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betreffend das européische Patent 0 322 834
(DE 38 85 258)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mindlichen Verhandlung vom 18. Marz 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dipl.-Ing. Hellebrand sowie der Richter Dipl.-Chem. Dr. Jordan,
Dipl.-Chem. Dr. Niklas, Brandt und Dipl.-Chem. Dr. Egerer

fur Recht erkannt:

Das europaische Patent 0 322 834 wird mit Wirkung fir das Ho-

heitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland fur nichtig erklart.

Die Beklagte tragt die Kosten des Rechtsstreits.

Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Héhe von 120% des

zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist seit dem 25. Januar 2000 eingetragene Inhaberin des am 24. De-
zember 1988 angemeldeten und ua mit Wirkung fir das Hoheitsgebiet der Bun-
desrepublik Deutschland erteilten Européischen Patents 0 322 834 B1 (Streitpa-
tent), das vom Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 38 85 258
gefuhrt wird und fur das die Beklagte die Prioritat der amerikanischen Patentan-
meldung 139358 vom 30. Dezember 1987 in Anspruch genommen hat. Das in der
Verfahrenssprache Englisch erteilte Streitpatent betrifft nach der deutschen Uber-
setzung der europdaischen Patentschrift ein Hydroxyalkylamid-Hartungsmittel far
Pulverlacke und umfasst danach 7 Patentanspriche. Patentanspruch 1 lautet in
deutscher Ubersetzung:



"1. Warmehartbare Pulverbeschichtungszusammensetzung,
enthaltend eine miteinander umsetzbare teilchenférmige
Mischung von
a) einem carbonsauregruppenhaltigen Polyester, basie-
rend auf einer Kondensationsreaktion von aliphatischen
Polyolen und/oder cycloaliphatischen Polyolen mit ali-
phatischen und/oder aromatischen Polycarbonsauren
und Anhydriden, wobei der Polyester ein Tg im Bereich
von 30° C bis 85° C und eine Saurezahl von etwa 20
bis 80 aufweist, und

b) einem beta-Hydroxyalkylamid, wobei das Agquivalent-
verhaltnis von beta-Hydoxyalkylamidaquivalenten zu
Carbonsaureaquivalenten im Bereich von 0,6 bis 1,6 : 1
liegt."

Wegen des Wortlauts der auf Patentanspruch 1 mittelbar oder unmittelbar zurtick-

bezogenen Patentanspriiche 2 bis 7 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Die Klagerin macht geltend, das Streitpatent sei nicht patentfahig, weil es weder
neu sei noch auf erfinderischer Téatigkeit beruhe. Sie bezieht sich zur Begriindung

ua auf die Druckschriften bzw Dokumente:

NiK8 EP 0262 872 A2,

NiK9 US 4076 917,

NiK10 ROmpps Chemie-Lexikon, 8. Aufl. 1987, Band 5, S. 3402, Stich-

wort "Pulverbeschichtung”,

NiK11l DE 22 04 140 A1,

NiK12 DE 23 14 376 Al,

NiK13 GB-PS 1384 038,

NiK14 US 4 307 153,

NiK15 US 4 288 569,

NiK16 EP 0 107 888 Al,



NiK17
NiK18

NiK19
NiK20
NiK21
NiK22

NiK23
NiK24
NiK25
NiK26

DE 25 09 237 Al,

Lomax et al: B-Hydroalkylamides, Low Polluting Crosslinkers For
Carboxyl Containing Polymers, in : Journal of Coatings Technol-
ogy, 1978, Vol. 50, No. 643, S. 49-55,

US 4 115 637,

US 4 101 606,

US 4 138 541,

Wicks et al: Reaction of N-(2-Hydroxyethyl) Amido Compounds,
in: Journal of Coatings Technology, 1985, Vol. 57, No. 726,
S:51-61,

DE 23 28 012 Al.

Auszug aus dem Urteil des LG Dusseldorf (4 O 515/99),

Auszug aus dem Urteil des OLG Disseldorf (2 U 40/01),
Auszige aus Schriftsatzen zum Revisionsverfahren vor dem
BGH (X ZR 233/02.

Die Klagerin beantragt,

das europaische Patent 0 322 834 mit Wirkung fir das Hoheits-

gebiet der Bundesrepublik Deutschland fir nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen, hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent
in der Fassung der Patentanspriche gemaf in der mundlichen
Verhandlung uberreichten Hilfsantragen 1 bis 3 in dieser Rei-

henfolge und beantragt insoweit Klageabweisung.



Die Patentanspriche gemal Hilfsantrag 1 haben folgenden Wortlaut:

"1l. Warmehartbare  Pulverbeschichtungszusammensetzung,

bestehend aus einer miteinander umsetzbaren teilchenfor-

migen Mischung von

a)

b)

einem carbonsauregruppenhaltigen Polyester, basie-
rend auf einer Kondensationsreaktion von aliphatischen
Polyolen und/oder cycloaliphatischen Polyolen mit ali-
phatischen und/oder aromatischen Polycarbonsauren
und Anhydriden, wobei der Polyester ein Tg im Bereich
von 30° C bis 85° C und eine Saurezahl von etwa 20
bis 80 aufweist, und

einem beta-Hydroxyalkylamid, wobei das Aquivalent-
verhaltnis von beta-Hydroxyalkylamidaquivalenten zu
Carbonsaureaquivalenten im Bereich von 0,6 bis 1,6 : 1
liegt,

sowie 0 bis 25 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtge-
wicht des Polyesterharzes, eines kristallinen Carbon-
sauregruppen enthaltenen Materials ausgewahlt aus
der aus Adipinsaure, Korksaure, Azelainsaure, Seba-
cinsaure, Dodecan-1,10-dicarbonséaure, polymerem Po-
lyanhydrid sowie Polyester mit einem zahlenmittleren
Molekulargewicht von 300 bis 1200 und einem Saure-
aquivalent von 150 bis 600, bestehenden Gruppe sowie

ggf. Zusatzstoffe.

2. Zusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, dass der carbonsauregruppenhaltige Polyester

ein Tg von 40° bis 75° C und eine Saurezahl von etwa 30
bis 75 aufweist.



3. Zusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Hydroxyalkylamid die Formel aufweist
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in der Ry Wasserstoff oder C1-Cs-Alkyl ist, Rz ist Wasserstoff, C1-Cs-Alkyl oder

H()-(.'I'I-CI'I2 -

R
1:

in der R die zuvor angegebene Bedeutung hat und A ist eine chemische Bindung oder eine einwertige
oder mehrwerlige organische Gruppe, abgeleitet aus gesitfigten, ungesiiftigten oder aromatischen
Kohlenwasserstofigruppen, einschlieBlich substituierter Kohlenwasserstoffgruppen mit 2 bis 20 Kohlen-
gtoffatomen, m ist 1 bis 2, n ist 0 bis 2 und m +n ist mindestens 2.

4. Zusammensetzung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-

zeichnet, dass das Hydroxyalkylamid die Formel aufweist
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in der Ry Wasserstoff oder C1-Cs-Alkyl ist, Rz ist Wasserstoff, Cq-Cs-Alkyl oder

H(J-(.'I’l-(:i'l2 -

R
1:

in der Ry die zuvor angegebense Bedeutung hat und A ist eine chemische Bindung oder eine sinwertige
oder mehrwertige organische Gruppe, abgeleitet aus gesittigten, ungeséttigten oder aromatischen
Kohlenwasserstoffgruppen, einschlieBlich substituierter Kohlenwasserstofigruppen mit 2 bis 20 Kohlen-
gtoffatomen, m ist 1 bis 2, n ist 0 bis 2 und m +n ist mindestens 2.



Die Patentanspriche gemafR Hilfsantrag 2 haben folgenden Wortlaut:

"1. Warmehartbare Pulverbeschichtungszusammensetzung,

bestehend aus einer miteinander umsetzbaren teilchenfor-

migen Mischung von

a)

b)

einem carbonsauregruppenhaltigen Polyester, basie-
rend auf einer Kondensationsreaktion von aliphatischen
Polyolen und/oder cycloaliphatischen Polyolen mit ali-
phatischen und/oder aromatischen Polycarbonsauren
und Anhydriden, wobei der Polyester ein Tg im Bereich
von 30° C bis 85° C und eine S&aurezahl von etwa 20
bis 80 aufweist, und

einem beta-Hydroxyalkylamid, wobei das Aquivalent-
verhaltnis von beta-Hydroxyalkylamidaquivalenten zu
Carbonsaureaquivalenten im Bereich von 0,6 bis 1,6 : 1
liegt,

sowie 0 bis 25 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtge-
wicht des Polyesterharzes, eines kristallinen Carbon-
sauregruppen enthaltenen Materials ausgewahlt aus
der aus Adipinsaure, Korksaure, Azelainsaure, Seba-
cinsaure, Dodecan-1,10-dicarbonséure, polymerem Po-
lyanhydrid sowie Polyester mit einem zahlenmittleren
Molekulargewicht von 300 bis 1200 und einem Saure-
aquivalent von 150 bis 600, bestehenden Gruppe sowie
ggf. Zusatzstoffe ausgewahlt aus der Gruppe beste-
hend aus Pigmenten, FlieRkontrollmitteln, Mitteln gegen
Blasenbildung, Pulverflusszusatzen und Lichtstabilisa-

toren.



2. Zusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der carbonséuregruppenhaltige Polyester
ein Tg von 40° bis 75° C und eine Saurezahl von etwa 30
bis 75 aufweist.

3. Zusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, dass das Hydroxyalkylamid die Formel aufweist
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in der Ry Wasserstoff oder G1-Cs-Alkyl ist, Rz ist Wasserstoff, C1-Cs-Alkyl oder

HO-(.'I-I-C!'I2 -

R
1:

in der Ry die zuvor angegebene Bedeutung hat und A ist eine chemische Bindung oder eine einwertige
oder mehrwertige organische Gruppe, abgeleitet aus gesitligten, ungesittigten oder aromatischen
Kohlenwasserstoffgruppen, einschlieBlich substituierter Kohlenwasserstofigruppen mit 2 bis 20 Kohlen-
stoffatormen, m ist 1 bis 2, n ist 0 bis 2 und m +n ist mindestens 2.

4. Zusammensetzung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Hydroxyalkylamid die Formel aufweist



in der R1 Wasserstoff oder C1-Cs-Alkyl ist, Rz ist Wasserstofi, C1-Cs-Alkyl oder

H(J-(.TH-(H'I2 -

R
1:

in der Ry die zuvor angegebene Bedeutung hat und A ist eine chemische Bindung oder eine einwertige
oder mehrwertige organische Gruppe, abgeleitet aus gesdttigten, ungesdttigten oder aromatischen
Kohlenwasserstoffgruppen, einschlieBlich substhituierter Kohlenwasserstoffgruppen mit 2 bis 20 Kohlen-
stoffatomen, m ist 1 bis 2, n ist 0 bis 2 und m +n ist mindestens 2.

Die Patentanspriche gemanR Hilfsantrag 3 haben folgenden Wortlaut:

"1l. Warmehartbare  Pulverbeschichtungszusammensetzung,
bestehend aus einer miteinander umsetzbaren teilchenfotr-
migen Mischung von
a) einem carbonsauregruppenhaltigen Polyester, basie-
rend auf einer Kondensationsreaktion von aliphatischen
Polyolen und/oder cycloaliphatischen Polyolen mit ali-
phatischen und/oder aromatischen Polycarbonsauren
und Anhydriden, wobei der Polyester ein Tg im Bereich
von 30° C bis 85° C und eine Saurezahl von etwa 20
bis 80 aufweist, und

b) einem beta-Hydroxyalkylamid, wobei das Aquivalent-
verhaltnis von beta-Hydroxyalkylamidaquivalenten zu
Carbonsaureaquivalenten im Bereich von 0,6 bis 1,6 : 1

liegt,
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sowie 0 bis 25 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtge-
wicht des Polyesterharzes, eines kristallinen Carbon-
sauregruppen enthaltenen Materials ausgewahlt aus
der aus Adipinsaure, Korksaure, Azelainsaure, Seba-
cinsaure, Dodecan-1,10-dicarbonséaure, polymerem Po-
lyanydrid sowie Polyester mit einem zahlenmittleren
Molekulargewicht von 300 bis 1200 und einem Saure-
aquivalent von 150 bis 600, bestehenden Gruppe sowie
ggf. Zusatzstoffe ausgewahlt aus der Gruppe beste-
hend aus Pigmenten, Flie3kontrollmitteln, Mitteln gegen
Blasenbildung, Pulverflusszusétzen und Lichtstabilisa-
toren, wobei das FlieRkontrollmittel ausgewahlt ist aus
Polylaurylacrylat,  Polybutylacrylat,  Poly(2-ethylhe-
xyl)acrylat, Poly(ethyl-2-ethylhexyl)acrylat, Polylauryl-
methacrylat, Polyisodecylmethacrylat, fluorierten Poly-
meren, polymeren Siloxanen mit Molekulargewichten
von oberhalb 1000.

Zusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der carbonsauregruppenhaltige Polyester
ein Tg von 40° bis 75°C und eine Saurezahl von etwa 30
bis 75 aufweist.

Zusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, dass das Hydroxyalkylamid die Formel aufweist
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in der R1 Wasserstoff oder C1-Cs-Alkyl ist, Rz ist Wasserstofi, C1-Cs-Alkyl oder

H(J-(.TH-(H'I2 -

R
1:

in der Ry die zuvor angegebene Bedeutung hat und A ist eine chemische Bindung oder eine einwertige
oder mehrwertige organische Gruppe, abgeleitet aus gesdttigten, ungesdttigten oder aromatischen
Kohlenwasserstoffgruppen, einschlieBlich substhituierter Kohlenwasserstoffgruppen mit 2 bis 20 Kohlen-
stoffatomen, m ist 1 bis 2, n ist 0 bis 2 und m +n ist mindestens 2.

4. Zusammensetzung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Hydroxyalkylamid die Formel aufweist
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in der Ry Wasserstoff oder G1-Cs-Alkyl ist, Rz ist Wasserstoff, C1-Cs-Alkyl oder

HO-(.'I-I-C!'I2 -

R
1:

in der Ry die zuvor angegebene Bedeutung hat und A ist eine chemische Bindung oder eine einwertige
oder mehrwertige organische Gruppe, abgeleitet aus gesitligten, ungesittigten oder aromatischen
Kohlenwasserstoffgruppen, einschlieBlich substituierter Kohlenwasserstofigruppen mit 2 bis 20 Kohlen-
stoffatormen, m ist 1 bis 2, n ist 0 bis 2 und m +n ist mindestens 2.

Sie tritt dem Vorbringen der Klagerin entgegen und hélt das Streitpatent fir
patentfahig. Sie beruft sich zur Stltzung ihres Vorbringens auf folgende, von ihr
als NiK24, NiK25, NiK26 und NiK 27 bezeichneten Dokumente:
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NiK24  Auszlge aus einem Zwischenbescheid der Einspruchsabteilung
des EPA zu EP 88 121 669 vom 20. Mé&rz 1996,

NiK25 Eingabe der Patentanmelderin zu EP 88 121 669 vom 22. Ju-
li 1992,

NiK26  "Vergleich von Pulverlacken auf Basis von carboxylgruppenhalti-
gen Acrylaten und Primid XL-552 mit Pulverlacken auf Basis car-
boxylhaltiger Polyester und Primid XL-552,"

NiK27  Gutachten von Prof. Dr. Bernhard Rieger vom 6. November 2002
zu US-PS 4 076 917.

Entscheidungsgriinde

Die zulassige Klage erweist sich als begrindet.

Der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund fuhrt zur Nichtigerklarung des Streitpa-
tents mit Wirkung fir das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland, Art Il § 6
Abs 1 Nr 1 IntPatUG, Art 138 Abs 1 lit a, Art 52, 54, 56 EPU.

1. Das Streitpatent betrifft ein Hydroxyalkylamid-Hartungsmittel fur Pulverlacke,
die insbesondere fur Aul3enlacke eingesetzt werden. Besonders sind hierfur Zu-
sammensetzungen geeignet, die einen carbonsaurefunktionellen Polyester und
Triglycidyl-isocyanurat (TGIC) enthalten. Die Formulierung solcher Pulverlackzu-
sammensetzungen ist jedoch teuer und wegen des Gehalts an toxischem TGIC
problematisch. Zudem sind relativ hohe Hartungstemperaturen von 182° bis
204° C erforderlich. Aus dem Stand der Technik ist ein Hartungsmittel fur ein flus-
siges Beschichtungsmittel beschrieben worden, bei dem Carbonsaure- oder Car-
bonséureanhydridgruppen mit einem alpha,beta-Hydroxylamid eingesetzt werden
(FR-A-2 265 801; s. Streitpatentschrift S 2 Z 16 - 22), bei dem kein umweltschadi-

gendes Gas entweicht.



-13 -

2. Nach den Angaben der Streitpatentschrift ist Aufgabe des Streitpatents die Be-
reitstellung einer Pulverbeschichtungszusammensetzung, die bei signifikant niedri-

geren Temperaturen als TGIC aushartet (s. Streitpatentschrift S 2 Z 25 - 26).

3. Zur Losung beschreibt Patentanspruch 1 in der im europaischen

Einspruchsverfahren aufrechterhaltenen Fassung:

1. eine warmehartbare Pulverbeschichtungszusammenset-
zung
2. enthaltend eine miteinander umsetzbare teilchenférmige

Mischung von
A einem carbonsaurehaltigem Polyester basierend auf
einer Kondensationsreaktion von
2. aliphatischen Polyolen und/oder cycloaliphati-
schen Polyolen
3. mit aliphatischen und/oder aromatischen Poly-

carbonsauren und Anhydriden

4. der Polyester hat eine Tg im Bereich von
30° C his 85° C

5. der Polyester hat eine S&urezahl von etwa 20
bis 80,

.6. und einem B-Hydroxyalkylamid

. wobei das Aquivalentverhaltnis von B-Hydroxyalkyla-
midaquivalenten zu Carbonsaureaquivalenten im Be-
reich von 0,6 bis 1,6 : 1 liegt.

1. Der Gegenstand der Patentanspriiche 1 bis 7 in der erteilten Fassung (Haupt-
antrag) erweist sich als nicht patentfahig, da er gegenuber der EP 262 872 A2
(NiK8) nicht mehr neu ist.
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In der NiK8, die mit ihrem Anmeldetag 25. September 1987 einen gegenuber der
Prioritdt US 139358 vom 30. Dezember 1987 des Streitpatents alteren Zeitrang
besitzt und damit fur die Neuheitsprifung nach § 3 (2) PatG bzw. EPU 54 (3) zu
bertcksichtigen ist, wird eine warmehartbare Pulverbeschichtungszusammenset-
zung (Merkmal 1) beschrieben, die charakterisiert ist durch eine miteinander um-
setzbare partikulare Mischung (Merkmal 2) umfassend ein sduregruppenhaltiges
Acrylatpolymer mit Tg-Wert im Bereich von 35 bis 100° C, ein zweites carbonsau-
regruppenhaltiges Material ausgewahlt aus der Gruppe bestehend aus aliphati-
schen Dicarbonsauren mit 4 bis 20 C-Atomen im Molekil und einem polymeren
Polyanhydrid einschlief3lich Mischungen derselben, sowie ein beta-Hydroxyalkyla-
mid (Merkmal 2.2) als Hartungsmittel (vgl NiK8 Anspr 1). Als zusatzliche Kompo-
nente der miteinander umsetzbaren partikularen Mischung enthélt die warmehart-
bare Zusammensetzung gemall NiK8 auch ein séuregruppenhaltiges Polymer
ausgewahlt aus der Gruppe bestehend aus carbonsauregruppenhaltigen Polyes-
tern (Merkmal 2.1) und carbonsauregruppenhaltigen Polyurethanen, wobei der be-
treffende Polyester in einer Kondensationsreaktion von aliphatischen und/oder cy-
cloaliphatischen Polyolen (Merkmal 2.1.1) mit aliphatischen und/oder aromati-
schen Polycarbonsauren und Anhydriden (Merkmal 2.1.2) gebildet werden (vgl
NiK8 Anspr 12 iVm S 8 Z 26 bis 44). Das Aquivalentverhaltnis von Beta-Hydroxy-
alkylamid zu carbonsauregruppenhaltigem Material liegt im Bereich von etwa 0,6
bis 1,6 : 1 (vgl NiK8 S 5 Z 28 bis 31) und ist damit identisch mit dem streitpatent-

gemalien Bereich (Merkmal 2.3).

Dass es sich bei den in der warmehartbaren Pulverbeschichtungszusammenset-
zung gemald NiK8 enthaltenen carbonsauregruppenhaltigen Polyestern um solche
Stoffe handelt, die einen Tg-Wert im Bereich von 30° C bis 85° C sowie eine Sau-
rezahl zwischen etwa 20 bis 80 und damit auch die Merkmale 2.1.3 sowie 2.1.4
aufweisen, ergibt sich aus dem Gesamtoffenbarungsgehalt der NiK8.

Der dort fur die Sdurezahl des Polyesters angegebene Bereich von 15 und 100
beinhaltet den anspruchsgemafen Bereich gemald Streitpatent von 20 bis 80, wo-

bei der Zahlenwert des Ausfuihrungsbeispiels zudem im dem Bereich des Streitpa-
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tents liegt (vgl NiK8 S 4 Z 40 bis 41 iVm S 8 Preparation D Z 25; BGH, GRUR
1990, 510 - Crackkatalysator).

Ein Tg-Wert im Bereich von 30° C bis 85° C fiir den carbonsauregruppenhaltigen
Polyester ist der Beschreibung der NiK8 bereits insofern zu entnehmen, als ein in
der warmehartbaren Pulverbeschichtungszusammensetzung enthaltenes Polymer
wegen der Gefahr des Verklebens der Teilchen einen Tg-Wert nicht unter 35° C
und wegen des Schmelzflusses und des damit verbundenen schlechten Ausse-
hens der Beschichtung einen Tg-Wert nicht tiber 100° C aufweisen darf (vgl S 2
Z 46 bis 54 sowie Z 40 bis 41).

Zu einem Tg-Wert im beanspruchten Bereich des Streitpatents kommt der Fach-
mann, ein Diplom-Chemiker mit Erfahrung in der Formulierung von Pulverlacken,
jedoch auch unter Beachtung der Arbeitsweise zur Herstellung einer Pulverbe-
schichtungszusammensetzung gemal der NiK8. Denn das Aufbereiten der Kom-
ponenten findet durch Vermischen im Planetenmischer und nachfolgendem Mi-
schen in der Schmelze in einem Extruder bei Temperaturen von etwa 80
bis 130° C statt (vgl NiK8 S 5 Z 54 bis 56) und ist nur dann erfolgreich durchzufih-
ren, wenn die wesentlichen Polymeren der Zusammensetzung bei 80 bis 130° C
zumindest bereits angeschmolzen sind, was wiederum einen oberen Tg-Wert von

etwa 80° C impliziert.

Der Senat kann sich der Ansicht der Beklagten, wonach es sich bei dem geman
Patentanspruch 12 in NiK8 einzusetzenden Polyester lediglich um eine Neben-
komponente in der warmehartbaren Pulverbeschichtungszusammensetzung han-
dele und sich die Ausfiihrungen in der NiK8 zur Bedeutung des Tg-Wertes deshalb
primar auf das Acrylat-Polymer als Hauptkomponente beziehen, nicht an-
schlieRen. Gemal der Lehre der NiK8 soll der Anteil des carbonsauregruppenhal-
tigen Polyesters zwischen 5 bis 40 Gew.-% betragen (vgl S 4 Z 41 bis 45), gegen-
Uber einem Anteil von 35 bis 85 Gew.-% flr das Acrylat-Polymer (vgl S 3 Z 50
bis 54) sowie einem Anteil von 1 bis 25 Gew.-% fur das polymere Polyanhydrid als
weitere Polymerkomponente (vgl S 4 Z 22 bis 26), so dass das Argument der Ne-
benkomponente aufgrund dieses Zahlenvergleichs unter Berlcksichtigung des
Ausfuhrungsbeispiels 1 der NiK8 (vgl S 10 Z 23) nicht stichhaltig ist.
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Auch das Vorbringen der Beklagten, wonach von dem im Zuge der Herstellung der
Pulverbeschichtungszusammensetzung erforderlichen Schmelzbereich von 80° C
bis 130° C noch nicht auf die Verwendung eines in diesem Temperaturbereich
flissigen Polyesters geschlossen werden kénne, weil auch andere Additive, zB
Pigmentteilchen, in dieser Schmelze fest seien, greift nicht. Denn bei der
Polyesterkomponente handelt es sich, anders als bei den Pigmentteilchen, die

nicht chemisch reagieren missen, um eine Reaktivkomponente.

Gegen eine andere Bewertung des Gesamtoffenbarungsgehalts der Druckschrift
NiK8 bezuglich der darin eingesetzten Polyester bzw. deren Tg-Werte sprechen
schlie3lich auch die Tg-Werte der gemafd Stand der Technik Ublicherweise in wér-
mehartbare Pulverbeschichtungszusammensetzungen einzubringenden Polyester.
Wie die Klagerin in der mundlichen Verhandlung zutreffend vorgetragen hat, liegen
die Tg-Werte der gemald den Druckschriften NiK13 bis NiK16 in warmehéartbare
Pulverbeschichtungszusammensetzungen einzubringenden Polyester zwischen 40
und 140° C, beispielsgemaR bei 70° C (vgl NiK13 S 2 re Sp Z 98 bis 102 iVm S 3 i
Sp Z 21,22), zwischen 50 und 130°C, beispielsgemal bei 83° C (vgl NiK14 Anspr
2 iVm Sp 5 Z 12, 13), zwischen 50 und 120° C, beispielsgemaR 66 bis 75° C (vgl
NiK15 Sp 9 Z 55 bis 59 iVm Sp 12 Z 52, Sp 13 Z 20 und 46, Sp 14 Z 9 und 27)
sowie zwischen 40 und 85° C, beispielsgemaR 48 bis 60° C (vgl NiK16 S 2 Z 10
iIVm S 6 Z 10 und S 8 Tab 1) und somit typischerweise im gemald Streitpatent
beanspruchten Bereich.

Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung des Streitpatents ist damit gegeniber

der Lehre der NiK8 nicht abgegrenzt und daher mangels Neuheit nicht gewahrbar.

Zu keinem anderen Ergebnis kommt der Senat auch bei einer durch die Merkmale
der Patentanspriiche 2 bis 7 gemafld Hauptantrag weiter ausgestalteten Pulverbe-
schichtungszusammensetzung.

Die Einschrankung des Tg-Werts und der Saurezahl des Carbonsauregruppen
enthaltenden Polyesters auf die Zahlenbereiche zwischen 40° C bis 75° C und zwi-
schen etwa 30 bis 75 gemalR Anspruch 2 fuhrt aus den zu Patentanspruch 1

abgehandelten Grinden zu keiner Abgrenzung von der Lehre der NiK8.
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Die Gruppe der Hydroxyalkylamide mit den allgemeinen Formeln gemafl Anspri-
chen 3 und 4 entspricht exakt jener geman NiK8 (vgl aaO Anspr 9) und begrindet
damit ebenfalls keine patentfahige Lehre.

Der Zusatz von Stoffen aus der Gruppe bestimmter aliphatischer Dicarbonsauren
zur warmehéartbaren Pulverbeschichtungszusammensetzung gemald Anspruch 5
bzw. 6 ist bereits ebenso durch die Lehre der NiK8 (vgl NiKAnspr 1 Komponente B
iVm Anspr 5 sowie S 4 Z 1 bis 3) vorweggenommen wie der Zusatz verschiedener
weiterer carbonsauregruppenhaltiger Polymere gemald Anspruch 7 (vgl NiK8
Anspr 1 Komponente B iVm Anspr 5und S 4 Z 1 bis 3, sowie Anspr 6). Dies trifft
auch fur die streitpatentgemald geforderte Kristallinitat der Materialien zu, zum
einen wegen der Identitdt der bevorzugten Carbonsaure und zum anderen wegen
Ubereinstimmender struktureller und physikalischer Eigenschaften der polymeren
Polyanhydride. Dartber hinaus lassen identischer Einsatzzweck und geforderte
identische Eigenschaften gemafn NiK8 (vgl S 3 Z 57 bis S 4 Z 1) und gemal} Streit-
patent (vgl S 3 Z 48 bis 52) fir den Fachmann keine Abweichungen zu.

2. Die von der Beklagten hilfsweise verteidigten Fassungen der Patentanspriiche

erweisen sich ebenfalls als nicht bestandsfahig.

a) Die Fassung der Patentanspriiche gemal3 Hilfsantrag 1 unterscheidet sich von
der erteilten Anspruchsfassung dadurch, dass im Merkmal 2 der Passus "enthal-
tend eine Mischung" durch "bestehend aus einer Mischung" ersetzt wurde, sowie
durch die im Anschluss an die Komponente b) optional hinzugekommenen Zusatz-
stoffe der Patentanspriiche 5 bis 7 gemald Hauptantrag sowie optional weiteren
nicht ndher bezeichneten Zusatzstoffen. Die Patentansprtiche 5 bis 7 der Fassung
des Hauptantrags sind deshalb entfallen.

Die vorgenommenen Anderungen ergeben sich unmittelbar aus der Streitpatent-
schrift (vgl Anspr 5 bis 7iVm S 4 Z 41 bis 43) und sind somit zulassig.
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Die so geanderte Fassung des Patentanspruchs 1 lasst schon deshalb keine an-
dere Bewertung als im Fall des Hauptantrags zu, weil die Festlegung der warme-
hartbaren Pulverbeschichtungszusammensetzung auf nunmehr die Polyesterkom-
ponente und das Beta-Hydroxyalkylamid und die dadurch bewirkte Abgrenzung
von der Lehre der NiK8, die demgegenuber zwingend ein Acrylat-Polymer in der
Zusammensetzung vorsieht, wieder aufgehoben wird durch die optionale Anwe-
senheit weiterer Komponenten und damit auch beliebiger Acrylat-Polymere auf-
grund des Passus "...sowie ggf. Zusatzstoffe".

Eine Abgrenzung von der Lehre der NiK8 ist dann aus den bereits beim Hauptan-
trag ausgefuhrten Grinde nicht gegeben. Patentanspruch 1 gemalf3 Hilfsantrag 1
ist daher mangels Neuheit nicht gewéhrbar. Entsprechendes gilt fur die im Wort-
laut gegenuber dem Hauptantrag unveranderten Unteranspriiche 2 bis 4 gemafl

Hilfsantrag 1.

b) Die gemal} Hilfsantrag 2 verteidigte Fassung unterscheidet sich von der erteil-
ten Fassung durch den Ersatz des Passus "enthaltend ein Mischung" im Merk-
mal 2 durch "bestehend aus einer Mischung", die optionale Aufnahme von Zusatz-
stoffen gemal den Ansprichen 5 bis 7 gemafd Hauptantrag sowie durch die optio-
nale Aufnahme weiterer, in der Beschreibung konkret aufgefihrter und damit im

Gegensatz zu Hilfsantrag 1 festgelegter Zusatzstoffe.

Die vorgenommenen Anderungen lassen sich aus der Streitpatentschrift herleiten
(vgl Anspr 5 bis 7iVm S 4 Z 41 bis 43, 45 bis 47) und sind somit zulassig.

Ob die in der Beschreibung des Streitpatents als geeignete Fliel3kontrollmittel ge-
nannten Acrylat-Polymere (vgl StreitPS S 4 Z 53 bis 55) unter die sauregruppen-
haltigen Acrylat-Polymere gemal Patentanspruch 1 der NiK8 zu subsumieren sind
und somit der Gegenstand gemal3 Hilfsantrag 2, wie die Klagerin vorgetragen hat,
weiterhin nicht von der Lehre der NiK8 abgegrenzt ist, kann nach Ansicht des Se-
nats dahinstehen.

Denn es mangelt ihm an der zur Patentfahigkeit erforderlichen erfinderischen T&-

tigkeit.
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Bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit ist von der Aufgabe auszugehen,
die darin besteht, eine Pulverbeschichtungszusammensetzung bereitzustellen, die
bei betrachtlich niedrigeren Temperaturen hartbar ist als entsprechende Zusam-

mensetzungen mit Triglycidyl-lsocyanurat (TGIC) (vgl StreitPS S 2 Z 25 bis 26).

Die LOsung dieser Aufgabe durch eine warmehartbare Pulverbeschichtungszu-
sammensetzung mit den Merkmalen gemaf Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2
war indessen fur den Fachmann, einen Diplom-Chemiker mit Erfahrung in der For-

mulierung von Pulverlacken, ausgehend von der Lehre der NiK23 naheliegend.

Aus der NiK23 sind warmehartbare pulverférmige Uberzugsmittel bzw. Pulverlack-
bindemittel bekannt, die aus partikularen Mischungen von freie Carboxylgruppen
enthaltenden Polyesterharzen aus Polyolen und Polycarbonséuren bzw. -anhydri-
den mit S&urezahlen von 30 bis 85 sowie Erweichungspunkten bzw. Tg-Werten
oberhalb von 40° C und Polyepoxiden und/oder Polyoxazolinen als Vernetzungs-
mitteln bestehen (vgl NiK23 Anspr 1 iVm S 4 Abs 3 bis S 6 Abs 1). Die Tg-Werte
der Polyester-Mischungen sind dabei so zu wahlen, dass sie leicht bei Temperatu-
ren von etwa 80 bis etwa 120° C in geeigneten Mischaggregaten in der Schmelze
homogenisiert werden konnen (vgl NiK23 S 4 Abs 2 sowie S 7 le Abs bis S 8
Abs 1), und liegen beispielgemafl zwischen 46 und 89° C und damit bis auf eine
Ausnahme im beanspruchten Bereich gemald Streitpatent (vgl NiK23 S 9 Tab 1,
S 11 Beisp 2, S 12 Beisp 3). NiK23 beschreibt somit warmehéartbare Pulverbe-
schichtungszusammensetzungen mit den Merkmalen 1, 2, 2.1 und 2.1.1 bis 2.1.4

gemal Streitpatent.

Am Prioritatstag des Streitpatents war dem Fachmann des weiteren bekannt, dass
als Vernetzer von Carbonsauregruppen haltigen Polymeren in warmehartbaren
Pulverbeschichtungszusammensetzungen auch Beta-Hydroxyalkylamide einge-
setzt werden kbnnen, was die Klagerin unter Bezugnahme auf mehrere vorverof-
fentlichte Druckschriften vorgetragen hat (vgl NiK9, NiK17 bis NiK22). Insbesonde-
re erhalt der Fachmann aus der NiK22 die zusatzliche Information, dass solche

Beta-Hydroxyalkylamide besonders geeignet sind als Vernetzer fur Polyester, die
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- wie im streitpatentgemaf3en Fall bzw. im betreffenden Stand der Technik - end-
standige, d.h. freie aromatische S&uregruppen tragen (vgl NiK22 S 61 Abs 2
le Satz).

Unter Bertcksichtigung der Aufgabenstellung, in einer warmehartbaren Pulverbe-
schichtungszusammensetzung anstelle von TGIC einen Vernetzer einzusetzen,
der eine Aushartung bei niedrigeren Temperaturen ermdglicht, konnte der Fach-
mann nicht umhin, die im Stand der Technik hierflr beschriebenen Beta-Hydroxy-
alkylamide nicht nur in Erwagung zu ziehen sondern auch tatsachlich einzusetzen.
Denn die Veresterung und damit die Vernetzung mit Beta-Hydroxyalkylamiden
kann bei 125 bis 175° C und damit energiesparender bei signifikant niedrigeren
Temperaturen und auch ohne toxische Nebenprodukte durchgefuhrt werden (vgl
zB NiK9 Sp 3 Z 67 bis Sp 4 Z 4; NiK17 S 7 Abs 2; NiK18 S 51 re Sp Abs 2), an-
ders als bei TGIC (vgl StreitPS S 2 Z 14 bis 15), worauf die Klagerin hingewiesen
hat (vgl Schrifts v 10. Januar 2003 S 4 2.2.1 iVm S 16 Mitte).

Auch das erforderliche Aquivalentverhéltnis von Beta-Hydroxyalkylaquivalenten zu
Carbonsaureaquivalenten liegt bei etwa 0,5 bis 2:1 und damit im beanspruchten
Bereich gemal Streitpatent (vgl zB NiK17 S 6 Abs 2), so dass sich die Merkma-

le 2.2 und 2.3 in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben.

Die Ubrigen Zusatzstoffe betreffenden Merkmale sind optional und betreffen im
Ubrigen fir den vorliegenden Anwendungszweck tibliche und damit dem Fach-

mann gelaufige Zusatzstoffe.

Die Bereitstellung einer warmehartbaren Pulverbeschichtungszusammensetzung
bestehend aus einer Mischung aus fur diesen Einsatzzweck Ublichen carbonséu-
regruppenhaltigen Polyestern und Beta-Hydroxylalkylamiden als Vernetzer erfor-
derte vom Fachmann daher kein erfinderisches Zutun. Patentanspruch 1 gemaf

Hilfsantrag 2 ist somit mangels erfinderischer Tatigkeit nicht gewahrbar.
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Entsprechendes gilt fir die auf Patentanspruch 1 rickbezogenen Unteranspri-
che 2 bis 4, die lediglich durch etwas engere Zahlenbereiche fur Tg-Wert und Séu-
rezahl sowie durch die Markush-Formel Ublicher Beta-Hydroxyalkylamide gekenn-

zeichnet sind.

c) Die gemaR Hilfsantrag 3 verteidigte Fassung unterscheidet sich von der erteil-
ten Fassung durch den Ersatz des Passus "enthaltend eine Mischung" durch "be-
stehend aus einer Mischung" und durch die Festlegung der optionalen Zusatzstof-
fe auf jene der Patentspriche 5 bis 7 gemald Hauptantrag, durch die Festlegung
weiterer Zusatzstoffe auf Pigmente, Fliel3kontrolimittel, Mittel gegen Blasenbil-
dung, Pulverflusszusatzen und Lichtstabilisatoren entsprechend Hilfsantrag 2 so-
wie durch die Festlegung der FlieBkontrollmittel auf Polylaurylacrylat, Polybutyl-
acrylat, Poly(2-ethylhexyl)acrylat, Poly(ethyl-2-ethylhexyl)acrylat, Polylaurylmetha-
crylat, Polyisodecylmethacrylat, fluorierten Polymeren, polymeren Siloxanen mit

Molekulargewichten von oberhalb 1000.

Die vorgenommenen Anderungen lassen sich aus der Streitpatentschrift herleiten
(vgl Anspr 5 bis 7iVm S 4 Z 41 bis 43, 45 bis 47, 53 bis 58) und sind somit zulas-

sig.

Ebenso wie beim Hilfsantrag 2 kann dahinstehen, ob unter den konkret als Fliel3-
mittel genannten Acrylat-Polymeren solche sind, die unter die Acrylat-Polymere
der NiK8 fallen, und damit, entsprechend dem Vortrag der Klagerin, bereits weiter-

hin die Neuheit gegeniiber NiK8 zu verneinen ist.

Da auch in dieser Anspruchsfassung die Zusatzstoffe im Hinblick auf die Unter-
grenze von 0 Gew-% sowie den Passus "ggf." lediglich optional sind und demzu-
folge die Sachlage gegenuber Hilfsantrag 2 unverandert ist, mangelt es der bean-
spruchten Pulverbeschichtungszusammensetzung, aus den gleichen Grinden wie
unter b) ausgefuhrt, jedoch weiterhin an der fur die Bestandsfahigkeit erforderli-

chen erfinderischen Tatigkeit.
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d) Keinen Einfluss auf die Entscheidung im Fall der Hilfsantrage 2 und 3 hat nach
Ansicht des Senats das Vorbringen der Beklagten unter Bezugnahme auf Ver-
gleichsversuche gemal Dokument NiK26 und auf ein Gutachten von Prof.

R... gemall Dokument NiK27 ebenso wie der Verweis auf das

Verfahren vor dem Européischen Patentamt anhand der Dokumente NiK 24 und
NiK25. Denn selbst wenn man einen sich aus den Vergleichsversuchen NiK26 er-
gebenden uUberraschenden Effekt unterstellte, so vermag dieser die erfinderische
Tatigkeit nicht zu begrinden, wenn die Kombination - in vorliegendem Fall aus
carbonsauregruppenhaltigem Polyester und Beta-Hydroxyalkylamid als Vernetzer
- fir den Fachmann als solche nahegelegen hat (vgl BGH GRUR 2003, 317 - Kos-

metisches Sonnenschutzmittel).

1]
Die Kostenentscheidung beruht auf 8 84 Abs 2 PatG iVm 8§ 91 Abs 1 ZPO, die
Entscheidung uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit auf 8 99 Abs 1 PatG iVm § 709
Satz 1 und Satz 2 ZPO.

Hellebrand Dr. Jordan Dr. Niklas Brandt Dr. Egerer
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