BUNDESPATENTGERICHT

15 W (pat) 2/11 Verkiindet am
16. Marz 2015

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 10 2006 056 770




hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 16. Marz 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dr. Feuerlein sowie des Richters Dr. Lange, der Richterin Hoppe und des
Richters Dr. Wismeth

beschlossen:
Der Beschluss der Patentabteilung 43 des Deutschen Patent-

und Markenamtes vom 5. Oktober 2010 wird aufgehoben und das
Patent DE 10 2006 056 770 wird widerrufen.

Grinde

Auf die am 1. Dezember 2006 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA)
eingereichte Patentanmeldung der B... GmbH ist das Patent 10 2006 056 770

mit der Bezeichnung
“Einkomponentiger schimmelpilzwuchshemmender Sanitarfugendichtstoff*
erteilt worden. Verdffentlichungstag der Patenterteilung im Form der

DE 10 2006 056 770 B4 ist der 30. Juli 2009. Das Patent umfasst finf Patentan-

spruche, die wie folgt lauten:



1. Einkemponentiger, schimmelpilzwuchshemmender Sanitarfugendichtstoff, der besteht aus silantermi-
nierten Palyoxyalkylenen von 20 bis 70 Massen-%, 30 bis 70 Massen-% Calciumcarbonatpulver, 0,1 bis 5 Mas-
sen-% zinnorganischen Hartungskatalysatoren, 0,01 bis 3 Massen-% schimmelpilzwuchshemmenden Biozi-
den und gegebenenfalls Farbpigmenten, Weichmachern, Haftvermittlern, Dispergierhilfsmitteln, anderen Foll-
staffen, Licht- und Thermostabilisatoren von zusammen bis 20 Massen-%, dadurch gekennzeichnet, dass er
als silanterminierte Polyoxyalkylene ein oder mehrere methoxy-alkylsilanterminierte Polyoxypropylentypen mit
Alkylgruppen von bis zu 10 Kohlenstoffatomen und mit Viskositat von 0,5 bis 25 Pa-s (gemessen bei 20°C und
einem Schergefalle von 1 57) enthalt und dass er als schimmelpilzwuchshemmende Biozide 2-Alkyl-2H-isathi-
azol-3-one mit Alkylgruppen von 1 bis 10 C-Atomen oder 4,5-Dichlor-2-oktyl-2H-isothiazol-3-on enthalt.

2. Einkomponentiger, schimmelpilzwuchshemmender Sanitarfugendichtstoff nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass er als silanterminierte Paolyoxyalkylene zwei methoxy-alkylsilanterminierte Polyoxypro-
pylentypen mit Alkylgruppen von bis zu 10 Kohlenstoffatomen und mit einer Viskositat von 5 bis 10 Pa's bzw.
10 bis 25 Pa's (gemessen bei 20°C und einem Schergefalle von 1 ') im Massenverhaltnis von 5 zu 1 bis 1
zu 5 enthalt.

3. Einkomponentiger, schimmelpilzwuchshemmender Sanitarfugendichtstoff nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass er 0,01 bis 1.0 Massen-% 2-Alkyl-2H-isothiazol-3-one mit Alkylgruppen von 1 bis
10 C-Atomen, bevorzugt in Form einer geeigneten Zubereitung, enthalt.

4. Einkomponentiger, schimmelpilzwuchshemmender Sanitarfugendichtstoff nach Anspruch 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass er 0,01 bis 1,0 Massen-% 2-Oktyl-2RH-isothiazol-on, bevorzugt in Form einer ge-
eigneten Zubereitung, enthalt.

5. Einkompeonentiger, schimmelpilzwuchshemmender Sanitarfugendichtstoff nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass er 0,01 bis 1,0 Massen-% 4,5-Dichlor-2-oktyl-2H-isothiazol-3-on, bevorzugt in
Form einer geeigneten Zubereitung, enthalt.

Gegen das Patent hat die Firma H... AG & Co. KGaA, Dusseldorf, mit einem

am 29. Oktober 2009 beim DPMA eingegangenen Schriftsatz, Einspruch erhoben.
Die Einsprechende hat geltend gemacht, dass der Gegenstand des Patents nicht
neu sei und nicht auf erfinderischer Tatigkeit beruhe (8 21 Abs.1 Nr. 1 i.V. m.
88 3 und 4 PatG). AuRerdem offenbare das Patent die Erfindung nicht so deutlich

und vollstandig, dass ein Fachmann sie ausfiihren kénne (8§ 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG).

Die Einsprechende stutzt sich dazu auf die Druckschriften

D1 Faxmitteilung der Fa. Werner Hollbeck GmbH, Import und Export von
Kunststoff-Rohstoffen, Essen, DE an die Fa. Henkel KGaA, Dusseldorf, da-
tiert vom 11. Oktober 2006, mit Anlage D1a

Dla “Technical Information of Fungicide for MS sealant" der Firma Kaneka Bel-

gium, 6 Seiten, datiert von Juli 2000



D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11
D12

D13
D14

D15
D16

D17

WO 2003/006543 A2

DE 101 39132 Al

WO 2005/108520 Al

EP 0 646 630 Al

Viskositatsbestimmung von MS Polymer S203H und S303H mit einem
Rotationsrheometer: RheolabQC SN80381426; FW 1.22, 4 Seiten, datiert
vom 8. September 2009

Sicherheitsdatenblatt von MS Polymer Kaneka Silyl SAT010, Silyl terminier-
ter Polyether, CAS Nr.: 75009-88-0, S. 1 bis 6, datiert vom Mérz 2004
Sicherheitsdatenblatt von Kaneka MS Polymer S203H, Silyl terminierter Po-
lyether, CAS Nr.: 75009-88-0, S. 1 bis 8, datiert vom Juli 2002
Sicherheitsdatenblatt von Kaneka MS Polymer S303H, Silyl terminierter Po-
lyether, CAS Nr.: Mischung von 75009-88-0 und 151865-59-7 (fur TSCA)
oder 205265-06-1 (fur DSL), S. 1 bis 6, datiert vom August 2003

Auszug aus CAS Registry-Nummern 75009-88-0, 151865-59-7 und 205265-
06-1 Struktur von MS Polymeren SAT010, S203H und S303H, 2 Seiten

EP 0922 386 A2

Viskositatsbestimmung von MS Polymeren S203H und S303H mit einem
Rotationsviskosimeter Brookfield DV-III Ultra, Spindel 7, Scherrate = 1 s™,
Temperatur 20° C, interne E-Mail Henkel AG & Co. KGaA, datiert vom
4. September 2009

OKO-Test 1/2007, S. 116-121, “Fug und Trug"

Technisches Datenblatt “Nipacide OIT" (= 2-octyl-2H-isothiazoline-3-one)
der Fa. Clariant UK Ltd., S.1 bis 4, datiert vom 17.12.2004

Datenblatt von Rohm und Haas “Kathon 910 SB“, ohne Datum, 2 Seiten
Stellungnahme von Hr. Dr. Ch. Hollbeck, Fa. Werner Hollbeck GmbH, Im-
port und Export von Kunststoff-Rohstoffen, Essen, datiert vom
05. August 2010

“Technical Information for merz + benteli ag, Fungicide for MS sealant”,
6 Seiten, datiert vom 14. Juni 2000



D18 Brief von Kaneka Belgium N.V. an Dr. Manfred Probster, Henkel-Teroson
GmbH, Heidelberg, mit Anlage “Technical Information of Fungicide for MS
sealant" der Firma Kaneka Belgium, 8 Seiten, datiert von Juli 2000

D19 Brief von Kaneka Belgium N.V. an Dr. Wolfgang Klauck, Henkel KGaA,
Dusseldorf, datiert vom 11. Juli 2000

D20 DE 102004 056 362 Al

Die Patentabteilung 43 des DPMA hat nach Anhorung der Verfahrensbeteiligten
vom 5. Oktober 2010 das Patent beschrankt aufrechterhalten. Die beschrankt auf-
rechterhaltene Fassung der Patentanspriche 1 bis 5 lautet wie folgt:

LY

1. Einkomponentiger, schimmelpilzwuchshemmender Sanitdrfugendichtstoff, der besteht aus silantarmi-_
nierten Polyaxyalkylenen von 20 bis 70 Massen-%, 30 bis 70 Massen-% Calciumcarbenatpulver, 0,1 bis 5 Mas-
sen-% zinnorganischen Hartungskatalysatoren, 0,01 bis 3 Massen-% schimmelpilzwuchshemmenden Biozi-
den und gegebenenfalls Farbpigmenten, Weichmachern, Haftvermittlern, Dispergierhilfsmitteln, anderen Filll-
stoffen, Licht- und Thermostabilisatoren von zusammen bis 20 Massen-%, dadurch gekennzeichnet, dass er
als silanterminiarte Polyoxyalkylene ein oder mehrere methoxy-alkylsianterminierte Polyoxypropylentypen mit
Alkylgruppen van bis zu 10 Kohlenstoffatomen und mit Viskositat von 0.5 bis 25 Pas (gemessen bei 20°C und
einem Schergefalle von 15"} enthalt und dass er als 5CP"-ET"-‘"IE|L}i|z"v.'-fuc:h5hErl‘|me‘1de Biozide 2-Alkyl-2H-isothi-
azol-3-one mit Alkylgruppen von 1 bis 10 C-Atamen odef}d, 5-Dichlor-2-oktyi-2H-isothiazal-3-on enthalt

e+ ein Trockenmuitéel Jkﬁf L 0,04 bis 4,0 Hatpgn- 47 ’

2. Einkomponentiger, schimmelpilzwuchshemmender Sanitarfugendichistaf nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass er als silanterminierte Palyoxyalkylene zwel methoxy-alkylsilanterminierte Polyoxypro-
pylentypen mit Alkylgruppen von bis zu 10 Kohlenstoffatomen und mit einer Viskositat von 3 bis 10 Pa's baw,
10 bis 25 Pa-s (gemessen bei 20°C und einem Schergefalle von 1 s7') im Massenverhaltnis von 5 zu 1 bis 1
zu 5 enthalt

3. Einkompanentiger, schimmelpilzwuchshemmender Sanitarfugendichtstoff nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass er 0,01 bis 1,0 Massen-% 2-Alkyl-2H-isothiazol-3-one mit Alkylgruppen von 1 bis
10 C-Atomen, bevorzugt in Form einer geeigneten Zubereitung, enthalt.

4. Einkomponentiger, schimmelpilzwuchshemmender Sanitarfugendichtstoff nach Anspruch 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass er 0,01 bis 1,0 Massen-% 2-Oktyl-2H-isothiazol-on, bevarzugt in Form einer ge-
eigneten Zubereitung, enthalt.

5. Einkomponentiger, schimmelpilzwuchshemmender Sanitdrfugendichtstoff nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass er 0,01 bis 1,0 Massen-% r1_5-Dichlor-z—amy!-2H-'soth=azu|—3—on‘,ﬁ-‘-ar-zuet in
Farm einer gegignaten Zubereitung,enmélt.

Gegen den Beschluss vom 5. Oktober 2010 hat die Einsprechende Beschwerde
eingelegt. Zusatzlich zu den Einspruchsgrinden im Einspruchsverfahren, fehlende
Ausfuhrbarkeit, fehlende Neuheit und fehlende erfinderische Téatigkeit, macht sie



noch unzuldssige Erweiterung des Gegenstands des Patents (8 21 Abs. 1 Nr. 4
PatG) geltend. Neben den im Einspruchsverfahren zitierten Dokumenten D1 bis

D20 stitzt sich die Einsprechende u.a. noch auf die Dokumente

D16a Kopie des handschriftlich unterzeichneten Originals von D16
D21 JP 2004-292615 A
D21a Deutsche Ubersetzung der JP 2004-292615 A.

Sie ist der Meinung, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 auch mit seiner
Verwendung gegenuber der Lehre der Druckschrift D21 bzw. D21a nicht neu sei

und nicht auf erfinderischer Tatigkeit beruhe.

Die Einsprechende stellt den Antrag,

den angefochtenen Beschluss der Patentabteilung 43 des Deut-
schen Patent- und Markenamtes vom 5. Oktober 2010 aufzuhe-
ben und das Patent 10 2006 056 770 zu widerrufen.

Die Patentinhaberin stellt den Antrag,

die Beschwerde zuriickzuweisen,

hilfsweise das Streitpatent beschrankt aufrecht zu erhalten auf der
Grundlage folgender Unterlagen:

Patentanspriche 1 bis 5 vom 16. Marz 2015,

Beschreibung wie Patentschrift.

Die Patentinhaberin hat dem Vorbringen der Einsprechenden in allen Punkten wi-
dersprochen. Sie ist der Meinung, dass der Gegenstand des Streitpatents ur-
sprunglich offenbart, ausfihrbar und neu sei, sowie auf erfinderischer Tatigkeit

beruhe. In der mindlichen Verhandlung vom 16. Méarz 2006 Uberreicht die Pa-



tentinhaberin neue Patentanspriche 1 bis 5 gemald Hilfsantrag mit folgendem

Wortlaut

¢ div Sel Tlin
Fir ein beschrankt aufrecht zu erhaltenes Patent lauten die Patentansprifichg 1

Verwbrdliymg ety Buptiviirum oL
1. SEinkomponentigen , schimmelpilzwuchshemmenden ) Sanitarfugendichtstoff, | des

besteht aus silanterminierten Polyoxyalkylenen von 20 bis 70 Massen-%, 30 bis 70
Massen-% Calciumcarbonatpulver, 01 bis 5 Massen% zinnorganischen
Hartungskatalysatoren, 0,01 bis 3 Massen-% schimmelpilzwuchshemmenden Bioziden
und gegebenenfalls Farbpigmenten, Woeichmachemn, Haftvermittlern,
Dispergierhilfsmitteln, anderen Falistoffen, Licht- und Thermostabilisatoren von
zusammen bis 20 Massen-%, dadurch gekennzeichnet, dansﬁf als silanterminierte
Polyoxyalkylene ein oder mehrere methoxy-alkylsilanterminierte Polyoxypropylentypen
mit Alkylgruppen von bis zu 10 Kohlenstoffatomen und mit Viskositat von 0,5 bis 25
Pa-s (gemessen bei 20°C und einem Schergefélle von 1 ') enthélt und dass ‘greals
schimelpilzwuchshemmende Biozide 2-Alkyl-2H-isothiazol-3-one mit Alkylgruppen von
1 bis 10 C-Atomen oder 0,01 bis 1,0 Massen-% 4,5-Dichlor-2-oktyl-2H-isothiazol-3-on
enthalt, und dass iﬁun Trockenmittel enthait.

£ nach Anspruch 1, dadurch

ﬂEHEHﬁIﬂII’.‘i“mHI dass ’ a1s sllmlenmmerta Fulg,rnxyalkylana 2wel mlh&xy‘-ﬂkylsllﬂnl-enﬂmlﬂrta Polyoxypro-
pylentypen mit Alkylgruppan von bis 2u 10 Kehlenstoffatomen und mil einer Viskositdt von 5 bis 10 Pars baw.
10 bis 25 Pa-s (gemessen bei 20°C und einem Schergefille von 1 57') im Massenverhalinis von 5 zu 1 bis 1
Zu 5 enthalt.
-- ----- Edpresadpd dichigtoff nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeich nat dass o 0,01 bis 1 B Mm&n-‘:ﬁ E-Alk].ri-z'l-l—mmlazul-a-nna mit Alkyigruppan won 1 bis

10 C-Atomen, bevarzugt in Form einer geaignaten Zubareitung, enthalt.

R # nach Anspruch 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass s
eignelen Zubereitung, enthalt.

- Sie g> 3
Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass sr 0,01 bis 1,0 Massen-% 4,5-
Dichlor-2-oktyl-2H-isothiazol-3-on in Form einer geeigneten Zubereitung enthalt.

Wegen des weiteren Vorbringens der Verfahrensbeteiligten und weiterer Einzel-

heiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.



1. Die Beschwerde der Einsprechenden ist frist- und formgerecht eingelegt wor-
den und zulassig (8 73 PatG). Sie hat auch Erfolg. Die Gegenstande des Streit-

patents sowohl geméal Hauptantrag als auch gemanR Hilfsantrag beruhen nicht auf

einer erfinderischen Tatigkeit.

2.  Als zustandiger Fachmann ist ein Diplom-Chemiker der organischen Chemie,
mit tieferen Kenntnissen auf dem Gebiet der makromolekularen Chemie zu defi-
nieren. Dieser ist mit der Entwicklung und Herstellung von Dicht- und Klebstoffen

befasst und vertraut und hat sich einen umfassenden Uberblick (iber den ein-

schlagigen Stand der Technik angeeignet.

3. Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemald Hauptantrag ist ein

2.1
211

2.1.2
2.1.3

3.1

4.1

Einkomponentiger, schimmelpilzwuchshemmender Sanitarfugen-
dichtstoff,

der besteht aus silanterminierten Polyoxyalkylenen

von 20 bis 70 Massen-%,

der Sanitarfugendichtstoff enthalt als silanterminierte Polyoxyalky-
lene ein oder mehrere methoxy-alkylsilanterminierte Polyoxypropy-
lentypen

mit Alkylgruppen von bis zu 10 Kohlenstoffatomen

und mit einer Viskositat von 0,5 bis 25 Pa s (gemessen bei 20°C
und einem Schergefélle von 1 s™)

der Sanitarfugendichtstoff besteht aus Calciumcarbonatpulver

von 30 bis 70 Massen-%,

der  Sanitarfugendichtstoff  besteht aus  zinnorganischen
Hartungskatalysatoren

von 0,1 bis 5 Massen-%,



5 der Sanitarfugendichtstoff besteht aus schimmelpilzwuchs-
hemmenden Bioziden

5.1 von 0,01 bis 3 Massen-%,

5.1.1 und der Sanitarfugendichtstoff enthalt als schimmelpilzwuchs-hem-
mende Biozide 2-Alkyl-2H-isothiazol-3-on

5.1.1.1 mit Alkylgruppen von 1 bis 10 C-Atomen
oder

5.1.2 4,5-Dichlor-2-oktyl-2H-isothiazol-3-on

5.1.2.1 von 0,01 bis 1,0 Massen-%,

6 der Sanitarfugendichtstoff besteht gegebenenfalls aus Farbpigmen-
ten, Weichmachern, Haftvermittlern, Dispergierhilfsmitteln, anderen
Fuallstoffen, Licht- und Thermostabilisatoren

6.1 von zusammen bis 20 Massen-%,

7 und der Sanitarfugendichtstoff enthélt ein Trockenmittel.

- Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag richtet sich auf die Verwendung einer
einkomponentigen, schimmelpilzwuchshemmenden Zusammensetzung als Sani-
tarfugendichtstoff (Merkmal 1') mit den Merkmalen 2 bis 7, die sich jetzt als Merk-

male 2! bis 7* auf die Zusammensetzung beziehen.

4. Die Gegenstande der Patentanspriche des Hauptantrags als auch des
Hilfsantrags gehen nicht Gber den Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinaus, in
der er beim Deutschen Patent- und Markenamt ursprtinglich eingereicht worden ist
(8 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG).

Beziglich der urspriinglichen Offenbarung der Merkmale 1 bis 5.1 sowie 6 und
6.1, die im Verlauf des Prifungsverfahrens in den des Patentanspruch 1 gemali
Hauptantrag aufgenommen wurden, bestehen keine Bedenken. Diese lassen sich

aus den Ansprichen 1 und 2 der urspringlichen Patentunterlagen herleiten.



Der hinsichtlich der Merkmale 5.1.1 bis 5.1.2.1 und 7 des Patentanspruchs 1

geltend gemachte Einwand der unzul&ssigen Erweiterung ist unbegrindet, denn

aus den urspringliche Unterlagen ist zu entnehmen, dass Merkmalsgruppe 5 und

Merkmal 7 als zur Erfindung gehdrend offenbart sind.

Der Patentanmeldung liegt die Aufgabe zugrunde, Sanitarfugendichtstoffe auf
Basis von bekannten silanmodifizierten Polyoxyalkylenen bereitzustellen, die
langfristig nicht oder zumindest nicht nennenswert von Schimmelpilzen befallen
werden (vgl. ursprungliche Patentunterlagen Seite 5, Absatz 3 bis Seite 6, Ab-
satz 3). Als eine konkrete Losung dieser Aufgabe ist dazu in der Beschreibung
ausgefuhrt (vgl. Seite 9, letzter Absatz bis Seite 10, Absatz 1), dass nach einem
zusatzlichen Merkmal der vorliegenden Erfindung zur Verbesserung der
pilzwachstumshemmeden Eigenschaften bestimmte Fungizide (Merkmal 5) ein-
gearbeitet werden sollen. Dabei seien besonders die 2-Alkyl-2H-isothiazol-3-one
mit Alkylgruppen von 1 bis 10 Kohlenstoff(C)-Atomen (Merkmale 5.1.1 und
5.1.1.1) und davon bevorzugt 2-Oktyl-2H-isothiazol-3-on oder 4,5-Dichlor-2-oktyl-
2H-isothiazol-3-on in Masseanteilen von 0,01 bis 1,0 % geeignet (Merkmale 5.1.2
und 5.1.2.1). Dem Fachmann offenbart sich hier eindeutig, dass die Komponenten
gemall den Merkmalen5.1.1 bis 5.1.2.1 nicht zusatzlich zu den
schimmelpilzwachstumshemmeden Bioziden gemafR den Merkmalen 5 und 5.1
vorgesehen sind, sondern besonders bevorzugte Ausfiilhrungen dieser Merkmale
darstellen.

Hinsichtlich des Einsatzes eines Trockenmittels (Merkmal 7) ist in den ursprungli-
chen Patentunterlagen dargelegt, dass es erforderlich sei, den beanspruchten Sa-
nitarfugendichtstoffen bei der Herstellung ein Trockenmittel mit der Funktion eines
Wasserfangers zuzusetzen, wodurch die Lagerfahigkeit der Kleb- und Dichtstoffe
gewahrleistet werde (vgl. dort Seite 8, Absatz 3). Dem Fachmann erschliel3t sich
hier, dass das Trockenmittel ein notwendiger Bestandteil des Patentgegenstandes
ist. Die Aufnahme von Merkmal 7 in den Patentanspruch 1 ist auch deshalb zulas-

sig, da aus der gesamten urspringlichen Beschreibung keinerlei Hinweise dahin-



gehend zu entnehmen sind, dass das ausschliel3liche Bestehen des Erzeugnisses
aus den urspringlich in Anspruch 1 aufgefuihrten Bestandteilen besondere Vorteile
habe oder sonst erwtinscht sei (vgl. BGH, Urteil v. 12. Juli 2011 — X ZR 75/08 -
Reifenabdichtmittel). Der zusatzliche Einsatz des Trockenmittels ist auch in den
Ausfuhrungsbeispielen 2 und 3 der Patentanmeldung offenbart, wo in der Sani-
tarfugendichtmasse neben 2-Oktyl-2H-isothiazol-3-on (Beispiel 2) bzw. 4,5-Dich-
lor-2-oktyl-2H-isothiazol-3-on (Beispiel 3) als Fungizid auch Vinyltrimethoxysilan
als Trockenmittel (Merkmal 7) enthalten ist. Insofern ist der Begriff “bestehen” im
Patentanspruch 1 als “enthalten” auszulegen (vgl. BGH, Urteil v. 2. Marz 1999 —
X ZR 85/96 - Spannschraube).

Die Verwendung der einkomponentigen, schimmelpilzwuchshemmenden Zusam-
mensetzung als Sanitarfugendichtstoff mit den Merkmalen 1* bis 7' des Patenan-
spruchs 1 gemald Hilfsantrag ist ebenfalls in den urspringlichen Patentunterlagen
beschrieben (vgl. dort Seite 5 Absatz 2 “Aufgabenstellung®).

Entsprechendes gilt fur die Unteranspriiche 2 bis 5 des Haupt- als auch des Hilfs-
antrags. Sie finden ihre Grundlage in den urspringlich einreichten Unteranspru-
chen 3 bis 6.

5. Die Merkmale 5.1.2.1 und 7 sind im Verlauf des Einspruchsverfahrens aus
der urspringlichen Beschreibung (vgl. dort Seite 9, letzter Absatz bis Seite 10,
Absatz 1 bzw. Seite 8, Absatz 3) in den Patentanspruch 1 aufgenommen worden.
Die Einfiigung dieser weiteren Merkmale aus der Beschreibung in den erteilten
Patentanspruch 1 ist zulassig, da sie als zu der im Patentanspruch unter Schutz
gestellten Lehre gehorig zu erkennen sind und den Schutzbereich einschranken —
siehe die Ausfihrungen zu Absatz 2 (vgl. BGH, Urteil v. 23. Januar 1990 —
X ZB - 9/89 - Spleikammer). Eine Schutzbereichserweiterung des Patents liegt

deshalb nicht vor.



6. Der Gegenstand des Streitpatents ist auch bezuglich der Messung der Visko-
sitat so deutlich und vollstandig offenbart, dass ein Fachmann sie ausfihren kann
(8 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG). Mit der Angabe der Viskositat von 0,5 bis 25 Pa s — ge-
messen bei 20°C und einem Schergefalle von 1 s™ — ist der kundige Fachmann
unter Zuhilfenahme seines Fachwissens in der Lage, die Viskositaten in diesem
Bereich zu ermitteln. Dies belegt auch die Druckschrift D6 der Einsprechenden,
die mit den Angaben des Patents ohne weiteres Viskositatsmessungen der MS-
Polymere S203H und S303H (= silanterminierte Polyoxyalkylene) durchfihren
konnte, die im Bereich der angegebenen Viskositaten liegen, namlich um 10 Pa s
bei MS-Polymer S203H und um 16 Pa s bei MS-Polymer S303H.

7. Der einkomponentige, schimmelpilzwuchshemmende Sanitarfugendichtstoff
nach Patentanspruch 1 gemald Hauptantrag und dessen Verwendung als Sani-
tarfugendichtstoff geman Hilfsantrag beruhen, selbst wenn sie neu sein sollten,
gegentber dem Stand der Technik jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Téatig-
keit.

Bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit ist von der Aufgabe auszugehen,
Sanitarfugendichtstoffe auf Basis von bekannten silanmodifizierten Polyoxyalkyle-
nen bereitzustellen, die langfristig nicht oder zumindest nicht nennenswert von
Schimmelpilzen befallen werden (vgl. urspringliche Patentunterlagen, Seite 5,
Absatz 3 bis Seite 6, Absatz 3).

7.1.a Vor dem Hintergrund der gestellten Aufgabe geréat die JP 2004-292615 A
(D21) mit ihrer deutschen Ubersetzung (D21a) in das Blickfeld des Fachmanns.
Die Druckschrift D21a befasst sich mit der Aufgabenstellung, eine hartbare Zu-
sammensetzung, sowie u.a. Versiegelungsmittel, sprich Dichtstoffe (vgl. D21a,
Patenanspruch 7), in denen diese Zusammensetzung verwendet wird, bereitzu-
stellen (Merkmal 1), in der hydrolysierbare Silylgruppen enthaltende organische
Polymere als Basisharz verwendet werden (vgl. D21a, [0032]) und die bedingt

durch Luftfeuchtigkeit vernetzen und damit ein bestandiges Hartungsprodukt liefert



(vgl. D21a, [0001], [0006] und urspringliche Patentunterlagen, Seite 6 Abséatze 2
und 3). Das Hartungsprodukt soll in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit her-
vorragend gegen Befall von Insekten, Schimmel und Algen geschutzt sein (vgl.
D21a, [0005] und [0006]). Dies entspricht der Aufgabenstellung des Streitpatents,
die sich mit dem Schutz entsprechender Dichtstoffe auf Basis von bekannten
silanmodifizierten Polyoxyalkylenen vor Schimmelpilzbefall im Sanitarbereich, also

in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit, befasst.

Zur L6sung der Aufgabe lehrt die Druckschrift D21a, dass das vernetzbare und
hydrolysierbare Silylgruppen enthaltende organische Polymer zum Schutz gegen
Schimmelbefall ein Antischimmelmittel enthalten muss (vgl. D21a, [0007]). Bevor-
zugt werden dabei Antischimmelmittel mit starker Wirkung gegen Schimmel, ins-
besondere Verbindungen auf Isothiazolin- und Harnstoffbasis (vgl. D21a, [0031]).
Als Mittel auf Isothiazolinbasis sind an erster Stelle namentlich 2-n-Octyl-4-isothia-
zolin-3-on oder 5-Dichlor-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-on aufgefuhrt (Merkmale 5

5.1.1, 5.1.1.1 5.1.2), wobei es sich bei Letzterem nur um das 4,5-Dichlorderivat

handeln kann, weil die 1, 2 und 3 Positionen des Isothiazolinrings schon voll ab-
gesattigt sind (vgl. D21a, Seite 18, Zeilen 1 und 2). Konkret zeigt Ausfihrungsbei-
spiel 1 in Absatz [0075] der Druckschrift D21a, dass eine hartbare Zusammenset-
zung mit 1 Gew.-% des Antischimmelmittels 2-n-Octyl-4-isothiazolin-3-on bei 30°C
und 50% relativer Luftfeuchtigkeit auch nach 6 Monaten keinen Schimmelbefall
aufweist (Merkmale 5, 5.1, 5.1.1, 5.1.1.1). Die Mengenangabe versteht der Fach-

mann ohne weiteres auch hinsichtlich des 4,5-Dichlorderivats (Merkmale 5.1.2,
5.1.2.1).

Als hartbare Zusammensetzungen schlagt die Druckschrift D21a bevorzugt solche
vor, deren Hauptkette aus Vinylpolymeren und/oder Polyetherpolymeren besteht
(vgl. D21a, Anspriche 1, 4, [0009], [0015]). Dabei umfasst der Begriff Polyether-
polymer u.a. solche Polymere, die silylterminierte (d. h. silanterminierte) Po-
lyoxyalkylene enthalten (vgl. D21a, [0050] und [0053]). Polypropylenoxid ist dabei
bevorzugt als Kettenglied der Polyetherpolymere hervorgehoben (vgl. D21a,



[0056]). Als hydrolysierbare Silylgruppen sind Alkoxysilylgruppen wie beispiels-
weise die Ethoxy- und die Methoxysilylgruppe genannt (vgl. D21a, [0057]). Damit
sind die Merkmale 2, 2.1.1 und 2.1.2 in D21a beschrieben. Solche Polyethermole-

kile werden laut D21a u. a. unter dem Namen “MS-Polymer” (Fa. Kaneka) (MS =
modifiziertes Silan) im Handel angeboten, insbesondere u. a. die MS-Polymere S-
203 und S-303 (vgl. D21a, [0059]). Diese MS-Polymere S-203 und S-303 entspre-
chen vom Aufbau her dem “Kaneka MS-Polymer S203H" und “Kaneka MS-Poly-
mer S303H“ (vgl. Sicherheitsdatenblatter D8 und D9, jeweils Absatz 2 i. V. m.
D10, Datenbankauszug “Registry“, CAS Nr. 75009-88-0, 151865-59-7 und
205265-06-1 mit Strukturformeln). Die Viskositaten der Kaneka MS-Polymere
S203H und S303H liegen laut Datenblatt bei 6 bis 10 Pa s bzw. 10 bis 15 Pa s.
gemessen bei 23°C und mit Viskosimeter Typ B (vgl. D8 bzw. D9, jeweils Ab-
satz 9) und somit im Bereich der Viskositat von 0,5 bis 25 Pa s gemal? Merkmal
2.1.3. Dies gilt auch fir die Viskositatsmessungen bei einer Temperatur von 20° C
und einer Scherrate von 1 s™, wie aus den Messdaten der von der Einsprechen-
den eingereichten Druckschrift D6 hervorgeht, wo fir die MS-Polymere S 203 H
und 303 H um 10 Pa s bzw. 16 Pa s gemessen wurden. Damit ist in D21a auch

Merkmal 2.1.3 beschrieben.

Die Druckschrift D21a gibt dem Fachmann damit die konkrete Anregung zur L6-

sung der Aufgabe, namlich Basisharze mit den Merkmalen 2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 in

Verbindung mit den obigen Antischimmelmittelen der Merkmalsgruppe 5 einzuset-

zen.

Der Zusatz von weiteren geeigneten Additiven in der Zusammensetzung gehort
zum fachlichen Kénnen des Fachmanns. Aber auch die Druckschrift D21a lehrt,
dass, soweit die Vorteile der Erfindung nicht gefahrdet werden, den beschriebenen
hartbaren Zusammensetzungen weitere Additive zugesetzt werden kdénnen, wozu
u. a. Hartungsbeschleuniger, Verdickungsmittel zum Einstellen der Viskositat der
Zusammensetzungen, Thixotropiermittel, Mittel zur Einstellung der physikalischen

Eigenschaften wie etwa der Zugeigenschaften, Stellmittel, Verstarkungsmittel,



Weichmacher, Farbmittel, Flammschutzmittel, Antioxidantien, Alterungsschutz-
mittel, Losungsmittel, Pigmente, Farbstoffe, Entwasserungsmittel usw. zugesetzt
werden (vgl. D21a, [0064)].

Die Ausfuhrungsbeispiele 2 bis 5 der D21a (vgl. dort Tabelle 1, Seite 38) geben
dem Fachmann konkrete Hinweise auf geeignete Additive. Solche sind kolloidales
Calciumcarbonat (Merkmal 3), Dibutylzinndilaurat als zinnorganischer Hartungs-
katalysator (Merkmal 4), zusatzliche Stoffe gemald Merkmal 6, wie u. a. Titandioxid
als Farbpigment, Klebrigmacher als Haftvermittler, Tinuvin 770 aus Bis(2,2,6,6-
tetramethyl-4-piperidyl)sebacat als Photostabilisator, Vinyltrimethoxysilan (vgl.
D21a, [0077]), insbesondere als Trockenmittel (vgl. D21a, Tabelle 1, Merkmal 7).

Tabelle 1 der D21a zeigt dem Fachmann auch die giinstigen Gewichtverhéaltnisse
der Komponenten in der Zusammensetzung mit den Merkmalen 2.1, 3.1, 4.1, 5,1,
5.1.2.1 und 6.1. So liegt der jeweils gerundete Mengenanteil des Basisharzes, des
modifizierten Silan MS-Polymeren (MSX 943) bei 34 Gew.-%, (Merkmal 2.1), des
Calciumcarbonatpulvers bei 51 Gew.-% (Merkmal 3.1), des Hartungskatalysators
Dibutylzinndilaurat bei 0,7 Gew.-% (Merkmal 4.1) und des Antischimmelmittels bei
0,2 bis 0,7 Gew.-% (Merkmale 5.1, 5.1.2.1); Die Summe der Additive betragt etwa

10 Gew.-% (Merkmal 6.1). Der Fachmann wird dabei die Angaben zum Basisharz

und Antischimmelmittel nach obigen Ausfiihrungen auch auf die MS-Polymere S-
203 und S-303 und Isothiazolderivate beziehen.

Damit hatte der Fachmann schon aus der Druckschrift D21a Veranlassung, den

Dichtstoff mit allen Merkmalen 1 bis 7 zur Losung der Aufgabe bereitzustellen.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemafd Hauptantrag war auch im Hin-
blick auf die Druckschrift D2la in Verbindung mit der Druckschrift
WO 2005/108520 Al (D4) naheliegend.



7.1.b Mit der Anregung aus der Druckschrift D21a, Prepolymere S303H und
S203H der Fa. Kanekafuchi in einer Zusammensetzung mit Antischimmelmittel

einzusetzen war fir den Fachmann auch die Druckschrift D4 von Bedeutung.

Die Druckschrift D4 betrifft einen 2-komponentigen Kleb-/Dichtstoff auf Basis
silanteminierter Prepolymere mit den Komponenten A und B, die auch bei niedri-
ger umgebender Luftfeuchtigkeit, insbesondere in den Wintermonaten, gut ver-
hartet (vgl. D4, Seite 1, Absétze 1 bis 3). Bezuglich der 2-komponentigen Kleb-/
Dicht-stoffe wird in der Druckschrift D4 darauf hingewiesen, dass die Komponente
A ein Silangruppen enthaltendes Prepolymer, Fillstoffe, Weichmacher, Haftver-
mittler, Rheologiehilfsmittel, Stabilisatoren, Katalysator(en), Farbpigmente sowie
weitere Ubliche Hilfs- und Zusatzstoffe enthalt. Aus diesem Grunde kann die Kom-

ponente A fur sich alleine als einkomponentiger, feuchtigkeitshartender Kleb-

[Dichtstoff eingesetzt werden und erzielt so bereits unmittelbar nach dem Fiigen
der Teile eine sehr hohe Anfangshaftfestigkeit (vgl. D4, Seite 7, letzter Absatz bis
Seite 8, Absatz 1). Als besonders bevorzugte silanterminierten Prepolymere sind
die Alkoxysilangruppen enthaltenden Polymeren auf der Basis von Oxyalkylenpo-
lymeren (Polyoxyalkylenglykolen) hervorgehoben. Diese Prepolymere sind unter
dem Namen "MS-Polymer" (Handelsname der Firma Kanegafuchi) im Handel er-
haltlich. Alternativ oder zusatzlich zu den vorgenannten Alkoxysilangruppen ent-
haltenen Oxyalkylenpolymeren kdnnen als reaktive Silangruppen enthaltende
Prepolymere auch die Prepolymeren mit reaktiven Silangruppen auf der Basis von
Acrylat- bzw. Methacrylatderivaten eingesetzt werden. Als Fiullstoffe und/oder
Pigmente kdnnen gemal3 Druckschrift D4 alle gangigen beschichteten oder unbe-
schichteten Fillstoffe und/oder Pigmente eingesetzt werden, vorzugsweise sollten
diese jedoch gering in ihrem Wassergehalt sein. Beispiele fir geeignete Fullstoffe
sind Kalksteinmehl, natirliche, gemahlene Kreiden (Calciumcarbonate oder Cal-
cium-Magnesiumcarbonate), gefallte Kreiden, Talk, Glimmer, Tone oder Schwer-
spat Beispiele fur geeignete Pigmente sind Titandioxid, Eisenoxide oder Ruf3 (vgl.
D4, Seite 8, Absatz 5).



Aus Beispiel 1 der Druckschrift D4 erhalt der Fachmann konkrete Hinweise auf die
geeignete Zusammensetzung der Komponente A (vgl. D4, Seite 13). Die Kompo-
nente A enthalt 34,5 Gew.-% Prepolymer S303H (Dimethoxymethylsilyl-terminier-
ter Polypropylenoxidether), 10 Gew.-% SAT 10 (Difunktioneller Polypropylenoxi-
dether mit terminalen Dimethoxymethylsilyl-Gruppen) (Merkmalsgruppe 2; siehe
die Ausfihrungen unter 7.a), dort Absatz 3), 41,23 Gew.-% Kreide Socal U1S1,
Fa. Solvay (Calciumcarbonatpulver; Merkmalsgruppe 3), 0,5 Gew.-% Di-n-butyl-
dibutoxy-Zinn (Merkmalsgruppe 4), 12,37 Gew.-% Zusatzstoffe wie Bis(2,2,6,6-

tetramethyl-4-piperidyl)sebacat als Photostabilisator, Rufd als Farbpigment, 3-Ami-
nopropyltrimethoxysilan als Haftvermittler, Kieselsaure als Fllstoff, Alkylsulfon-

saurephenylester als Weichmacher (Merkmalsgruppe 6), 1,4 Gew.-% 3-Glycidy-

loxypropyltrimethoxysilan als Trockenmittel (Merkmal 7).

Die Druckschrift D4 zeigt dem Fachmann damit, dass 1-komponentige Kleb-/
Dichtstoff-Zusammensetzungen auf Basis silanteminierter Prepolymere mit den

Merkmalen 1 bis 4.1 und 6 bis 7, wie sie auch in der Druckschrift D21a beschrie-

ben sind, Ubliche und geeignete Kleb-/ Dichtstoffzusammensetzungen darstellen.
Der Zusatz von Antischimmelmittel der Merkmalsgruppe 5 zu einer hartbaren Zu-

sammensetzung, wie dies bereits in Druckschrift D21a erfolgt, war daher auch fir
die hartbare Zusammensetzung der Druckschrift D4 naheliegend (siehe die Aus-

fuhrungen unter 7.1.a).

7.2 Die Verwendung gemald Patentanspruch 1 des Hilfsantrags mit den
Merkmalen 1' bis 7% ist hinsichtlich Druckschrift D21a alleine oder in Verbindung

mit Druckschrift D4 naheliegend.

Die Druckschrift D21a lehrt auch die Verwendung des Hartungsprodukts mit den
naheliegenden Merkmalen 1 bis 7 als Versiegelungsmittel (Dichtstoff), insbeson-
dere in Umgebungen, die durch eine hohe Luftfeuchtigkeit charakterisiert sind, wie
es typischerweise in Japan der Fall ist, um einen Schutz gegen Insekten, Schim-
mel und Algen zu gewébhrleisten (vgl. D21a, [0005] und [0006]). Der Einwand der



Patentinhaberin, dass die Verwendung als Sanitarfugendichtstoff nur geschlos-
sene Raume umfasse, kann nicht ziehen, da auch im Freien sanitéare Anlagen,
u. a. in Schwimmbadern, betrieben werden und das Hartungsmittel gemald D21a
auch dort als Dichtstoff, also auch Sanitarfugendichtstoff verwendet werden kann.
Dies gilt auch in Verbindung mit Druckschrift D4 (siehe die Ausfihrungen unter
7.1.b).

Die Zusammensetzung gemalRl Patentanspruch 1 des Hauptantrags mit allen

Merkmalen 1 bis 7 als auch die Verwendung sind im Hinblick auf die Druckschrift

D21a alleine oder i. V. m. Druckschrift D4 naheliegend. Der Gegenstand des Pa-
tentanspruchs 1 gemafd Hauptantrag als auch dessen Verwendung gemaf Hilfs-

antrag sind wegen fehlender erfinderischer Téatigkeit nicht gewahrbar.

8. Die jeweiligen Unteranspriche 2 bis 5 von Haupt- und Hilfsantrag fallen mit
dem Patentanspruch 1, auf den sie mittelbar oder unmittelbar riickbezogen sind,
ohne dass es einer Priufung und Begrindung dahin bedarf, ob diese etwas
Schutzfahiges enthalten, da die Patentinhaberin die Aufrechterhaltung des Patents
erkennbar nur im Umfang von Anspruchssatzen begehrt hat, die zumindest einen
nicht rechtsbestandigen Anspruch enthalten. Auch haben sich im Verlauf der
mindlichen Verhandlung keine weiteren Anhaltspunkte flr ein stillschweigendes
Begehren einer weiter beschrankten Fassung ergeben. Infolgedessen brauchte
auf die tbrigen Patentanspriiche 2 bis 5 bei dieser Sachlage nicht gesondert ein-
gegangen zu werden. Das Patent war deshalb insgesamt zu widerrufen. (BGH
GRUR 2007, 862 — Informationsubermittlungsverfahren II; Fortfihrung von BGH
GRUR 1997, 120 — Elektrisches Speicherheizgerét).



Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn geriigt wird, dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafiig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausubung des
Richteramts kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdriicklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften iber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind,
oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollméchtigten schriftlich

einzulegen.

Dr. Feuerlein Dr. Lange Dr. Hoppe Dr. Wismeth

pro



