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hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 27.Januar 2003 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Dr. Kahr, des Richters Dr. Jordan, der Richterin Klante und

des Richters Dr. Kellner

beschlossen:

Der angefochtene Beschluss wird aufgehoben.

Das Restpatent wird beschrankt aufrechterhalten mit folgen-

den Unterlagen:

Patentanspriiche 1-4 und Beschreibung S. 2-20, jeweils
uberreicht in der mundlichen Verhandlung. Die Bezeichnung
wird geandert in: Mischsystem zur Herstellung wasserver-

dinnbarer Uberzugsmittel.

Griunde

Auf die am 30. Marz 1991 eingereichte Patentanmeldung P 41 10 520.6-43 der
B... AG hat das Deutsche Patentamt ein Patent mit der

Bezeichnung



"Mischsystem zur Herstellung wasserverdiinnbarer Uber-

zugsmittel und Verwendung des Mischsystems"

erteilt. Veroffentlichungstag der Patenterteilung ist der 12. Dezember 1996. Inha-

berin des Patents ist inzwischen die B... Coatings AG.

Nach Prufung des erhobenen Einspruchs hat die Patentabteilung 43 des Deut-
schen Patent- und Markenamts das Patent mit Beschluss vom 18. Dezem-
ber 2000 widerrufen.

Diesem Beschluss lagen 5 Sach- und 3 Verfahrens- bzw Verwendungsanspruche
in der Anspruchsfassung gemal} Schriftsatz vom 31. August 1998 bei folgendem

Wortlaut des Anspruchs 1 zugrunde:

"1.  Mischsystem zur Herstellung von wasserverdunnbaren
Uberzugsmitteln mit genau festgelegter Ténung aus ver-

schiedenen Basisfarben A

dadurch gekennzeichnet, dal® das Mischsystem

A1) wenigstens eine Effektpigmente enthaltende Basis-
farbe,

A2) mindestens eine anorganische Farbpigmente enthal-
tende Basisfarbe und/oder

A3) mindestens eine organische Farbpigmente enthaltende
Basisfarbe enthalt und

die Basisfarben A weniger als 5 % Wasser

sowie

Aa) 0,5 bis 70 Gew.-% mindestens eines Effektpigments,

und/oder mindestens eines farbgebenden Pigments,



Ab) 10 bis 80 Gew.-% mindestens eines wasserverdinnba-
ren oder wasserdispergierbaren Bindemittels, das sich

in Form organischer Losungen darstellen lalt und

Ac) ein oder mehrere organische Losemittel sowie ggf.

Hilfs- und Zusatzstoffe

enthalten, wobei die Summe der Gewichtsanteile der Kom-
ponenten Aa) bis Ac) jeweils 100 Gew.-% betragt und das
Mischsystem weiterhin eine wasserenthaltende, pigmentfreie
Komponente B, die mindestens ein rheologiesteuerndes
Additiv sowie mindestens ein wasserverdinnbares oder
wasserdispergierbares Bindemittel, ausgenommen Acrylati-

ces, sowie ggf. weitere Hilfs- und Zusatzstoffe enthalt."

Der Beschluss war damit begrindet, dass der Gegenstand des vorliegenden
Patents im Hinblick auf den aus der Druckschrift EP 0 052 224 A2 (4) iVm
DE 38 41 541 A1 (5) und DIN 55 944, Stand April 1990 (6) bekannten Stand der
Technik nicht auf erfinderischer Tatigkeit beruhe (Die Nummerierung der Druck-
schriften entspricht hier und im folgenden dem Einspruchsschriftsatz und nicht
dem Abteilungsbeschluss bzw der Beschwerdebegrindung - dort stehen fur die

vorstehend genannten Druckschriften jeweils die Ziffern (1) bis (3)).

Die Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen diesen Beschluss.

Die Patentinhaberin hat mit ihrer Eingabe vom 20. Dezember 2002, eingegangen
im Bundespatentgericht per Fax am 21. Januar 2003, die Teilung des Patents
erklart und fur das Restpatent in der miundlichen Verhandlung neue Patentan-

spruche 1 bis 4 Uberreicht, die wie folgt lauten:



"1.  Mischsystem zur Herstellung von wasserverdunnbaren
Uberzugsmitteln mit genau festgelegter Ténung aus ver-
schiedenen Basisfarben, dadurch gekennzeichnet, dass das

Mischsystem

A) aus 15 bis 60 verschiedenen Basisfarben A, die weni-

ger als 5 Gew.-% Wasser,

Aa) 0,5 bis 70 Gew.-% mindestens eines farb- und/oder

effektgebenden Pigments,

Ab) 10 bis 80 Gew.-% mindestens eines wasserverdinnba-
ren oder wasserdispergierbaren Polyurethanharzes und
gegebenenfalls eines Aminoplastharzes, die sich in

Form organischer Losungen darstellen lassen, und

Ac) ein oder mehrere organische Lésemittel sowie gegebe-
nenfalls Hilfs- und Zusatzstoffe, ausgewahlt aus der
Gruppe, bestehend aus Entschaumern, Dispergierhilfs-

mitteln, Emulgatoren und Verlaufsmitteln,

enthalten, wobei die Summe der Gewichtsteile der Kompo-
nenten Aa) bis Ac) jeweils 100 Gew.-% betragt und wobei als

Basisfarben A

A 1) mindestens eine Effektpigmente enthaltende Basisfarbe

und

A 2) mindestens eine anorganische Farbpigmente enthal-

tende Basisfarbe und/oder



A 3) mindestens eine organische Farbpigmente enthaltende

Basisfarbe

enthalten sind, und

B)

2.

mindestens aus einer wasserenthaltenden, pigment-
freien Komponente B besteht, die aus mindestens
einem rheologiesteuernden Additiv, ausgewahlt aus der
Gruppe, bestehend aus vernetzten polymeren Mikro-
teilchen, anorganischen Schichtsilikaten und syntheti-
schen Polymeren mit ionischen und/oder assoziativ wir-
kenden Gruppen, sowie mindestens einem wasserver-
dinnbaren oder wasserdispergierbaren Polyurethan-
harz und ggf. Aminoplastharzen und gegebenenfalls

weiteren Hilfs- und Zusatzstoffen besteht.

Mischsystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-

net, dass die verschiedenen Basisfarben A wasserfrei sind.

3. Mischsystem nach der Anspruch 1 oder 2, dadurch

gekennzeichnet, dass die verschiedenen Basisfarben A das

gleiche Bindemittel oder bei Bindemittelmischungen die glei-

chen Bindemittel im gleichen Mischungsverhaltnis zueinan-

der enthalten.

4. Mischsystem nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch

gekennzeichnet, dass die verschiedenen Basisfarben A das

gleiche Verhaltnis von festem Bindemittel zu organischem

Losemittel aufweisen."



Zur Begrundung ihrer Beschwerde hat die Patentinhaberin vorgetragen, die im
Verfahren genannten Druckschriften stinden dem antragsgemalien Gegenstand
deswegen nicht patenthindernd entgegen, weil ein Mischsystem mit den nunmehr
beanspruchten Merkmalen, insbesondere dem Einsatz von Polyurethanbindemittel
sowohl in der organischen Basisfarbe als auch in der Wasser enthaltenden,
pigmentfreien Komponente B und der Zusatz eines rheologiesteuernden Additivs

allein zu Komponente B weder vorbeschrieben sei noch nahegelegen habe.

Die Einsprechende hat zuletzt in ihrem Schriftsatz vom 20. Januar 2003 dem zu
jenem Zeitpunkt bekannten Vorbringen der Patentinhaberin widersprochen und
sinngemal im wesentlichen geltend gemacht, dass es den Gegenstanden der mit
Eingabe vom 20. Dezember 2002 geltenden Anspruchsfassungen (Haupt- und
Hilfsantrage) an der erforderlichen erfinderischen Tatigkeit fehle. Im tbrigen wolle
sie an der mundlichen Verhandlung am 27. Januar 2003 nicht teilnehmen, mache
aber den Beschluss der Patentabteilung vom 18. Dezember 2000 sowie ihr Vor-

bringen im Einspruchsverfahren zum Gegenstand ihrer Argumentation.

Die Patentinhaberin erklart:

"Fur den Fall der Unwirksamkeit der Teilungserklarung verzichte ich auf den
abgetrennten Teil im Verfahren Uber das Patent auch fur den Fall des Eintritts der
Fiktion des § 39 Abs. 3 PatG."

Die Patentinhaberin stellt den Antrag,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Restpa-
tent mit folgenden Unterlagen beschrankt aufrechtzuerhalten:
Patentanspriche 1-4 und Beschreibung S. 2-20, jeweils

uberreicht in der mundlichen Verhandlung.



Die Einsprechende hat an der mundlichen Verhandlung wie angekundigt nicht

teilgenommen und zuletzt mit Eingabe vom 20. Januar 2003 den Antrag gestellt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

Die Beschwerde der Patentinhaberin ist zulassig (PatG § 73). Sie ist nach Teilung
des Patentgegenstands und Beschrankung des Gegenstands des Restpatents

auch begrundet.

Bezuglich der Offenbarung des Gegenstands der geltenden Patentanspriche 1
bis 4 bestehen keine Bedenken, da dessen Merkmale sowohl aus den urspring-
lich eingereichten Unterlagen (vgl die urspringlichen Anspriche 1 bis 8 iVm S 31
Z27-10,S12 23-5, S22 213-15,S32 721 bis S33 215, S23 Abs 3, S23 Z29
bis S24 Z15, S24 Z29-34) als auch aus der deutschen Patentschrift
DE 41 10 520 C2 (vgl die Anspriche 1 bis 6 iVm S9 Z44, S4 Z60-62, S7
Z34-35,S9 Z58 bis S10 216, S7 Z56 bis S8 Z3, S8 Z4-6) zu entnehmen

bzw daraus herleitbar sind.

Die Neuheit des Mischsystems nach geltendem Patentanspruch 1 ist anzuerken-

nen:

In EP 0 052 224 A2 (4) wird zwar ebenfalls ein Mischsystem zur Herstellung von

Autolacken vorgestellt, das



A auf mehreren, auf organischen Lésungsmitteln grindenden Pigmentpasten
beruht (entspricht Basisfarben im patentgemaflen Sinn) (vgl (4) Patentan-
spruch 1iVm S 1 2Z 30 bis S 2 Z 5) und

B ua wassrige, Bindemittel enthaltende Auflacksysteme umfasst (vgl (4)
Patentanspruch 6 iVm S 8 Z 8-13),

jedoch ist dort der Einsatz eines Thixotropiermittels als rheologiesteuerndes Addi-
tiv nur im Zusammenhang mit der pigmentierten Komponente genannt (vgl (4) S 7
Z 4-8) und ein Polyurethanbindemittel wird lediglich in der ggf wassrigen Auflack-
komponente eingesetzt (vgl (4) S8 Z21-8iVm S 3 Z 11-18).

In DE 38 41 541 A1 (5) wird kein Mischsystem beschrieben, das mehrere, insbe-

sondere 15 bis 60 Basisfarben im Sinn des Streitpatents, also verschieden pig-

mentierte Komponenten auf Basis organischer Losungsmittel, zur Herstellung
eines wassrigen Uberzugsmittels umfasst (Das fertige Uberzugsmittel entspricht
dabei dem "Basislack", der Gegenstand von (5) ist; vgl dazu den Patentan-
spruch 1 von (5) iVm S 8 Z 3-16). Daruber hinaus enthalt, exemplarisch fur die
Lehre von (5), die unter dem Gliederungspunkt C. beschriebene, wasserfreie und
pigmentierte "Mischung 1", die als Analogon zu einer streitpatentgemalien Basis-
farbe A anzusehen ist, im Gegensatz dazu kein Polyurethanbindemittel (vgl (5) S 8
Z 5-8).

Die im Einspruchsschriftsatz genannte Druckschrift US 5 003 034 (1) beschreibt

lediglich Pigmente und polymere Bindemittel in organischen Losungsmitteln (vgl

(1) Sp 2 Z 6-23), die mit Wasser zum fertigen Uberzugsmittel verdiinnt werden
sollen (vgl (1) Sp 5 Z42-52). Weder sind dort mehrere Basisfarben im streitpa-
tentgemallen Sinn genannt, noch enthalt die pigmentierte Komponente Poly-
urethan und Aminoplastharz als Bindemittel (vgl (1) Sp 2 Z 6-11). Auch das Ver-
setzen der pigmentierten Komponente mit Wasser zur Herstellung des Uberzugs-
mittels steht im Gegensatz zum Einsatz des streitpatentgemallen wassrigen

Systems mit polyurethanhaltigem Bindemittel und rheologiesteuerndem Additiv.
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Der Gegenstand von Druckschrift EP 0 399 427 A1 (2) aus dem Einspruchs-

schriftsatz umfasst an Stelle der streitpatentgemafllen Komponenten A und B min-

destens funf Komponenten A) bis E) (vgl (2) S 3 Z 5-33). Zwei davon sind pig-
mentiert, Komponente A) auf Basis organischer Losungsmittel mit Acryl-, Poly-
ester- oder Alkydbindemittel (vgl (2) S 3 Z 49-50) und D) auf Basis von Acryllatex
mit bis zu 60% Festkorpergehalt und bis zu 20% organischem Losungsmittel (vgl
(2) S 5Z 21-23 und Tabelle), also jeweils ohne Polyurethanbindemittel.

Auch ansonsten sind keine Druckschriften eingefuhrt worden, die Gegenstande

mit allen Merkmalen des geltenden Patentanspruchs 1 enthalten.

Das Mischsystem gemal} Patentanspruch 1 beruht auch auf einer erfinderischen

Tatigkeit.

Als Aufgabe ist die Bereitstellung eines Mischsystems zu betrachten, bei dem aus
verschiedenen, lagerstabilen Basisfarben wasserverdiinnte Uberzugsmittel mit
oder ohne Metallic-Effekte in definierten Farbténen sehr flexibel und mit hoher
Qualitat hergestellt werden konnen (vgl Streitpatent S 3 Z 43-52). Zu I6sen hat sie
ein Chemiker mit Erfahrung auf dem Gebiet der Lacke und Uberzugsmittel.

Gelost wird die Aufgabe durch die Bereitstellung von Mischsystemen mit den

Merkmalen des geltenden Patentanspruchs 1.

Weder in (4) alleine noch in Zusammenschau mit anderen Druckschriften findet
der Fachmann dabei eine Anregung, pigmentierte Basisfarben mit oder ohne
Effektpigmente, aber mit Polyurethanen als Bindemittel in organischen Lésungs-
mitteln bereitzustellen und dann mit pigmentfreien, aber ebenfalls Polyurethan
enthaltenden, durch rheologiesteuernde Additive erganzten, wassrigen Systemen

zu vermischen.
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So ist zum Beispiel, wie vorstehend unter dem Gesichtspunkt der Neuheit darge-
stellt, in allen zitierten Druckschriften die pigmentierte Komponente polyurethanfrei
und ein systematischer Ansatz, die wassrige, pigmentfreie Komponente mit

rheologiesteuerndem Additiv zu versetzen ist nicht zu finden.
Nach alledem ist der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 patentfahig.
Das gleiche gilt fur die weiteren, auf den Patentanspruch 1 rickbezogenen

Anspriche, welche bevorzugte, nicht selbstverstandliche Ausfihrungsformen des

Patentgegenstands betreffen.

Dr. Kahr Dr. Jordan Klante Dr. Kellner

Pi/Fa
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