen reaktions-

fahigen Polymere als geeignet im Rahrnen des dort 

anvisierten Verfahrens erwähnt (Seite 10, Absatz 3 bis 

Seite 15, Absatz 1). 

Somnit entnirnrnt der Fachrnann dern Dokumnent (1) den Hinweis, 

dal? IPDI, das mnittels Methylen-aktiven Verbindungen, 

insbesondere Malonsäurediäthylester blockiert wurde, eine 
niedrige Einbrenntemperatur ermoglicht. Hierin erschópft 

sich jedoch die Lehre dieses Dokummtents. 

Es ist zumindest zweifelhaft, ob dieses spezifische 

anwendungstechnische Verhalten ohne weiteres auch vorn 

mnalonatbiockiertemn MDI erwartet werden konnte. Vor allem 

aber làI3t Dokurnent (1), wie bereits ausgefuhrt, keine 

Schlüsse darüber zu, ob die dort genannten Bindernittel 

steinschlagfest sind oder nicht, denn, wie ebenfalls 

bereits ausgeführt, besteht kein Zusarnrnenhang zwischen 

Schlagelastizität und Steinschlagfestigkeit. Deshaib geht 

von Dokumnent (1) keine Anregung aus, soiche oder gar 
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Bindemittel auf der Basis eines Dialkylinalonat-blockierten 

MDI gerade für die Herstellung steinschlagfester Uberzuge 

vorzusehen; es wurde auch weder geltend noch gar 

glaubhaft gernacht, daB diesbezügliche Voraussageri rnoglich 

sind. 

Die Kantmer ist auch der Frage nachgegangen, ob von den 

Stand der Technik, den sie als den nächsten ansieht, eine 

Anregung ausging, weitere Bindenittel hoher Steinschlag-

festigkeit auf den Gebiet der Polyurethane zu suchen. Zwar 
werden in der Beschreibungseinleitung die bekannten 

steinschlagfesten Bindeinittel als aininvernetzte 

"Polyurethane" bezeichnet, doch handelt es sich hierbei in 

der Tat uin Polyharnstoffe, d. h. un Polynere, die 

strukturell erheblich von Polyurethanen abweichen. Es gab 

daher keinen Grund, die Suche nach weitereri steinschlag-

festen Bindemitteln unter den Aspekt der Erfolgsaussicht 

gerade auf Polyurethane zu erstrecken. 

5.2 	Auch die in Dokument (4) erwähnte Konbination von 

Desrnop.her 1100, d. h. einen verzweigten, hydroxyigruppen-

haltigen Polyester, nit Desinodur VL, das laut Dokuinent (5) 

aus Honologengernischen von MDI besteht, kanri nicht zu den 

Gegenstand des Streitpatents führen. 

Diese Genische sind nur in der Tabelle "Desnodur-Grund-

werte", Seite 1 des Dokunents (4) zu finden; ein Hinweis 

auf Steinschlagfestigkeit ist dieser Entgegenhalturig nicht 

zu entriehinen. 

Was die von der Beschwerdegegnerin in diesein Zusainmenhang 

genannte hohe Schlagfestigkeit und Zähigkeit betrif ft, so 

beziehen sich diese Eigenschaften auf Geinische von 

Desniophen 1100 nit Desmopheri 800 oder Desmophen RD 181, 
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d. h. auf Gemische von Polyestern, die uberhaupt keine 

Isocyanate erithalten (Seite 2, Absatz 2). Ob sich diese 

mechanische Eigenschaft auf Polyesterurethane erstreckt, 

1st vällig ungewiB, da lediglich die gute Chemikalien-

festigkeit der Einbrennlacke auf Basis dieser Polyester 

und "Desinodur AP stabiltt,  d. h. mit Phenol blockiertein 

TDI, hervorgehoben wird. 

5.3 	Der Fachmann erhält daher aus dein angezogenen Stand der 

Technik keinen 1-linweis auf die erfindungsgemäBe Lösung der 

bestehenden Aufgabe. Insbesondere konnte auch eine 

Zusammenfasssung der diesem Stand der Technik zu 
entnehmenden Lehren dem Fachmann keine Ariregung geben, 

aufgrurid deren er ohne erfinderische Tàtigkeit zu dern 

Verfahren gemäl3 der Lehre des einzigen Anspruchs nach 

Hauptantrag gelarigte. 

Aus den vorstehenden Ausführurigen folgt, daB der 

Gegenstand des einzigen Arispruchs gemäi3 Hauptantrag neu 

(Art. 54 EPU) und erfinderisch (Art. 56 EPU) ist. Dieser 

Anspruchhat daher Bestand. 

Da dem Hauptantrag stattgegeberi wird, sirid die beiden 

- 	Hilfsanträge gegenstandslos. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Grüriden wird entschieden: 

1. 	Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 
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12 	T 574/88 

2. 	Die Sache wird an die Vorinstanz zurückverwiesen mit der 

Auflage, das Patent aufgrund des in der mündlichen 

Verhandlung überreichten Anspruchs gemàB Hauptantrag und 

einer noch anzupassenden Beschreibung aufrechtzuerhalten. 

Der Geschãftsstellenbeamte: 
	Der Vorsitzende: 

I I ' 

N. Beer 
	 K. ahn 

1Jr7 c .re ,- 
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