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Sachverhalt und Antrage

IT.

Die Beschwerden der Patentinhaberin und der
Einsprechenden 1 und 2 richten sich gegen die
Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, nach der
das europadische Patent Nr. 3 296 372 (das
"Streitpatent") in gednderter Fassung gemal
Hilfsantrag 3, dessen Anspriiche wdhrend der miindlichen
Verhandlung vor der Einspruchsabteilung eingereicht
wurden, und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat,

den Erfordernissen des EPU geniigen.
Anspruch 1 in erteilter Fassung lautet wie folgt:

"1. Loésemittelhaltige Beschichtungsmasse fir

Lackbeschichtungen, enthaltend oder bestehend aus

a) mindestens einem oxidativ trocknenden

organischen Bindemittel,

bl) mindestens einem ersten Primdrtrockner
basierend auf Eisen, insbesondere umfassend oder
bestehend aus mindestens einer Komplexverbindung
des Eisens, insbesondere einem Komplexsalz des

Eisens,

b2) mindestens einem zwelten Primdrtrockner
basierend auf Mangan, insbesondere umfassend oder
bestehend aus einer Komplexverbindung des Mangas

[sic], insbesondere einem Komplexsalz des Mangans,

cl) mindestens einem ersten Sekunddrtrockner
umfassend oder bestehend aus mindestens einem
organischen Salz des Zirkoniums, und/oder

Strontiums,

dl) mindestens einem ersten Hautverhinderungsmittel

und
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d2) mindestens ein zweltes Hautverhinderungsmittel,
wobel das zwelite Hautverhinderungsmittel bei 20°C
liber einen hSheren Dampfdruck verfiigt als das erste

Hautverhinderungsmittel,
e) gegebenenfalls mindestens einem Additiv,

ferner umfassend Liganden, die Eisen- und/oder
Manganspezies komplexieren kénnen, die ausgewdhlt sind
aus mindestens einem mono-, di-, tri-, tetra-, penta-

und/oder hexadentaten Stickstoffdonorliganden."

Es wurden zwei Einspriche unter Berufung auf die
Einspruchsgriinde gemaB Artikel 100 a) bis c) EPU gegen
das Streitpatent eingelegt. Im Einspruchsverfahren
wurden unter anderem folgende Dokumente genannt (siehe
die der angefochtenen Entscheidung angehdngte

Konkordanzliste) :
Dl1: WO 2015/082553 Al
D2: WO 2016/102464 Al

Wahrend der miindlichen Verhandlung reichte zudem die

Einsprechende 1 folgendes Beweismittel ein:

D44: "Bentone® for Paints, Coatings & Inks Supplied by
Elementis", Copyright © SpecialChem 2022, Seiten
1 bis 10

Mit ihrer Erwiderung vom 28. April 2021 auf die
Einspruchsschriften reichte die Patentinhaberin
Anspruchsséatze gemal Hilfsantrdgen 1 bis 39 ein.
Wahrend der miindlichen Verhandlung vor der
Einspruchsabteilung reichte die Patentinhaberin unter
anderem Hilfsantrag 3 ein, der dem am 28. April 2021
eingereichten Hilfsantrag 13 entsprach. Die
angefochtene Entscheidung beruht auf den erteilten
Ansprichen als Hauptantrag so wie unter anderem auf den

Anspriichen gemal diesem in der mindlichen Verhandlung
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eingereichten Hilfsantrag 3. Die Einspruchsabteilung

kam unter anderem zu folgendem Schluss:

- Das Beweismittel D44 sei zum Verfahren nicht

zuzulassen.

- Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 sei

gegeniiber der Offenbarung in D1 nicht neu.

- Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemal Hilfsantrag 3
sel erfinderisch im Lichte der D1 als

nachstliegendem Stand der Technik.

In ihrem Beschwerdevorbringen bestritt die
Patentinhaberin die Begrindung der Einspruchsabteilung
hinsichtlich der mangelnden Neuheit des Gegenstandes
des erteilten Anspruchs 1. AuBerdem brachte sie vor,
dass der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 so wie
des Anspruchs 1 gemaB dem der angefochtenen
Entscheidung zugrundeliegenden Hilfsantrag 3
erfinderisch sei. Sie stitzte ihre Argumente unter
anderem auf folgende neu eingereichte Beweismittel (von
der Patentinhaberin als D37, D38 und D44 bezeichnet;

neue Nummerierung durch die Kammer) :

A055: WorléeAdd 2700, Auszug aus dem Internet, gefunden

unter www.worlee.de
AQ056: EP 2 935 471 Bl

AQ57: K.P. Skrzypek, "Austauschprozesse von organischen
Umweltchemikalien mit biogenen Tensiden 1in
quellfdhigen Tonmineralien", Dissertation,

Johann Wolfgang Goethe-Universitat, Frankfurt am
Main, 2003, Seiten 37 bis 43

Insbesondere wurden die Beweismittel A055 und A056 von
der Patentinhaberin eingereicht, um die Neuheit des im
erteilten Anspruch 1 definierten Gegenstands gegeniiber

D1 zu belegen. Diese Beweismittel sind fiur die
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vorliegende Entscheidung unerheblich und werden daher

im Folgenden nicht mehr bericksichtigt.

Die Patentinhaberin reichte ferner mit ihrer
Beschwerdeerwiderung Anspruchssatze gemdl den
Hilfsantrdagen 4 bis 6 ein. Zudem bestritt sie die
Zulassung der von den Einsprechenden im
Beschwerdeverfahren eingereichten Beweismittel A045 bis
A054 (siehe unten).

In ihren Beschwerdevorbringen bestritten die
Einsprechenden 1 und 2 die Begrindung der
Einspruchsabteilung beziglich der Gewdahrbarkeit des
Hilfsantrags 3. Sie vertraten unter anderem die
Ansicht, dass der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1
so wie des Anspruchs 1 gemal aller Hilfsantrage 3 bis 6
nicht erfinderisch sei. Die Einsprechenden stiitzen ihre
Argumente unter anderem auf folgende neu eingereichte
Beweismittel (von den Einsprechenden als D45 bis D47
(Einsprechende 1) bzw. D45 bis D51 (Einsprechende 2)

bezeichnet; neue Nummerierung durch die Kammer) :

AQ45: "Organoclay", Auszug aus Wikipedia,
11 August 2016

A046: In "Industrial Minerals and their Uses", A
Handbook & Formulary, 1996, Noyes Publications:
Chapter two, P.A. Ciullo, "The Industrial
Minerals", Seiten 17 und 63 bis 67, and Chapter
four, F. McGonigle and P.A. Ciullo, "Paints &
Coatings", Seiten 99 und 143

A047: EUTM file Information: "Bentone 000276782", Trade

mark Information from EUIPO
A048: USPTO, Trade mark Information on "Bentone"

AQ49: USPTO, "Bentone", Registration No. 544,075,
19. Juni 1951
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A050: UK Intellectual Property Office, Trade mark
number UK00900276782, "Bentone"

A051: J.V. Koleske et al., "Additives Guide", Mai 2006,
Seiten 94, 106, 108 bis 110, 112 bis 114

AQ52: J.V. Koleske, "Paint and Coating Testing Manual",
1995, ASTM, Chapter 30, "Thickeners and Rheology
Modifiers", Seite 281

AQ053: J. Bieleman, "Additives for Coatings"™, 2000,
Wiley-VCG Verlag, Seiten 20 und 21

AQ054: Erklarung vom Herrn M. Rosso vom 5. Oktober 2022

Die Parteien wurden antragsgemal zu einer miindlichen
Verhandlung geladen. Zur Vorbereitung der mindlichen
Verhandlung erging eine Mitteilung der Kammer gemal
Artikel 15 (1) VOBK.

Am 1. Oktober 2024 fand die miindliche Verhandlung vor
der Kammer in Anwesenheit aller Beteiligten als

Videokonferenz statt.
Antrage

Die abschlieBenden Antradge der Beteiligten, die flur die
vorliegende Entscheidung relevant sind, lauten wie
folgt:

Die Patentinhaberin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung
des Streitpatents in erteilter Fassung (Hauptantrag).
Hilfsweise beantragte sie die Zurickweisung der
Beschwerden der Einsprechenden 1 und 2 und die
Aufrechterhaltung des Streitpatents in gednderter
Fassung auf der Grundlage der Anspriche gema@B dem von
der Einspruchsabteilung als gewahrbar angesehenen
Hilfsantrag 3. Weiter hilfsweise beantragte die
Patentinhaberin die Aufrechterhaltung des Streitpatents

in gednderter Fassung auf der Grundlage der Anspriiche
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gemédl den mit der Beschwerdeerwiderung eingereichten
Hilfsantrédgen 4 bis 6. AubBerdem beantragte die
Patentinhaberin die Nichtzulassung der Beweismittel
A045 bis AQ054.

Beide Einsprechenden beantragten die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des
Streitpatents. Sie beantragten zudem, die Beweismittel

AQ045 bis A054 in das Verfahren zuzulassen.

X. Hinsichtlich der entscheidungserheblichen Ausfiithrungen
der Parteien wird auf die nachstehende Begrindung der

Entscheidung verwiesen.

Entscheidungsgrinde

Hilfsantrag 3 - Beweismittel A045 bis A054 - Zulassung zum
Verfahren unter Artikel 12 (4) und (6) VOBK

1. Anspruch 1 des von der Einspruchsabteilung als
gewadhrbar erachteten Hilfsantrags 3 unterscheidet sich
vom erteilten Anspruch 1 (Ziffer II oben) dadurch, dass
die beanspruchte Beschichtungsmasse zusatzlich

folgendes Merkmal aufweist:

"f) mindestens ein Rheologiemodifizierungsmittel,
welches ein organisch modifiziertes Schichtsilikat

darstellt".

1.1 In Bezug auf Hilfsantrag 3 haben die Einsprechenden in
ihren jeweiligen Beschwerdebegriindungen die
Beweismittel A045 bis A054 eingereicht. Die
Patentinhaberin beantragte, diese nicht in das

Verfahren zuzulassen.

1.2 Es ist unbestritten, dass die Einreichung der
Beweismittel A045 bis A054 eine Anderung des
Beschwerdevorbringens der Einsprechenden im Sinne des

Artikels 12 (4) VOBK darstellt. Es steht somit im
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Ermessen der Kammer, diese Beweismittel zuzulassen.
Gemal Artikel 12 (6) VOBK lasst die Kammer auRerdem
u.a. Beweismittel nicht zu, die vor der
Einspruchsabteilung vorzubringen gewesen waren, es sei
denn, die Umstande der Beschwerdesache rechtfertigen

eine Zulassung.

Hinsichtlich der Zulassung der Beweismittel A045 bis
A054 ist die Fallhistorie relevant:

Mit ihrer Einspruchserwiderung vom 28. April 2021
reichte die Patentinhaberin Anspruchssatze gemal den
Hilfsantrdgen 1 bis 39 ein. Die in Anspruch 1 gemaRl dem
damals eingereichten Hilfsantrag 2 definierte
Beschichtungsmasse enthielt im Vergleich zum erteilten
Anspruch 1 (Ziffer II oben) folgendes zusatzliches

Merkmal:
"f) mindestens ein Rheologiemodifizierungsmittel"

Auf Seite 18 der Einspruchserwiderung machte die
Patentinhaberin geltend, dass es durch dieses
eingefihrte Merkmal gelinge, zu sogenannten
Dickbeschichtungen unproblematisch zu gelangen. Diese
Dickbeschichtungen wirden trotz ihrer Dicke nach dem
Auftrag an vertikalen Wanden nicht ablaufen, d.h. das
Phénomen des "sagging" kdénne vermieden werden. Sie
verwies diesbeziglich auf Absatz [0054] des

Streitpatents.

In Anspruch 1 gemal dem mit der Einspruchserwiderung
eingereichten Hilfsantrag 12 wurde das
Rheologiemodifizierungsmittel (Merkmal f)) im Vergleich
zu Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 dahingehend

eingeschrankt, dass es ausgewahlt sein muss

"aus der Gruppe bestehend aus Schichtsilikaten
ausgewdhlt aus der Gruppe bestehend aus Bentoniten,

modifizierten Schichtsilikaten, insbesondere organisch
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modifizierten Schichtsilikaten, thioxotropen

Alkydharzen und beliebigen Mischungen hiervon"

In der Einspruchserwiderung (Seite 21) fihrte die
Patentinhaberin aus, dass durch das in Anspruch 1
dieses Hilfsantrags eingefilthrte Merkmal das
Rheologiemodifizierungsmittel weitergehend eingegrenzt
werde, und dass die gleichen Ausfihrungen wie

vorangehend zum Hilfsantrag 2 greifen wiirden.

Anspruch 1 gemal dem mit der Einspruchserwiderung
eingereichten Hilfsantrag 13 ist mit Anspruch 1 gemal
dem vorliegenden der angefochtenen Entscheidung

zugrundeliegenden Hilfsantrag 3 identisch.

Auf Seite 21 der Einspruchserwiderung fihrte die
Patentinhaberin diesbeziiglich aus, dass die
Spezifizierung des Rheologiemodifizierungsmittels in
Form von organisch modifizierten Schichtsilikaten den
Abstand zum Stand der Technik vergrdBere, und dass die
gleichen Ausfiihrungen wie vorangehend zum Hilfsantrag 2

greifen wilirden.

Die Kammer stellt fest, dass die Patentinhaberin in
ihrer Einspruchserwiderung somit keine besondere
technische Wirkung des Merkmals f) gemaBl Anspruch 1 des
vorliegenden Hilfsantrags 3 (siehe oben) geltend
machte, die iUber diejenige eines
Rheologiemodifizierungsmittels im Allgemeinen
hinausgeht. Insbesondere wurde keine Wirkung geltend
gemacht, die spezifisch auf die in Anspruch 1 des
damaligen Hilfsantrags 13 (jetziger Hilfsantrag 3)
geforderte organische Modifizierung des Schichtsilikats

zurlickgeht.

Am 1. September 2021 erging die Ladung zur miindlichen
Verhandlung. Hinsichtlich des Anspruchs 1 gemaBl dem
Hilfsantrag 12 teilte die Einspruchsabteilung unter

anderem die vorlaufige Meinung mit (siehe Ziffer 4.10
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auf Seiten 11 und 12), dass das oben genannte Merkmal
f) im Stand der Technik nicht explizit offenbart, und
dass das Naheliegen der Unterscheidungsmerkmale zu
erdrtern sei. Hinsichtlich des Hilfsantrags 13 wurde
keine vorlaufige Meinung mitgeteilt (Ziffer 4.11 auf
Seite 13). Von der Einspruchsabteilung wurde der

7. Januar 2022 als Zeitpunkt festgelegt, bis zu dem
gemaB Regel 116 (1) EPU Schriftsidtze und/oder

Unterlagen hatten eingereicht werden konnen.

Am 21. Dezember 2021 reagierte die Einsprechende 1 auf
die oben genannte vorlaufige Meinung der
Einspruchsabteilung zum Hilfsantrag 12 und verwies
(siehe letzter Absatz) auf die Beispiele der D2, wonach
"Bentone clay" in den hergestellten Beschichtungsmassen

verwendet werde.

Am 7. Januar 2022, d.h. am letzten von der
Einspruchsabteilung gemidB Regel 116 (1) EPU
festgelegten Zeitpunkt, reichte die Patentinhaberin
einen Schriftsatz ein. Hinsichtlich der vorlaufigen
Meinung zum Hilfsantrag 12 machte sie geltend (siehe
letzte Seite, 2. Absatz), dass es mit
Rheologiemodifizierungsmitteln in Form organisch
modifizierter Schichtsilikate gelinge, besonders gut zu
einwandfreien dicken Beschichtungen zu gelangen. Zum
ersten Mal wurde somit von der Patentinhaberin eine
technische Wirkung von Rheologiemodifizierungsmitteln
in Form organisch modifizierter Schichtsilikate geltend
gemacht. Die Patentinhaberin ging dabei auf die oben
genannte Aussage der Einsprechenden 1 beziglich der
Verwendung von "Bentone clay" in den Beispielen der D2

nicht ein.

Eine Diskussion hinsichtlich der technischen Wirkung
von organisch modifizierten Schichtsilikaten in
Beschichtungsmassen so wie der Frage, ob der in D2

offenbarte "Bentone clay" ein solches organisch
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modifiziertes Schichtsilikat darstellt, fand somit erst
in der miindlichen Verhandlung im Rahmen der Erdrterung
der erfinderischen Tatigkeit des wvorliegenden
Hilfsantrags 3 (identisch mit dem mit der Erwiderung
auf die Einspruchsschriften eingereichten Hilfsantrag
13, siehe oben) statt (Niederschrift zur mindlichen
Verhandlung vor der Einspruchsabteilung, Seiten 10 und
11). Wahrend dieser Diskussion reichte die
Einsprechende 1 in der mindlichen Verhandlung das
Dokument D44 ein, das jedoch von der
Einspruchsabteilung als verspatet angesehen und nicht
zugelassen wurde (angefochtene Entscheidung, Ziffer

13.3 auf Seiten 4 und 5).

Mit ihren Beschwerdebegriindungen haben die
Einsprechenden die Beweismittel A045 bis A054
eingereicht, um zu zeigen, dass "Bentone clay" ein
organisch modifiziertes Schichtsilikat darstellt, und
dass der Zusatz von organisch modifizierten
Schichtsilikaten in Beschichtungsmassen vor dem
Zeitpunkt des Streitpatents Teil des allgemeinen

Fachwissens war.

Die Patentinhaberin fihrte aus, dass A045 bis AQ054
Dokumente unterschiedlichster Art seien, und dass sie
fiilr die Frage der erfinderischen Tatigkeit des
beanspruchten Gegenstands nicht prima facie relevant
seien. Die Patentinhaberin vertrat ferner die
Auffassung, dass die Einsprechenden A045 bis A054 vor
der Einspruchsabteilung als Reaktion auf den mit der
Einspruchserwiderung eingereichten Hilfsantrag 13
(siehe oben) hétten einreichen milssen. Wenn nicht
bereits zu diesem Zeitpunkt hatten sie diese
Beweismittel jedoch spatestens vor der mindlichen
Verhandlung als Reaktion auf den oben genannten
Schriftsatz der Patentinhaberin vom 7. Januar 2022

einreichen missen.
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Nach Auffassung der Kammer war es jedoch nicht die
Aufgabe der Einsprechenden, zu spekulieren, welche
technische Wirkung das in Anspruch 1 des mit der
Einspruchserwiderung eingereichten Hilfsantrag 13
aufgenommene Merkmal f) (siehe oben) hatte haben
konnen. Im Gegenteil obliegt es einer Patentinhaberin,
die geanderte Anspriiche einreicht, rechtzeitig
darzulegen, weshalb die Anderungen die Einwidnde gegen
hoherrangige Antrage ausraumen. Wie aus der oben
zusammengefassten Fallhistorie jedoch klar hervorgeht,
hat die Patentinhaberin eine technische Wirkung von
organisch modifizierten Schichtsilikaten erst zwei
Monate vor der miindlichen Verhandlung geltend gemacht.
Auf das Argument der Einsprechenden 1 beziiglich der
Offenbarung von "Bentone clay" in der D2 ist die
Patentinhaberin sogar erst in der miindlichen

Verhandlung eingegangen.

Unter solchen Umstdnden konnte von den Einsprechenden
nicht erwartet werden, bereits vor oder wahrend der
mindlichen Verhandlung geeignete Dokumente als Reaktion
auf das neue Vorbringen der Patentinhaberin
vorzubringen. Es wlirde insbesondere dem Gebot der
Fairness zuwiderlaufen, der Patentinhaberin zu
gestatten, erst gegen Ende des mehr als eineinhalb
Jahre dauernden Einspruchsverfahren substantiiert zu
einem Anspruchssatz und einem damit verbundenen Angriff
der Einsprechenden vorzutragen, und von der
Einsprechenden gleichzeitig zu verlangen, hierauf
innerhalb der bis zur miindlichen Verhandlung zur

Verfiigung stehenden zwei Monate zu reagieren.

Vor diesem Hintergrund stellte die Beschwerdebegriindung
die erste mogliche Gelegenheit fir die Einsprechenden
dar, um das oben genannte Argument beziiglich der
Einfithrung organisch modifizierter Schichtsilikate in

Anspruch 1 gemaR dem vorliegenden von der
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Einspruchsabteilung als gewdahrbar angesehenen
Hilfsantrag 3 durch die Beweismittel A045 bis A054 zu

unterstitzen.

Die Kammer hat daher entschieden, die Beweismittel A045
bis A054 unter Bericksichtigung der Erfordernisse des
Artikels 12 (4) und (6) VOBK in das Verfahren

zuzulassen.

Angesichts dieser Entscheidung ist es nicht mehr
erforderlich, zu prifen, ob die Entscheidung der
Einspruchsabteilung, das wahrend der mindlichen

Verhandlung von der Einsprechenden 1 eingereichte

Dokument D44 nicht zuzulassen, gerechtfertigt war.

Ebenso kann die von der Patentinhaberin im Rahmen der
Zulassungsdiskussion angefiihrte fehlende Relevanz der
Dokumente A045 bis A054 offen bleiben. Entscheidend
ist, ob die Einreichung dieser Dokumente eine
rechtzeitige Reaktion auf das im Einspruchsverfahren
eingereichte neue Vorbringen der Patentinhaberin
darstellt. Fir diese Frage ist die Relevanz der

Dokumente unerheblich.

Hilfsantrag 3 - Anspruch 1 - erfinderische Tatigkeit gemal
Artikel 56 EPU

2.

2.

1

Der nachstliegende Stand der Technik

Alle Parteien waren dariiber einig, dass D1 als der
nachstliegende Stand der Technik angesehen werden kann.

Die Kammer teilt diese Einschatzung.

D1 offenbart (Seite 4, Zeile 15 bis Seite 5, Zeile 5)
Beschichtungsmassen, die insbesondere fir die
Herstellung von Lackbeschichtungen verwendet werden
konnen. Tabelle 2 der D1 (Seite 56) offenbart
verschiedene Beschichtungsmassen gemal verschiedener
Beispiele und Vergleichsbeispiele. Die

Beschichtungsmasse gemdl Beispiel 7 (letzte Spalte der
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Tabelle 2) enthdlt einen Grundlack ("base paint"),
sowie unter anderem Methylethylketoxim (entsprechend
einem ersten Hautverhinderungsmittel gemd&B Anspruch 1,
siehe Absatz [0015] des Streitpatents), das
Handelsprodukt Borchi® OXY-Coat und das Handelsprodukt
WorléeAdd VP 2500. Der Grundlack enthalt unter anderem
(siehe Tabelle 1 und Zeile 18 auf Seite 54) ein
langdliges Alkydharz (entsprechend dem anspruchsgemdalBen
oxidativ trocknenden organischen Bindemittel (a), siehe
Absatz [0017] des Streitpatents) und Zirkonium 2-
Ethylhexanoat (entsprechend dem anspruchsgemalBen ersten
Sekundartrockner (cl)). Das Handelsprodukt Borchi® OXY-
Coat enthalt (Seite 55, Zeilen 5 bis 9) einen
Primdrtrockner basierend auf einer Komplex-Verbindung
des Eisens (entsprechend dem anspruchsgemalen ersten
Primdrtrockner (bl)). Diese Verbindung ist insbesondere
ein pentadentater Stickstoffdonorligand. Das
Handelsprodukt WorléeAdd VP 2500 enthalt (Seite 55,
Zeilen 30 bis 31) eine Mischung aus Mangan-2-
Ethylhexanoat (entsprechend dem anspruchsgemalien
zweiten Primartrockner (b2)) und Tolyldiethanolamin. Es
war unbestritten, dass Tolyldiethanolamin ein

Hautverhinderungsmittel darstellt.
Die Unterscheidungsmerkmale

Es war zwischen den Parteien strittig, ob diese
Beschichtungsmasse des Beispiels 7 der D1 lediglich ein
oder, wie anspruchsgemal gefordert, zwei
Hautverhinderungsmittel mit unterschiedlichen
Dampfdriicken bei 20°C aufweist. Die Patentinhaberin
fiihrte aus, dass Mangan 2-Ethylhexanoat und
Tolyldiethanolamin im Handelsprodukt WorléeAdd VP 2500
nicht als getrennte individuelle Verbindungen, sondern
als oktaedrischer Koordinationskomplex vorladgen. Freies

Tolyldiethanolamin, entsprechend dem anspruchsgeméflen
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zweiten Hautverhinderungsmittel, sei daher im WorléeAdd

VP 2500 nicht vorhanden.

Nachfolgend wird zugunsten der Patentinhaberin davon
ausgegangen, dass die oben beschriebene
Beschichtungsmasse gemal Beispiel 7 der D1 nur ein

Hautverhinderungsmittel enthalt.

Es war unbestritten, dass das oben genannte in
Anspruch 1 gemaB Hilfsantrag 3 erwahnte Merkmal f) in
Beispiel 7 der D1 nicht offenbart war, und es somit ein

Unterscheidungsmerkmal darstellt.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemal Hilfsantrag 3
unterscheidet sich somit von der Beschichtungsmasse des

Beispiels 7 der D1 durch
- ein zweites Hautverhinderungsmittel und

- mindestens ein Rheologiemodifizierungsmittel,
welches ein organisch modifiziertes Schichtsilikat

darstellt.
Die objektive technische Aufgabe

Die Patentinhaberin hatte schriftlich vorgebracht, dass
die aus den erwahnten Unterscheidungsmerkmalen
ableitbare objektive technische Aufgabe in der
Bereitstellung von Beschichtungsmassen liege, die
Beschichtungen mit guter Filmharte erlaubten, und die
selbst noch bei relativ groBen Schichtdicken auch bei
niedrigen Temperaturen gleichmaBig und zigig abtrocknen

wirden.

In der zur Vorbereitung der mindlichen Verhandlung
ergangenen Mitteilung gemaB Artikel 15 (1) VOBK hatte
die Kammer allerdings darauf hingewiesen (Ziffer 10.4.2
und 14.3.2), dass kein Vergleich der erfindungsgemaBen

Beschichtungsmasse mit einer Beschichtungsmasse gemal
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Beispiel 7 der D1 vorlag, aus dem eine technische

Wirkung der Unterscheidungsmerkmale ableitbar wéare.

In der miindlichen Verhandlung vor der Kammer hat sich
die Patentinhaberin nicht mehr auf eine technische
Wirkung der oben genannten Unterscheidungsmerkmale

gestutzt.

Hieraus folgt, dass, wie von den Einsprechenden
ausgefiihrt, die objektive technische Aufgabe lediglich
in der Bereitstellung einer alternativen

Beschichtungsmasse zu sehen ist.
Naheliegen der beanspruchten Losung

Hinsichtlich des ersten Unterscheidungsmerkmals vertrat
die Patentinhaberin die Auffassung, dass der Zusatz
eines zweiten Hautverhinderungsmittels zur
Beschichtungsmasse gemdl Beispiel 7 der D1 nicht
naheliegend sei. In D1 befinde sich kein Hinweis, der
die Fachperson veranlasst hatte, in der
Beschichtungsmasse des Beispiels 7 das explizit
genannte Methylethylketoxim durch eine Kombination
mindestens zweier Hautverhinderungsmittel zu ersetzen.
Im Gegenteil ziele D1 darauf ab, die Trocknungsleistung
der beschriebenen Beschichtungsmassen zu verbessern,
ohne auf zusédtzliche Hautverhinderungsmittel
zurickzugreifen. Diesbeziglich verwies die
Patentinhaberin auf Seite 4, Zeilen 11 bis 20 der DI.
Diese Aufgabenstellung der D1 weise diametral weg vom
Gegenstand der mit dem Streitpatent geschiitzten
Erfindung. Die Ausfihrungsform des Beispiels 7 der D1
sel zweifelsfrei bevorzugt. Daher wirde die Fachperson
dieser Beschichtungsmasse nicht ein zweites
Hautverhinderungsmittel hinzufigen, weil die
Beschichtungsmasse schon gute Trocknungszeiten und eine
geringe Tendenz zur Hautbildung besitze, wie in der

Tabelle 2 der D1 gezeigt werde.
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In Bezug auf das zweite Unterscheidungsmerkmal fihrte
die Patentinhaberin aus, dass in den Beispielen der DI,
die als best-mode Varianten anzusehen seien, kein
Rheologiemodifizierungsmittel, Verdicker oder
Thixotropiermittel zum Einsatz kame. Diese Substanzen
fanden lediglich in einer im allgemeinen Teil der
Beschreibung verorteten umfangreichen Liste an
Additiven Erwdhnung, namlich auf Seite 51, Zeilen 23
bis 37 der Dl1. AuBerdem seien organisch modifizierte
Schichtsilikate in der D1 nicht einmal erwadhnt. Die
Einsprechenden hatten sich unter anderem auf das
Beweismittel A051 bezogen, das solche organisch
modifizierte Schichtsilikate als mogliche Additive von
Beschichtungsmassen erwahne. Allerdings stelle A051 ein
Kompendium von hunderten von Seiten dar, das eine
extrem umfangreiche Liste an Additiven
unterschiedlichster Natur offenbare. Zudem konnten
Silikate in verschiedener Art und Weise modifiziert
werden, zum Beispiel auch durch den Einsatz wvon
anorganischen Ionen wie Aluminium oder Magnesium, siehe
das Beweismittel A057, Seite 40. Es sei somit nicht
plausibel gewesen, dass die Fachperson gerade organisch
modifizierte Schichtsilikate ausgewahlt hatte, um eine
realistische und verninftige Alternative zur
Beschichtungsmasse des Beispiels 7 der D1
bereitzustellen. Aus diesem Grund gebe es fir die
Fachperson keine Veranlassung, die best-mode Variante
des Beispiels 7 der D1 zu modifizieren, geschweige denn
durch den Zusatz von organisch modifizierten
Schichtsilikaten. Fir einen derartiger Ansatz bedirfe
es zwangslaufig einer unzulassigen rickschauenden

Betrachtung.

Die Kammer halt diese Argumente aus folgenden Grinden

fiir nicht Uberzeugend.
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Wenn die objektive technische Aufgabe lediglich in der
Bereitstellung einer Alternative besteht, ist kein
Hinweis oder Anreiz in Richtung der beanspruchten
Losung erforderlich. Es reicht aus, dass die Fachperson
die beanspruchte Losung als verninftige Alternative zu
der Beschichtungsmasse des nachstliegenden Standes der
Technik angesehen hédtte (siehe T 1968/08, Grinde,
Ziffer 5.5; T 12/07, Grunde, Ziffer 4.1.6; T 1045/12,
Grinde, Ziffer 4.7.7).

Die Kammer stimmt der Patentinhaberin zwar zu, dass
laut Seite 4, Zeilen 11 bis 20 der D1 auf den Einsatz
von zusatzlichen Hautverhinderungsmitteln neben einem
Ketoxim verzichtet werden kann. Allerdings ist die
Moglichkeit eines solchen Zusatzes in D1 nicht
ausgeschlossen, sondern sogar explizit offenbart, siehe
zum Beispiel Seite 45, Zeilen 21 bis 34 und Anspruch 11

der D1, auf die die Einsprechenden verwiesen haben.

Zudem stimmt die Kammer mit den Einsprechenden darin
Uberein, dass D1 auf Seite 51, Zeilen 23 bis 37
offenbart, dass die erfindungsgemalen
Beschichtungsmassen weitere Additive, unter anderem
Rheologiemodifizierungsmittel aufweisen kodnnen, und
dass geeignete Additive flir die erfindungsgemalen
Beschichtungsmassen in A051 zu finden sind, auf das D1

explizit Bezug nimmt.

AQ051 stellt einen Leitfaden fir Zusatzstoffe in
Beschichtungsmassen dar und offenbart auf Seite 94,
dass Rheologiemodifizierungsmittel Anwendung als
Additive in Beschichtungsmassen finden. Zu den
herkédmmlichen Rheologiemodifizierungsmittel fir
losemittelhaltige Beschichtungen gehdren unter anderem
Organotone ("organoclays"), d.h. organisch modifizierte
Schichtsilikate (Seite 94, rechte Spalte, unten).
Spezifische in Beschichtungsmassen anzuwendende

organisch modifizierte Schichtsilikate sind dann auf
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Seite 110 der A051 in Verbindung mit ihren jeweiligen

Eigenschaften genannt.

5.2.5 Aus diesem Grund wirde die mit der oben genannten
technischen Aufgabe befasste Fachperson den Einsatz
eines zusadtzlichen Hautverhinderungsmittels neben
Methylethylketoxim so wie eines
Rheologiemodifizierungsmittels in Form organisch
modifizierter Schichtsilikate in der Beschichtungsmasse
gemal Beispiel 7 der D1 als eine vernunftige
Alternative ansehen. Dadurch wirde die Fachperson ohne
erfinderisches Zutun zum Gegenstand des Anspruchs 1

gemal Hilfsantrag 3 gelangen.

5.2.6 Die Tatsache, dass A051 eine Vielzahl von Additiven
unterschiedlichster Natur offenbart, ist unerheblich,
da diese Vielzahl lediglich gleichermaBen naheliegende
Losungen der gestellten technischen Aufgabe darstellt.
Die willkiirliche Auswahl einer dieser naheliegenden
Losungen kann nicht zu einer erfinderischen Tatigkeit

beitragen.

5.3 Aus diesen Grinden kommt die Kammer zum Schluss, dass
der Gegenstand des Anspruchs 1 gemaB Hilfsantrag 3
ausgehend von D1 als nédchstliegendem Stand der Technik
und in Kombination mit A051 nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruht (Artikel 56 EPU).
Hilfsantrag 3 ist daher nicht gewédhrbar.

Hauptantrag - das Streitpatent in erteilter Fassung -
Anspruch 1 - Einspruchsgrund gem&BR Artikel 100 a) EPU -
erfinderische Tatigkeit gemdl Artikel 56 EPU

6. Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 (Ziffer IT
oben) ist breiter als der des Anspruchs 1 gemal
Hilfsantrag 3, da er eine Beschichtungsmasse definiert,

die das oben genannte Merkmal f) nicht enthalt.
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Daraus folgt, dass die obigen Erwagungen der Kammer zur
mangelnden erfinderischen Tatigkeit des Anspruchs 1
gemall Hilfsantrag 3 gleichfalls fiir den Gegenstand des
erteilten Anspruchs 1 zutreffen (Artikel 56 EPU).

Der Einspruchsgrund gemaB Artikel 100 a) EPU steht
somit der Aufrechterhaltung des Streitpatents in
erteilter Fassung entgegen. Der Hauptantrag ist nicht

gewahrbar.

Hilfsantrdge 4 bis 6 - Anspruch 1 - erfinderische Tatigkeit
gemdl Artikel 56 EPU

7.

Anspruch 1 der Hilfsantrdge 4 bis 6 ist mit Anspruch 1
gemal Hilfsantrag 3 identisch.

Daraus folgt, dass die obigen Erwagungen der Kammer zur
mangelnden erfinderischen Tatigkeit des Anspruchs 1
gemall Hilfsantrag 3 auch fir den Gegenstand des
Anspruchs 1 gemal jedem der Hilfsantrdge 4 bis 6
zutreffen (Artikel 56 EPU). Keiner der Hilfsantrége 4

bis 6 ist daher gewdhrbar.

Schlussfolgerung

8.

Keiner der Antrage der Patentinhaberin ist unter

Artikel 56 EPU gewédhrbar.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griunden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
Das Streitpatent wird widerrufen.
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