BUNDESPATENTGERICHT

15 W (pat) 23/14 Verkiindet am
18. Februar 2016

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 102 27 592

BPatG 154
05.11



hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 18. Februar 2016 unter Mitwirkung des Vorsit-
zenden Richters Dr. Feuerlein sowie der Richter Dr. Egerer, Heimen und

Dr. Freudenreich

beschlossen:

1. Auf die Beschwerden der Einsprechenden zu 1) und zu 2)
wird der Beschluss der Patentabteilung 43 des Deutschen
Patent- und Markenamtes vom 22. Juli 2014 aufgehoben und
das Patent 102 27 592 widerrufen.

2. Hinsichtlich der Auferlegung der Kosten der Dolmetscherin
auf die Staatskasse wird wegen der geltend gemachten
Verletzung von Amtspflichten durch die Einsprechende zu 1)
die Unzul&ssigkeit des Rechtsweges festgestellt und das
Verfahren insoweit an das zusténdige Landgericht Minchen |

verwiesen.

3. Eine Kostenerstattung findet nicht statt.



Grinde

Auf die am 20. Juni 2002 unter Inanspruchnahme der inneren Prioritat der deut-
schen Voranmeldung 101 29 944.3 vom 21. Juni 2001 eingereichte und am

9. Januar 2003 offengelegte Patentanmeldung mit der Bezeichnung
,2Universalmischsystem®

hat die Prufungsstelle fur die Klasse C 09 D des Deutschen Patent- und Marken-

amtes das Patent DE 102 27 592 B4 erteilt. Veroffentlichungstag der Patentertei-

lung ist der 12. Juli 2007.

Die zueinander in Nebenordnung stehenden Patentanspriche 1, 12 und 21 des

erteilten Patents lauten:

1. Universalmischsystem mit mehreren Farbkonzentraten zur Abténung von
{a) unpigmentierten Basisqualitdten auf Basis von Alkydharzen, modifizierten Alkydharzen, Nitrocellulose,
Acrylatharzen, Chlorkautschuk, Cyclokautschuk, Epoxidharzen, Hydroxyacrylaten, Vinyl-Copolymeren, Poly-
vinylbutyral, Melaminharzen oder Polyesterharzen, wobei die Farbkonzentrate auf der Basis eines Harn-
stoff-Aldehyd-Harzes formuliert sind und der Anteil des Harnstofi-Aldehyd-Harzes in den Farbkonzentraten 10
bis 35 Gew.-% betragt, oder

(b) unpigmentierten Basisqualitaten auf Basis von Alkydharzen, medifizierten Alkydharzen, Cellulosen, Cellu-
loseacetobutyrat, Dispersionen, Acrylatharzen, Epoxidharzen, Hydroxyacrylaten, Vinyl-Copolymeren, Polyvi-
nylbutyral, Melaminharzen oder Polyesterharzen, wobei die Farbkonzentrate auf der Basis eines modifizierten,
carboxylgruppenhaltigen Harmstoff-Aldehyd-Harzes formuliert sind und der Anteil des modifizierten, carboxyl-
gruppenhaltigen Harnstoff-Aldehyd-Harzes in den Farbkonzentraten 3 bis 18 Gew.-% betragt,

dadurch gekennzeichnet, dass die Pigmentierungshdhe des Farbkonzentrats weilt zwischen 50 und 70
Gew.-% und des Farbkonzentrats schwarz zwischen 2 und 10 Gew.-% liegt.

12. Verfahren zur Abténung von unpigmentierten Basisqualitaten, wobei eine Farbkonzentratformulierung
durch Mischen von Farbkonzentraten hergestellt wird und die Farbkonzentratformulierung in einer Menge zu
der unpigmentierten Basisqualitat gegeben wird, die der gewlinschten Deckkraft entspricht, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Pigmentierungshdhe des Farbkonzentrats weilt zwischen 50-70 Gew.-% und des Farbkon-
Zentrats schwarz zwischen 2-10 Gew.-% liegt und die Pigmentierungshdhe der Farbkanzentrate relativ zuein-
ander derart eingestellt ist, dass bei gleicher Zugabemenge an. Farbkonzentratformulierung zu unpigmentier-
ter Basisqualitat eine vergleichbare Deckkraft verschiedener Farbténe erreicht wird.



21. Verwendung von Farbkonzentraten zur Abténung von unpigmentierten Basisqualitaten, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Pigmentierungshéhe des Farbkonzentrats weill zwischen 50-70 Gew.-% und des
Farbkonzentrats schwarz zwischen 2-10 Gew.-% liegt und die Pigmentierungshoéhe der Farbkanzentrate rela-
tiv zueinander derart eingestellt ist, dass bei gleicher Zugabemenge an Farbkonzentratformulierung zu unpig-
mentierter Basisqualitat eine vergleichbare Deckkraft verschiedener Farbtine erreicht wird.

Gegen das erteilte Patent haben die Einsprechende zu 1) und die Einsprechende
zu 2) Einspruch erhoben.

Von den Einsprechenden ist zur Begrindung ihres Einspruchs unter anderem auf

die Druckschriften D3, D6, D7 und D8 verwiesen worden:

D3 BASF: Technische Information Lackrohstoffe, Laropal A 81 zur Her-
stellung von Pigmentpasten, 4 S, 1989

D6 WO 98/36034 Al

D7 ZORLL, Ulrich [Hrsg.]: ROmpp-Lexikon Lacke und Druckfarben.,
Stuttgart [u.a.]: Georg Thieme Verlag, 1998, Eintrag ,Harnstoff-
Harze®, S. 277. — ISBN 3-13-776001-1

D8 EP 0846 149 B1

Als Patenthinderungsgriinde haben die Einsprechenden fehlende Neuheit und
erfinderische Tatigkeit bei den Gegenstanden des Streitpatents sowie eine offen-
kundige Vorbenutzung von Pasten mit der Handelsbezeichnung ,TEMACOLOR"
geltend gemacht und diesbeziglich die Befragung einer Zeugin angeboten. Zu-
dem haben sie die Ausfuhrbarkeit der Gegenstande der Patentanspriiche 12 und
21 gemal erteiltem Patent und der Gegenstande der Patentanspriche 1, 11 und
15 gemald dem von der Patentinhaberin in der Anhérung vom 22. Juli 2014 vor-
gelegten Hilfsantrag bestritten.

Die Patentabteilung 1.43 des Deutschen Patent und Markenamtes hat das Patent
mit in der Anhérung vom 22. Juli 2014 verkiindeten Beschluss auf der Grundlage

des Hilfsantrags in beschrankter Form aufrecht erhalten.



Die nebengeordneten Patentanspruche 1, 11 und 15 des in beschrankter Form

aufrechterhaltenen Patents haben den folgenden Wortlaut:

1. Universalmischsystem mit mehreren Farbkonzentraten zur Abtonung von

{a) unpigmentierten Basisqualitdten auf Basis von Alkydharzen, modifizierten Alkydharzen, Nitrocellulose,
Acrylatharzen, Chlorkautschuk, Cyclokautschuk, Epoxidharzen, Hydroxyacrylaten, Vinyl-Copalymeren, Poly- -
vinylbutyral, Melaminharzen oder Polyesterharzen, wobel die Farbkonzentrate auf der Basis eines Harn-
stoff-Aldehyd-Harzes formuliert sind und der Anteil des Hamstof-Aldehyd-Harzes in den Farbkonzentraten 10
bis 35 Gew.-% betragt, oder

{b) unpigmentierten Basisqualititen auf Basis von Alkydharzen, modifizierten Alkydharzen, Cellulosen, Cellu-
leseacelobutyrat, Dispersionen, Acrylatharzen, Epoxidharzen, Hydroxyacrylaten, Vinyl-Copolymeren, Polyvi-
nylbutyral, Melaminharzen oder Polyesterharzen, wobei die Farbkonzentrate auf der Basis eines madifizieren,
carboxylgruppenhaltigen Harnstoff-Aldehyd-Harzes formuliert sind und der Anteil des modifizierten, carboxyl-
gruppenhaltigen Harnstoff-Aldehyd-Harzes in den Farbkonzentraten 3 bis 18 Gew.-% betragt,

dadurch gekennzeichnet, dass die Pigmentierungshohe des Farbkonzentrats weift zwischen 50 und 70
Gew-% und des Farbkonzentrats schwarz zwischen 2 und 10 Gew.-% liegt
und die Pigmentierungshchen der Farbkonzentrate P.B. 15: 1-4, P.G. 7, P.Y. 42, P.Y. 74, P.Y. 34, P.Y.
151, P.R. 101, P.R. 112, P.R. 254, P.R. 104, P.R. 122, P.V. 23, P.O. 36 und P.O. 67 in den nachstehend
angegebenen Bereichen liegen:

Farbkonzentrat : Pigmentierungshdhe [%]
P.B. 15: 14 8-16
PG.7 10-18
PY. 42 ) 25-580
PY. 74 2040
P.Y. 34 45-75
P.Y. 151 25-45
PR. 101 25-50
F.R. 112 20-40
P.R. 254 25-45
F.R. 104 ) 25-50
PR. 122 15-25
PV 23 : 6-16
P.O. 36 18-36
P.O. 67 15-30

und die Pigmentierungshohe der Farbkonzentrate relativ zueinander derart eingestellt ist, dass bei glei-
cher Zugabemenge an Farbkonzentratformulierung zu unpigmentierter Basisqualitit eine vergleichbare
Deckkraft verschiedener Farbtone erreicht wird.



44 .
3%, Verfahren zur Abténung von unpigmentierten Basisgualitaten, wobei eine Farbkonzentratformulierung

durch Mischen von Farbkonzentralen hérgestellt wird und die Farbkonzentratformulierung in einer Menge zu
der unpigmentiarten Basisqualitat gegeben wird, die der gewiinschten Deckkraft entspricht, dadurch gekenn-
zeichnet, dassdle Pigmentierungshohe des Farbkonzentrats weilt zwischen 50-70 Gew.-% und des Farbkon- l:_-*J
zentrats schwarz zwischen 2-10 Gew.-% liegt und die Pigmentierungshohen der Farbkonzentrate P.B.

15:1-4, P.G. 7, P.Y. 42, P.Y. 74, P.Y. 34, P.Y. 151, PR. 101, P.R. 112, PR. 254, P.R. 104, P.R. 122, & =
P.V. 23, P.O. 36 und P.O. 67 in den nachstehend angegebenen Bereichen liegen: R LN

Farbkonzentrat Pigmentierungshihe [%]

PB. 15: 14 8-16

PG. 7 - ©10-18

PY. 42 25-50

PY. 74 2040

Y. 34 . 45-75 -

PY. 151 2545

PR. 101 25-50

PR. 112 20-40

PR. 254 2545

PR. 104 25-50

PR. 122 15-25

PV.23 6-16

PO.36 18-36

PO. 67 15-30

und die Pigmentierungshéhe der Farbkonzentrate relativ zueinander derart eingestellt ist, dass bei glei-
cher Zugabemenge an Farbkonzentratformulierung zu unpigmentierter Basisqualitit eine vergleichbare
Deckkraft verschiedener Farbténe erreicht wird.

AL 21. Verwendung yon Farbkonzentraten zur Abténung von unpigmentierten Basisqualitaten, dadurch ge-
kennzeichnet, dassidie Pigmentierungshohe des Farbkonzentrats weill zwischen 50-70 Gew.-% und des f—]
Farbkonzenirats schwarz zwischen 2-10 Gew.-% liegt und die Pigmentierungshohen der Farbkonzentrate e,

PB. 1514 PG 7,PY. 42, PY. 74, PY. 34, PY. 151, PR. 101, P.R. 112, P.R. 254, PR. 104, P.R. Cul: a
122, P.V. 23, P.O. 36 und P.O. 67 in den nachstehend angegebenen Bereichen liegen:

Farbkonzentrat Figmentierungshéhe [34]
PB. 15 14 B8-16
PG.7 10-18
PY. 42 i 25-50
P.Y. 74 2040
P.Y. 34 45-73
PY. 151 . 25-45
PR. 101 25-50
PR. 112 2040
P.R. 254 2545
PR. 104 25-50
PR. 122 15-25
PV. 23 6-16
P.O. 36 ) 18-36
F.O. 67 15-30

und die Pigmentierungshdhe der Farbkonzenirate relativ zueinander derart eingestellt ist, dass bei glei-
cher Zugabemenge an Farbkonzentratformulierung zu unpigmentierter Basisqualitat eine vergleichbare
Deckkraft verschiedener Farbténe eggicht wird. i

mit [-] von Seite 9a:

[ die unpipmenbiesten Jasig quals I-;r:u.

&' & &)

(a) unpigmentierteyf Basisqualitaten auf Basis von Alkydharzen, modifizierten Alkydharzen, Nitrocellulose,

Acrylatharzen, Chiorkautschuk, Cyclokautschuk, Epoxidharzen, Hydroxyacrylaten, Vinyl-Copalymeren, Paly-

vinylbutyral, Melaminharzen oder F'ulyasterha‘zaﬁ' obei die Farbkonzentrate suf der Basis eines Harn-

‘stoff-Aldehyd-Harzes formuliert sind und der Anteil des Harnstoff-Aldehyd-Harzes in den Farbkonzentraten 10
" bis 35 Gew.-% betragt, oder



{b) unpigmentiertep Basisqualititen auf Basis von Alkydharzen, modifizierten Alkydharzen, Cellulosen, Ceilu-
loseacetobutyrat, Dispersionen, Acrylatharzen Eanxidharzen, Hydraxyacrylaten, Vinyl-Copolymeren, Polyvi-
nylbutyral, Melaminharzen oder Poiyesterharzen, wobei die Farbkonzentrate auf der Basis eines modifizierten,
carboxylgruppenhaitigen Harnsteff-Aldehyd-Harzes formuliert sind und der Anteil des modifizierten, carboxyl-
gruppenhaltigen Harnstoff-Aldehyd-Harzes in den Farbkonzentraten 3 bis 18 Gew.-% batrég[J

Die Patentabteilung hat die beschrénkte Aufrechterhaltung des Streitpatents mit
der Anspruchsfassung nach Hilfsantrag im Wesentlichen damit begriindet, dass
die Ausflhrbarkeit der Erfindung bezlglich des Teilmerkmals einer ,vergleichba-
ren Deckkraft verschiedener Farbtone® gegeben sei. Die Gegenstande der vertei-
digten Anspruchsfassung seien - von den Parteien unbestritten — neu, und sie be-
ruhten auf einer erfinderischen Téatigkeit. Inwiefern eine offenkundige Vorbenut-
zung bei den Gegenstanden des erteilten Patents vorliege, bedurfe keiner ab-
schlieRenden Klarung, denn das erteilte Patent sei gegenuber der D6 nicht neu.
Auch seien die die offenkundige Vorbenutzung betreffenden Druckschriften durch
die Einsprechenden im Rahmen der Anhorung nicht weiter diskutiert worden,
weshalb eine Vernehmung der aufgrund Beweisbeschluss vom 24. Juni 2014 ge-
ladenen finnischen Zeugin nicht notwendig gewesen sei. Alle Parteien hétten im

Ubrigen in der Anhérung auf eine Befragung der Zeugin verzichtet.

Gegen den Beschluss der Patentabteilung richten sich die Beschwerden der Ein-

sprechenden.

Die Einsprechende zu 1) ist der Auffassung, dass der Beschluss des Deutschen
Patent- und Markenamtes auf Verfahrensfehlern beruhe und sich deshalb eine
Zurickverweisung der angefochtenen Entscheidung anbiete, weil die Patentab-
teilung in der Begriindung des Beschlusses zu dem Einwand der fehlenden Neu-
heit zu Patentanspruch 1 keine Stellung genommen habe und insoweit ein Be-
grindungsmangel und fehlendes rechtliches Gehér vorliege. Auch habe die Pa-
tentabteilung trotz des Beweisbeschlusses, wonach unter Verweis auf § 46 Abs. 1
PatG Zeugenbeweis zur behaupteten Vorbenutzung erhoben werden sollte, keine
aufgrund des Amtsermittlungsgrundsatzes notwendige Zeugeneinvernahme

durchgefiihrt. Dabei komme es nicht darauf an, ob eine der Parteien eine AuRRe-



rung zu der Anhorung der Zeugin abgegeben habe. Die Einsprechende zu 1) ver-
tritt dazu die Auffassung, dass die Kosten der in der mundlichen Verhandlung an-
wesenden Ubersetzerin fir Finnisch der Staatskasse aufzuerlegen seien, da eine
Amtspflichtverletzung gemani § 839 BGB, Art. 34 GG vorliege.

Weiter erachtet sie die Anspruchsfassung des beschrankt aufrechterhaltenen
Streitpatents als unzulassig erweitert, unklar und nicht ausreichend offenbart.
Auch beruhten deren Gegenstande nicht auf einer erfinderischen Tétigkeit. Die
von der Patentinhaberin vorgelegten Hilfsantrage 2 bis 13 sieht sie als verspatet
eingereicht an. Im Ubrigen macht sie sich die Argumentation der Einsprechenden

zu 2) zum eigenen Vortrag.

Sie hat in der mundlichen Verhandlung beantragt

den angefochtenen Beschluss der Patentabteilung 43 des Deut-
schen Patent- und Markenamtes vom 22. Juli 2014 aufzuheben
und das Patent zu widerrufen,

hilfsweise die Sache an das Deutsche Patent- und Marken zu-
rickzuweisen,

hilfsweise die Verhandlung hinsichtlich der Hilfsantrage 2 - 13 zu

vertagen.

Ferner hat der Vertreter der Einsprechenden zu 1) und Beschwerdeflihrerin zu 1)

beantragt

die Kosten der Dolmetscherin der Staatskasse aufzuerlegen.

Die Einsprechende und Beschwerdefiihrerin zu 2) ist gleichermal3en der Auffas-
sung, der Patentanspruch 1 des Streitpatents in der beschrankt aufrechterhalte-
nen Form sei unklar und nicht ausfuhrbar (88 34 Abs. 3 Nr. 3 und 34 Abs. 4 PatG).
Sie macht mit Verweis auf die Druckschriften D6 und D8 und gegebenenfalls auf



weitere von der Einsprechenden zu 1) genannte Druckschriften fehlende erfinderi-
sche Tatigkeit bei den Gegenstanden des beschrankt aufrecht erhaltenen Patents
geltend, wobei sie sich im Schriftsatz vom 6. Mai 2015 die Argumentation der Ein-

sprechenden zu 1) zum eigenen Vortrag macht.

Sie stellt den Antrag,

den angefochtenen Beschluss der Patentabteilung 43 des Deut-
schen Patent- und Markenamts vom 22. Juli 2014 aufzuheben und

das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin tritt den Beschwerden entgegen. Sie legte mit Schriftsatz vom
31. Juli 2015 einen Hilfsantrag 1 vor, der sich von der Anspruchsfassung gemalf
dem beschrénkt aufrechterhaltenen Patent nur durch die Angabe der Pigmentie-
rungshohe fur die Farbkonzentrate in ,[Gew.-%]“ anstelle von ,[%]* in den zuei-
nander in Nebenordnung stehenden Patentanspriichen 1, 11 und 15 unterschei-

det. Mit Schriftsatz vom 12. Februar 2016 legt sie weitere Hilfsantrage 2 bis 13

vor. Analog zum Hilfsantrag 1 unterscheiden sich die ungeradzahligen Hilfsan-
trage 3,5, 7, 9, 11 und 13 von den jeweils vorangehenden Hilfsantragen 2, 4, 6, 8,
10 und 12 nur in der Angabe ,[Gew.-%]* fUr die Farbkonzentrate in den zueinander
in Nebenordnung stehenden Patentansprichen bzw. im Hauptanspruch, sofern

keine nebengeordneten Patentanspriiche vorliegen.

Die nebengeordneten Patentanspriiche bzw. der Hauptanspruch nach den Hilfs-
antragen 2, 4, 6, 8, 10 und 12 lauten:
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Hilfsantrag 2

1. Universalmischsystem mit mehreren Farbkonzentraten zur Abténung von
(a) unpigmentierten Basisqualitdten auf Basis von Alkydharzen, modifizierten Alkydharzen, Nitrocellulose,
Acrylatharzen, Chlorkautschuk, Cyclokautschuk, Epoxidharzen, Hydroxyacrylaten, Vinyl-Copolymeren, Poly-
vinylbutyral, Melaminharzen oder Polyesterharzen, wobei die Farbkonzentrate auf der Basis eines Harn-
stoft-Aldehyd-Harzes formuliert sind und der Anteil des Harnstoff-Aldehyd-Harzes in den Farbkonzentraten 10
bis 35 Gew.-% betragt, oder

{b) unpigmentierten Basisqualitéten auf Basis von Alkydharzen, modifizierten Alkydharzen, Cellulosen, Cellu-
loseacetobutyrat, Dispersionen, Acrylatharzen, Epoxidharzen, Hydroxyacrylaten, Vinyl-Copolymeren, Polyvi-
nylbutyral, Melaminharzen cder Polyesterharzen, wobei die Farbkonzentrate auf der Basis eines madifizierten,
carboxylgruppenhaltigen Harnstoff-Aldehyd-Harzes formuliert sind und der Anteil des modifizierten, carboxyl-
gruppenhaltigen Harnstoff-Aldehyd-Harzes in den Farbkonzentraten 3 bis 18 Gew.-% betragt,

dadurch gekennzelchnet, dass die Pigmentierungshéhe des Farbkonzentrats weil} zwischen 50 und 70
Gew.-% und des Farbkonzentrats schwarz zwischen 2 und 10 Gew.-% liegt
und die Pigmentierungshéhen der Farbkonzentrate P.B. 15: 1-4, P.G. 7, P.Y. 42, P.Y. 74, P.Y. 34, P.Y.
151, P.R. 101, P.R. 112, P.R. 254, P.R. 104, P.R. 122, P.V. 23, P.O. 36 und P.0. 67 in den nachstehend
angegebenen Bereichen liegen:

Farbkonzentrat Pigmentierungshdhe [%)]
PB. 15: 14 B-16
PG.7 10-18
PY. 42 25-50
PY. 74 2040
PY. 34 45-75
PY. 151 2545
PR. 101 25-50
PR. 112 20-40
PR. 254 25-45
PR. 104 25-50
PR. 122 15-25
PV. 23 6-16
P.O. 36 18-36
P.O. 67 15-30

und die Pigmentierungshéhe der Farbkonzentrate relativ zueinander derart eingestellt ist, dass bei glei-
cher Zugabemenge an Farbkonzentratformulierung zu unpigmentierter Basisqualitit eine vergleichbare
Deckkraft verschiedener Farbténe erreicht wird.

11. Verfahren zur Abtdnung won unpigmentierten Basisqualitadten unter Bereitstellung eines
Universalmischsystems nach Anspruch 1, wobei eine Farbkonzentratformulierung durch Mischen von
Farbkonzentraten des Universalmischsystems hergestellt wird und die Farbkonzentratformulierung in
einer Menge zu der unpigmentierten Basisqualitat gegeben wird, die der gewinschten Deckkraft
entspricht, wobei die unpigmentierten Basisqualitaten
{a) unpigmentierte Basisqualitdten auf Basis von Alkydharzen, modifizierten Alkydharzen, Nitrocellulose,
Acrylatharzen, Chlorkautschuk, Cyclokautschuk, Epoxidharzen, Hydroxyacrylaten, Vinyl-Copolymeren,
Polyvinylbutyral, Melaminharzen oder Polyesterharzen sind, wobei die Farbkonzentrate auf der Basis
eines Harnstoff-Aldehyd-Harzes formuliert sind und der Anteil des Harnstoff-Aldehyd-Harzes in den Farb-
konzentraten 10 bis 35 Gew.-% betragt, oder
{b) unpigmentierte Basisqualitaten auf Basis von Alkydharzen, modifizierten Alkydharzen, Cellulosen,
Celluloseacetobutyrat, Dispersionen, Acrylatharzen, Epoxidharzen, Hydroxyacrylaten, Vinyl-
Copolymeren, Polyvinylbutyral, Melaminharzen oder Polyesterharzen sind, wobei die Farbkonzentrate auf
der Basis eines modifizierten, carboxylgruppenhaltigen Harnstoff-Aldehyd-Harzes formuliert sind und der
Anteil des modifizierten, carboxylgruppenhaltigen Harnstoff-Aldehyd-Harzes in den Farbkonzentraten 3
bis 18 Gew.-% betragt.
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15. Verwendung eines Universalmischsystems nach einem der Anspriiche 1 bis 10 zur Abténung von
(a) unpigmentierten Basisqualitdten auf Basis von Alkydharzen, modifizierten Alkydharzen, Nitrocellulose,
Acrylatharzen, Chlorkautschuk, Cyclokautschuk, Epoxidharzen, Hydroxyacrylaten, Vinyl-Copolymeren, Poly-
vinylbutyral, Melaminharzen oder Polyesterharzen, wobei die Farbkonzentrate auf der Basis eines Ham-
stoff-Aldehyd-Harzes formuliert sind und der Anteil des Harnstoff-Aldehyd-Harzes in den Farbkonzentraten 10
bis 35 Gew.-% betragt, oder

(b) unpigmentierten Basisqualitaten auf Basis von Alkydharzen, modifizierten Alkydharzen, Cellulosen, Cellu-
loseacetobutyrat, Dispersionen, Acrylatharzen, Epoxidharzen, Hydroxyacrylaten, Vinyl-Copolymeren, Polyvi-
nylbutyral, Melaminharzen oder Polyesterharzen, wobei die Farbkonzentrate auf der Basis sines modifizierten,
carboxylgruppenhaltigen Harnstoff-Aldehyd-Harzes formuliert sind und der Anteil des modifizierten, carboxyl-
gruppenhaltigen Harnstoff-Aldehyd-Harzes in den Farbkonzentraten 3 bis 18 Gew.-% betrégt,

Hilfsantraq 4

1. Universalmischsystem mit mehreren Farbkonzentraten zur Abténung von

{a) unpigmentierten Basisqualitdten auf Basis von Alkydharzen, modifizierten Alkydharzen, Nitrocellulose,
Acrylatharzen, Chlorkautschuk, Cyclokautschuk, Epoxidharzen, Hydroxyacrylaten, Vinyl-Copolymeren, Poly-
vinylbutyral, Melaminharzen oder Polyesterharzen, wobei die Farbkonzentrate auf der Basis eines Harn-
stoff-Aldehyd-Harzes formuliert sind und der Anteil des Harnstoff-Aldehyd-Harzes in den Farbkonzentraten 10
bis 35 Gew.-% betragt, cder

(b) unpigmentierten Basisqualitaten auf Basis von Alkydharzen, modifizierten Alkydharzen, Cellulosen, Cellu-
loseacetobutyrat, Dispersionen, Acrylatharzen, Epoxidharzen, Hydroxyacrylaten, Vinyl-Copolymeren, Polyvi-
nylbutyral, Melaminharzen ader Polyesterharzen, wobei die Farbkonzentrate auf der Basis eines modifizierten,
carboxylgruppenhaltigen Harnstoff-Aldehyd-Harzes formuliert sind und der Anteil des modifizierten, carboxyl-
gruppenhaltigen Harnstoff-Aldehyd-Harzes in den Farbkonzentraten 3 bis 18 Gew.-% betrigt,

dadurch gekennzeichnet, dass die Pigmentierungshéhe des Farbkonzentrats weilt zwischen 50 und 70
Gew.-% und des Farbkonzentrats schwarz zwischen 2 und 10 Gew.-% liegt
und die Pigmentierungshéhen der Farbkonzentrate P.B. 15: 1-4, P.G. 7, P.Y. 42, P.Y. 74, P.Y. 34, P.Y.
151, P.R. 101, P.R. 112, P.R. 254, P.R. 104, P.R. 122, P.V. 23, P.0. 36 und P.O. 67 in den nachstehend
angegebenen Bereichen liegen:

Farbkonzentrat Pigmentierungshahe [%]
PB. 15: 14 8-16
PG.7 10-18
PY. 42 25-50
PY. 74 20-40
PY. 34 45-75
P.Y. 151 25-45
PR. 101 25-50
PR. 112 20-40
PR. 254 25-45
PR. 104 25-50
PR. 122 15-25
PV.23 6-16
P.O. 36 18-36

P.O.67 15-30
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11. Verwendung eines Universalmischsystems nach einem der Anspriiche 1 bis 10 zur Abténung von
{(a) unpigmentierten Basisqualitdten auf Basis von Alkydharzen, modifizierten Alkydharzen, Nitrocellulose,
Acrylatharzen, Chlorkautschuk, Cyclokautschuk, Epoxidharzen, Hydroxyacrylaten, Vinyl-Copolymeren, Poly-
vinylbutyral, Melaminharzen oder Polyesterharzen, wobei die Farbkonzentrate auf der Basis eines Hamn-
stoff-Aldehyd-Harzes formuliert sind und der Anteil des Harnstoff-Aldehyd-Harzes in den Farbkonzentraten 10
bis 35 Gew.-% betragt, oder
(b) unpigmentierten Basisqualitdten auf Basis van Alkydharzen, modifizierten Alkydharzen, Cellulosen, Cellu-
loseacetobutyrat, Dispersionen, Acrylatharzen, Epoxidharzen, Hydroxyacrylaten, Vinyl-Copolymeren, Polyvi-
nylbutyral, Melaminharzen oder Polyesterharzen, wobei die Farbkonzentrate auf der Basis eines modifizierten,
carboxylgruppenhaltigen Harnstoff-Aldehyd-Harzes formuliert sind und der Anteil des modifizierten, carboxyl-
gruppenhaltigen Harmstoff-Aldehyd-Harzes in den Farbkonzentraten 3 bis 18 Gew.-% betragt.

Hilfsantrag 6

1. Universalmischsystem mit den Farbkonzentraten weilk, schwarz, P.B. 15: 1-4, P.G. 7, P.Y. 42, P.Y.
74,P.Y. 34, P.Y. 151, P.R. 101, P.R. 112, P.R. 254, P.R. 104, P.R. 122, P.V. 23, P.0. 36 und P.O. 67 zur
Abtonung von
(a) unpigmentierten Basisqualitaten auf Basis von Alkydharzen, modifizierten Alkydharzen, Nitrocellulose,
Acrylatharzen, Chiorkautschuk, Cyclokautschuk, Epoxidharzen, Hydroxyacrylaten, Vinyl-Copolymeren, Poly-
vinylbutyral, Melaminharzen oder Polyesterharzen, wobei die Farbkonzentrate auf der Basis eines Hamn-
stoff-Aldehyd-Harzes formuliert sind und der Anteil des Hamstoff-Aldehyd-Harzes in den Farbkonzentraten 10
bis 35 Gew.-% betrégt, oder

(b) unpigmentierten Basisqualititen auf Basis von Alkydharzen, modifizierten Alkydharzen, Cellulosen, Cellu-
loseacetobutyrat, Dispersionen, Acrylatharzen, Epoxidharzen, Hydroxyacrylaten, Vinyl-Copolymeren, Polyvi-
nylbutyral, Melaminharzen oder Polyesterharzen, wobei die Farbkonzentrate auf der Basis eines modifizierten,
carboxylgruppenhaltigen Harnstoff-Aldehyd-Harzes formuliert sind und der Anteil des modifizierten, carboxyl-
gruppenhaltigen Harnstoff-Aldehyd-Harzes in den Farbkonzentraten 3 bis 18 Gew.-% betrégt,

dadurch gekennzeichnet, dass die Pigmentierungshdhe des Farbkonzentrats weil zwischen 50 und 70
Gew.-% und des Farbkonzentrats schwarz zwischen 2 und 10 Gew.-% liegt
und die Pigmentierungshéhen der Farbkonzentrate P.B. 15: 1-4, P.G. 7, P.Y. 42, P.Y. 74, P.Y. 34, P.Y.
151, P.R. 101, P.R. 112, P.R. 254, P.R. 104, P.R. 122, P.V. 23, P.O. 36 und P.0. 67 in den nachstehend
angegebenen Bereichen liegen:

Farbkonzentrat Pigmentierungshdhe [%)]
PB.15: 14 8-186
PG.7 10-18
P.Y. 42 25-50
PY. 74 2040
P.Y. 34 45-75
PY. 151 25-45
PR. 101 25-50
PR. 112 2040
FR. 254 25-45
PR. 104 25-50
PR. 122 15-25
PV 23 6-16
P.O. 36 18-36
P.O. 67 1530

und die Pigmentierungshohe der Farbkonzentrate relativ zueinander derart eingestellt ist, dass bei glei-
cher Zugabemenge an Farbkonzentratformulierung zu unpigmentierter Basisqualitit eine vergleichbare
Deckkraft verschiedener Farbtone erreicht wird.
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11. Verfahren zur Abtdnung von unpigmentierten Basisqualititen unter Bereitstellung eines
Universalmischsystems nach Anspruch 1, wobei eine Farbkonzentratformulierung durch Mischen von
Farbkonzentraten des Universalmischsystems hergestellt wird und die Farbkonzentratformulierung in
einer Menge zu der unpigmentierten Basisqualitit gegeben wird, die der gewiinschten Deckkraft
entspricht, wobei die unpigmentierten Basisqualititen
(a) unpigmentierte Basisqualititen auf Basis von Alkydharzen, modifizierten Alkydharzen, Nitrocellulose,
Acrylatharzen, Chlorkautschuk, Cyclokautschuk, Epoxidharzen, Hydroxyacrylaten, Vinyl-Copolymeren,
Polyvinylbutyral, Melaminharzen oder Polyesterharzen sind, wobei die Farbkonzentrate auf der Basis
eines Harnstoff-Aldehyd-Harzes formuliert sind und der Anteil des Harnstoff-Aldehyd-Harzes in den Farb-
konzentraten 10 bis 35 Gew.-% betrégt, oder

(b) unpigmentierte Basisqualititen auf Basis von Alkydharzen, modifizierten Alkydharzen, Cellulosen,
Celluloseacetobutyrat, Dispersionen, Acrylatharzen, Epoxidharzen, Hydroxyacrylaten, Vinyl-
Copolymeren, Polyvinylbutyral, Melaminharzen oder Polyesterharzen sind, wobei die Farbkonzentrate auf
der Basis eines modifizierten, carboxylgruppenhaltigen Harnstoff-Aldehyd-Harzes formuliert sind und der
Anteil des modifizierten, carboxylgruppenhaltigen Harnstoff-Aldehyd-Harzes in den Farbkonzentraten 3
bis 18 Gew.-% betragt.

15. Verwendung eines Universalmischsystems nach einem der Anspriiche 1 bis 10 zur Abténung von
(a) unpigmentierten Basisqualititen auf Basis von Alkydharzen, modifizierten Alkydharzen, Nitrocellulose,
Acrylatharzen, Chlorkautschuk, Cyclokautschuk, Epoxidharzen, Hydroxyacrylaten, Vinyl-Copolymeren, Poly-
vinylbutyral, Melaminharzen oder Polyesterharzen, wobei die Farbkonzentrate auf der Basis eines Harn-
stoff-Aldehyd-Harzes formuliert sind und der Anteil des Harnstoff-Aldehyd-Harzes in den Farbkonzentraten 10
bis 35 Gew.-% betragt, oder
(b) unpigmentierten Basisqualititen auf Basis von Alkydharzen, modifizierten Alkydharzen, Celiulosen, Cellu-
loseacetobutyrat, Dispersionen, Acrylatharzen, Epoxidharzen, Hydroxyacrylaten, Vinyl-Copolymeren, Polyvi-
nylbutyral, Melaminharzen oder Polyesterharzen, wobei die Farbkonzentrate auf der Basis eines modifizierten,
carboxylgruppenhaltigen Harnstoff-Aldehyd-Harzes formuliert sind und der Anteil des modifizierten, carboxyl-
gruppenhaltigen Harnstoff-Aldehyd-Harzes in den Farbkonzentraten 3 bis 18 Gew.-% betragt.

Hilfsantrag 8

1. Universalmischsystem mit den Farbkonzentraten weil, schwarz, P.B. 15: 1-4, P.G. 7, P.Y. 42, P.Y.
74,P.Y. 34, P.Y. 151, P.R. 101, P.R. 112, P.R. 254, P.R. 104, P.R. 122, P.V. 23, P.0. 36 und P.O. 67 zur
Abtdnung von
(a) unpigmentierten Basisqualititen auf Basis von Alkydharzen, modifizierten Alkydharzen, Nitrocelluiose,
Acrylatharzen, Chlorkautschuk, Cyclokautschuk, Epoxidharzen, Hydroxyacrylaten, Vinyl-Copolymeren, Poly-
vinylbutyral, Melaminharzen oder Polyesterharzen, wobei die Farbkonzentrate auf der Basis eines Harn-
stoff-Aldehyd-Harzes formuliert sind und der Anteil des Harnstoff-Aldehyd-Harzes in den Farbkonzentraten 10
bis 35 Gew.-% betragt, oder
(b) unpigmentierten Basisqualitaten auf Basis von Alkydharzen, modifizierten Alkydharzen, Cellulosen, Cellu-
loseacetobutyrat, Dispersionen, Acrylatharzen, Epoxidharzen, Hydroxyacryiaten, Vinyl-Copolymeren, Polyvi-
nylbutyral, Melaminharzen oder Polyesterharzen, wobe| die Farbkonzentrate auf der Basis eines modifizierten,
carboxylgruppenhaltigen Harnstoff-Aldehyd-Harzes formuliert sind und der Anteil des modifizierten, carboxyl-
gruppenhaltigen Hamstoff-Aldehyd-Harzes in den Farbkonzentraten 3 bis 18 Gew.-% betrigt,
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dadurch gekennzelchnet, dass die Pigmentierungshéhe des Farbkonzentrats weill zwischen 50 und 70
Gew.-% und des Farbkonzentrats schwarz zwischen 2 und 10 Gew.-% liegt
und die Pigmentierungshéhen der Farbkonzentrate P.B. 15: 1-4, P.G. 7, P.Y. 42, P.Y. 74, P.Y. 34, P.Y.
151, P.R. 101, P.R. 112, P.R. 254, P.R. 104, P.R. 122, P.V. 23, P.0O. 36 und P.0. 67 in den nachstehend
angegebenen Bereichen liegen:

Farbkonzentrat Pigmentierungshdhe [%]
PB. 15:1-4 8-16
PG.7 10-18
PY. 42 25-50
PY. 74 2040
PY. 34 45-75
PY. 151 25-45
FPR. 101 25-50
FPR. 112 2040
PR. 254 25-45
PR. 104 25-50
PR. 122 15-25
PV.23 6-18
P.O. 36 18-36
P.O. 67 15-30

und die Pigmentierungshéhe der Farbkonzentrate relativ zueinander derart eingestellt ist, dass bei glei-
cher Zugabemenge an Farbkonzentratformulierung zu unpigmentierter Basisqualitat eine vergleichbare
Deckkraft verschiedener Farbtdne erreicht wird.

11. Verwendung eines Universalmischsystems nach einem der Anspriiche 1 bis 10 zur Abténung von
(a) unpigmentierten Basisqualitdten auf Basis von Alkydharzen, modifizierten Alkydharzen, Nitrocellulose,
Acrylatharzen, Chlorkautschuk, Cyclokautschuk, Epoxidharzen, Hydroxyacrylaten, Vinyl-Copolymeren, Poly-
vinylbutyral, Melaminharzen oder Polyesterharzen, wobei die Farbkonzentrate auf der Basis eines Harn-
stoff-Aldehyd-Harzes formuliert sind und der Anteil des Harnstoff-Aldehyd-Harzes in den Farbkonzentraten 10
bis 35 Gew.-% betrégt, oder

(b) unpigmentierten Basisqualitten auf Basis von Alkydharzen, modifizierten Alkydharzen, Cellulosen, Celiu-
loseacetobutyrat, Dispersionen, Acrylatharzen, Epoxidharzen, Hydroxyacrylaten, Vinyl-Copolymeren, Polyvi-
nylbutyral, Melaminharzen cder Polyesterharzen, wobei die Farbkonzentrate auf der Basis eines modifizierten,
carboxylgruppenhaltigen Harmnstoff-Aldehyd-Harzes formuliert sind und der Anteil des modifizierten, carboxyl-
gruppenhaltigen Harnstoff-Aldehyd-Harzes in den Farbkonzentraten 3 bis 18 Gew.-% betragt,
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Hilfsantrag 10

1. Verwendung eines Universalmischsystems mit mehreren Farbkonzentraten zur Abténung von

(a) unpigmentierten Basisqualititen auf Basis von Alkydharzen, modifizierten Alkydharzen, Nitrocellulose,
Acrylatharzen, Chlorkautschuk, Cyclokautschuk, Epoxidharzen, Hydroxyacrylaten, Vinyl-Copolymeren, Poly-
vinylbutyral, Melaminharzen oder Polyesterharzen, wobei die Farbkonzentrate auf der Basis eines Harn-
stoff-Aldehyd-Harzes formuliert sind und der Anteil des Harnstoff-Aldehyd-Harzes in den Farbkonzentraten 10
bis 35 Gew.-% betragt, oder
(b) unpigmentierten Basisqualitaten auf Basis von Alkydharzen, modifizierten Alkydharzen, Cellulosen, Cellu-
loseacetobutyrat, Dispersionen, Acrylatharzen, Epoxidharzen, Hydroxyacrylaten, Vinyl-Copolymeren, Polyvi-
nylbutyral, Melaminharzen oder Polyesterharzen, wobei die Farbkonzentrate auf der Basis eines modifizierten,
carboxylgruppenhaitigen Harnstoff-Aldehyd-Harzes formuliert sind und der Anteil des modifizierten, carboxyl-
gruppenhaltigen Harnstoff-Aldehyd-Harzes in den Farbkonzentraten 3 bis 18 Gew.-% betragt,

dadurch gekennzeichnet, dass die Pigmentierungshéhe des Farbkonzentrats weift zwischen 50 und 70
Gew.-% und des Farbkonzentrats schwarz zwischen 2 und 10 Gew.-% liegt
und die Pigmentierungshéhen der Farbkonzentrate P.B. 15: 1-4, P.G. 7, P.Y. 42, P.Y. 74, P.Y. 34, P.Y.
151, P.R. 101, P.R. 112, P.R. 254, P.R. 104, P.R. 122, P.V. 23, P.O. 36 und P.Q. 67 in den nachstehend
angegebenen Bereichen liegen:

Farbkonzentrat Pigmentierungshéhe [%])
PB.15: 14 B-16
PG.7 10-18
PY. 42 25-50
PY.74 2040
PY. 34 45-75
PY. 151 2545
PR. 11 25-50
PR. 112 20-40
PR. 254 25-45
PR. 104 25-50
PR. 122 15-25
PV. 23 6-16
P.O. 36 18-36
P.O. 67 15-30

und die Pigmentierungshéhe der Farbkonzentrate relativ zueinander derart eingestellt ist, dass bei glei-
cher Zugabemenge an Farbkonzentratformulierung zu unpigmentierter Basisqualitat eine vergleichbare
Deckkraft verschiedener Farbtone erreicht wird.
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Hilfsantrag 12

1. Verwendung eines Universalmischsystems mit den Farbkonzentraten weil, schwarz, P.B. 15: 1-4,
P.G.7,P.Y. 42, P.Y. 74, P.Y. 34,P.Y. 151, P.R. 101, P.R. 112, P.R. 254, P.R. 104, P.R. 122, P.V. 23,
P.0. 36 und P.O. 67 zur Abténung von
{a) unpigmentierten Basisqualitdten auf Basis von Alkydharzen, modifizierten Alkydharzen, Nitrocellulose,
Acrylatharzen, Chlorkautschuk, Cyclokautschuk, Epoxidharzen, Hydroxyacrylaten, Vinyl-Copolymeren, Poly-
vinylbutyral, Melaminharzen oder Polyesterharzen, wobei die Farbkonzentrate auf der Basis eines Harn-
stoff-Aldehyd-Harzes formuliert sind und der Anteil des Harnstoff-Aldehyd-Harzes in den Farbkonzentraten 10
bis 35 Gew.-% betragt, oder

(b) unpigmentierten Basisqualitaten auf Basis von Alkydharzen, modifizierten Alkydharzen, Cellulosen, Cellu-
loseacetobutyrat, Dispersionen, Acrylatharzen, Epoxidharzen, Hydroxyacrylaten, Vinyl-Copolymeren, Polyvi-
nylbutyral, Melaminharzen oder Polyesterharzen, wobel die Farbkonzentrate auf der Basis eines modifizierten,
carboxylgruppenhaltigen Harnstoff-Aldehyd-Harzes formuliert sind und der Anteil des modifizierten, carboxyl-
gruppenhaltigen Harnstoff-Aldehyd-Harzes in den Farbkonzentraten 3 bis 18 Gew.-% betragt,

dadurch gekennzeichnet, dass die Pigmentierungshthe des Farbkonzentrats weill zwischen 50 und 70
Gew.-% und des Farbkonzentrats schwarz zwischen 2 und 10 Gew.-% liegt
und die Pigmentierungshdhen der Farbkonzentrate P.B. 15: 1-4, P.G. 7, P.Y. 42, P.Y. 74, P.Y. 34, P.Y.
151, P.R. 101, P.R. 112, P.R. 254, P.R. 104, P.R. 122, P.V. 23, P.0. 36 und P.0O. 67 in den nachstehend
angegebenen Bereichen liegen:

Farbkonzentrat Pigmentierungshdhe [%]
PB.15: 14 B-16
PG.7 10-18
PY. 42 25-50
PY. 74 2040
PY. 34 45-75
PY. 151 25-45
PR. 101 25-50
PR. 112 20-40
FPR. 254 25-45
PR. 104 25-50
PR. 122 15-25
PV. 23 B6-16
PO.36 18-36
P.O. 67 15-30

und die Pigmentierungshihe der Farbkonzentrate relativ zueinander derart eingestellt ist, dass bei glei-
cher Zugabemenge an Farbkonzentratformulierung zu unpigmentierter Basisqualitit eine vergleichbare
Deckkraft verschiedener Farbtone erreicht wird.

Die Patentinhaberin hat beantragt,

die Beschwerden zurlickzuweisen,

hilfsweise das Patent mit den folgenden Unterlagen beschrankt

aufrechtzuerhalten

1. Patentanspriiche 1 - 18 gemaf Hilfsantrag 1, Gberreicht mit
Schriftsatz vom 31. Juli 2015,
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2. Patentanspruche 1 - 15 gemal} Hilfsantrag 2, tberreicht mit
Schriftsatz vom 12. Februar 2016,

3. Patentanspriiche 1 - 15 gemal3 Hilfsantrag 3 Uberreicht mit
Schriftsatz vom 12. Februar 2016,

4. Patentanspruche 1 - 11 gemal} Hilfsantrag 4, tberreicht mit
Schriftsatz vom 12. Februar 2016,

5. Patentanspriiche 1 - 11 gemaf Hilfsantrag 5, Gberreicht mit
Schriftsatz vom 12. Februar 2016,

6. Patentanspriiche 1 - 15 gemalf Hilfsantrag 6, Gberreicht mit
Schriftsatz vom 12. Februar 2016,

7. Patentanspriiche 1 - 15 gemaf Hilfsantrag 7, Gberreicht mit
Schriftsatz vom 12. Februar 2016,

8. Patentanspriiche 1 - 11 gemaf Hilfsantrag 8, Giberreicht mit
Schriftsatz vom 12. Februar 2016,

9. Patentanspriiche 1 - 11 gemaf Hilfsantrag 9, Gberreicht mit

Schriftsatz vom 12. Februar 2016,

10. Patentanspriche 1-10 gemald Hilfsantrag 10, Uberreicht
mit Schriftsatz vom 12. Februar 2016,

11. Patentanspriche 1-10 gemall Hilfsantrag 11, Uberreicht
mit Schriftsatz vom 12. Februar 2016,

12. Patentanspriche 1-10 gemald Hilfsantrag 12, Uberreicht
mit Schriftsatz vom 12. Februar 2016,

13. Patentanspriiche 1-10 gemal Hilfsantrag 13, Uberreicht
mit Schriftsatz vom 12. Februar 2016,

im Ubrigen gemaR beschrankt erteiltem Patent.

Die Patentinhaberin vertritt im Wesentlichen die bereits im schriftsatzlichen Ver-
fahren geltend gemachte Auffassung, dass der Fachmann die Lehre der D8 nicht
herangezogen hatte, weil dort nur weild pigmentierte Basisqualitdten zum Einsatz
kdmen. Ausgehend von D6 miusse er vier Merkmale, namlich alle vierzehn im An-

spruchssatz spezifizierten Farbpigmente, die entsprechenden Konzentrationen der



-18 -

Farbpigmente, ein spezifisches Amino(plast)harz, namlich Harnstoff-Aldehyd-
Harz, als Bindemittel fur die Farbkonzentrate und die Konzentrationen des Binde-
mittels in den Farbkonzentraten, aus seinem allgemeinen Fachwissen oder ande-
ren Dokumenten auswahlen, um zu dem Gegenstand des beschrankt aufrecht
erhaltenen Patents zu gelangen. Die D6 und auch die Ubrigen Entgegenhaltungen
gaben dem Fachmann keine diesbeziiglichen Hinweise.

Mit Schriftsatz vom 18. Februar 2016 hat die Einsprechende zu 1) den Antrag, die

Dolmetscherkosten der Staatskasse aufzuerlegen, zuriickgenommen.

Wegen weiterer Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf den Inhalt

der Akten verwiesen.

Die Beschwerden der Einsprechenden gegen den Beschluss der Patentabtei-
lung 43 sind frist- und formgerecht eingelegt worden und zulassig (8 73 PatG).

Zudem ist auch die Voraussetzung fir die Uberpriifung des Patents im vorliegen-
den Einspruchsbeschwerdeverfahren erfillt, denn die vorangegangenen Einspru-
che der Einsprechenden sind jeweils frist- und formgerecht eingelegt und mit
Grunden versehen, wobei die Einsprechenden in ihren Schriftsdtzen auch die fur
die Beurteilung der behaupteten Widerrufsgriinde malf3geblichen tatsachlichen
Umstande im Einzelnen so dargelegt haben, dass ohne eigene Ermittlungen dar-
aus abschlieRende Folgerungen fir das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Wi-
derrufsgrundes gezogen werden kdnnen. Im Fall der Einsprechenden zu 1) ist der
Beschluss vom 1. Juli 2008, mit dem die Patentabteilung 1.43 des Deutschen Pa-
tent und Markenamtes den Einspruch als unzuldssig verworfen hat, weil er nicht
ausreichend substantiiert sei, auf deren form- und fristgerecht eingelegte Be-

schwerde hin vom Bundespatentgericht mit Beschluss vom 9. August 2012 aufge-
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hoben und die Sache zur weiteren Behandlung an das Deutsche Patent- und Mar-
kenamt zuriickverwiesen worden (Aktenzeichen 15 W (pat) 1/09).

Soweit die Einsprechende zu 1) gemal3 § 839 BGB, Art. 34 GG geltend gemacht
hat, die Kosten der Dolmetscherin der Staatskasse aufzuerlegen, ist der Rechts-
weg zum Bundespatentgericht nicht eréffnet und die Sache war gemal 88 17 a,
71 Abs. 2 Nr. 2 GVG an das zustandige Landgericht zu verweisen. Der noch un-
beziffert geltend gemachte Anspruch war auch nicht in einen Antrag auf Nieder-
schlagung der durch die Hinzuziehung der Dolmetscherin entstandenen Kosten
wegen unrichtiger Sachbehandlung auszulegen. Denn die Einsprechende zu 1)
hat den Anspruch ausdricklich auf eine schwerwiegende Amtspflichtverletzung
gemal’ § 839 BGB, Art. 34 GG gestutzt, weil die Dolmetscherkosten nutzlos an-
gefallen seien. Ein Antrag auf Niederschlagung der Kosten, sofern er Uberhaupt in
die Zustandigkeit des Senats fiele (vgl. 8 9 DPMAVwKostV), hatte auch keine
Aussicht auf Erfolg, da eine unrichtige Sachbehandlung betreffend die Dolmet-
scherkosten durch die Patentabteilung nicht ersichtlich ist. Die von der Einspre-
chenden zu 1) zu Fragen der neuheitsschadlichen Vorbenutzung benannte aus-
landische Zeugin wurde aufgrund des Beweisbeschlusses der Patentabteilung zur
Anhdrung geladen. Ferner wurde die Hinzuziehung einer Dolmetscherin fur Fin-
nisch als erforderlich angesehen, was auch die Einsprechende zu 1) nicht in Ab-
rede stellt. Eine fehlerhafte Sachbehandlung durch die Patentabteilung ist insoweit
nicht erkennbar. Soweit die Einsprechende zu 1) geltend macht, die Dolmetscher-
kosten seien nutzlos aufgewendet worden und deshalb von der Staatskasse zu
tragen, weil die Patentabteilung amtspflichtswidrig die Zeugin nicht vernommen
habe, vermag dies eine fehlerhafte Sachbehandlung, die zum Entstehen der Dol-
metscherkosten gefuhrt hat, nicht zu begriinden. Ob und welche Einschrankungen
des Patents im Verlauf der Anhoérung vorgenommen werden, vermag die Patent-
abteilung regelmé&fig nicht vorherzusehen. Ebensowenig ist vorhersehbar, ob eine
zuvor als beweisbedirftig angesehene Tatsache durch die Anderung der Pa-
tentanspriche unerheblich wird. Die Auffassung der Einsprechenden zu 1), die

Patentabteilung hatte im Wege der Amtsermittlung die Beweisaufnahme unab-
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hangig davon durchfihren missen, ob die Beweisfrage rechtlich noch erheblich
ist, vermag nicht zu Uberzeugen. Selbst wenn die Zeugenvernehmung fehlerhaft
unterlassen worden ware, wére dieses Unterlassen nicht fir bereits angefallene

Dolmetscherkosten ursachlich gewesen.

Im Ubrigen haben die Beschwerden der Einsprechenden Erfolg, denn sie fiihren

zum Widerruf des Patents.

1. Zustandiger Fachmann ist ein Diplom-Chemiker oder Verfahrenstechniker
bzw. -ingenieur mit mehrjahriger Erfahrung in der Entwicklung von Abtdnfarben fur

Farben und Lacke.

2. Das Streitpatent betrifft nach den urspringlich eingereichten Unterlagen
(Erstunterlagen) ein Verfahren zur Pigmentierung von als Bindemittelsysteme
bezeichneten Kunstharzen und ein Universalmischsystem mit Farbkonzentraten
zur Abtdbnung von unpigmentierten, als Basisbindemittel oder Basisqualitat be-
zeichneten Bindemittelsystemen (Erstunterlagen: S. 1 Z. 9 - 15). Aufgabe der Er-
findung ist es, ein Universalmischsystem auf der Basis von glykolfreien Farbkon-
zentraten bereitzustellen, wobei die Farbkonzentrate als Pigmentierungshéhe be-
zeichnete Pigmentkonzentrationen aufweisen, die gewahrleisten, dass alle mit
diesem System hergestellten Farbtone im wesentlichen dasselbe Deckvermégen
aufweisen. Wenn z. B. die Zugabemenge fur einen Farbton aufgrund der ge-
wunschten Deckkraft beispielsweise mit 20 % festgelegt worden ist, dann soll sich
eine vergleichbare Deckkraft fur alle anderen Farbtbéne ergeben, wenn 20 % von
dem Farbkonzentrat(gemisch) zugegeben werden (Ursprungsunterlagen: S. 3
Z.11-18; SP: Abs. [0011]). Aus den Ursprungsunterlagen geht hervor, dass die
Farbkonzentrate bis zu 15 Gew.-% Glykole enthalten durfen (a. a. O.: S. 6 Z. 21 -
24 und Patentanspruch 12), was auch nach beschrankt aufrechterhaltenem Patent

weiter zutrifft (a. a. O.: Patentanspruch 8).
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Damit besteht die objektive Aufgabe in der Bereitstellung eines Universalmisch-

systems, dessen jeweilige Pigmentkonzentrationen in den Farbkonzentraten im

wesentlichen dasselbe Deckvermdgen aller mit diesem System hergestellten

Farbtone gewahrleisten.

3. Diese Aufgabe wird gemald Hauptantrag durch ein Universalmischsystem

nach Patentanspruch 1, ein Verfahren zur Abtdnung von unpigmentierten Basis-

qualitaten nach Patentanspruch 11 und eine Verwendung von Farbkonzentraten

nach Patentanspruch 15 geldst, die nach Merkmalen gegliedert lauten:

1.14

1.2%

1.1B

1.28

1.3

Universalmischsystem mit mehreren Farbkonzentraten,

zur Abténung von unpigmentierten Basisqualitdten auf Basis von
Alkydharzen, modifizierten Alkydharzen, Nitrocellulose, Ac-
rylatharzen, Chlorkautschuk, Cyclokautschuk, Epoxidharzen, Hyd-
roxyacrylaten, Vinyl-Copolymeren, Polyvinylbutyral, Melaminhar-
zen oder Polyesterharzen,

mit auf der Basis eines Harnstoff-Aldehyd-Harzes formulierten
Farbkonzentraten mit einem Anteil des Harnstoff-Aldehyd-Harzes
in den Farbkonzentraten von 10 - 35 Gew.-%, oder

zur Abténung von unpigmentierten Basisqualitdten auf Basis von
Alkydharzen, modifizierten Alkydharzen, Cellulosen, Cellulose-
acetobutyrat, Dispersionen, Acrylatharzen, Epoxidharzen, Hydro-
xyacrylaten, Vinyl-Copolymeren, Polyvinylbutyral, Melaminharzen
oder Polyesterharzen,

mit auf der Basis eines modifizierten, carboxylgruppenhaltigen
Harnstoff-Aldehyd-Harzes formulierten Farbkonzentraten mit ei-
nem Anteil des modifizierten, carboxylgruppenhaltigen Harnstoff-
Aldehyd-Harzes in den Farbkonzentraten von 3 - 18 Gew.-%,

die Pigmentierungshéhe des Farbkonzentrats weil3 liegt zwischen
50 und 70 Gew.-% und die Pigmentierungshéhe des Farbkonzent-

rats schwarz liegt zwischen 2 und 10 Gew.-% und



1.4

1.5
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11.2
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die Pigmentierungshohen der Farbkonzentrate P.B.15: 1-4,
P.G.7, P.Y.42, P.Y. 74, P.Y. 34, P.Y. 151, P.R. 101, P.R. 112,
P.R. 254, P.R. 104, P.R. 122, P.V. 23, P.O. 36 und P.O. 67 liegen

in den nachstehend angegebenen Bereichen:

Farbkonzentrat Pigmentierungshdhe [%0]
P.B.15:1-4 8-16
P.G.7 10-18
P.Y. 42 25-50
P.Y. 74 20-40
P.Y. 34 45-75
P.Y. 151 25-45
P.R. 101 25-50
P.R. 112 20-40
P.R. 254 25-45
P.R. 104 25-50
P.R. 122 15-25
P.V. 23 6-16
P.O. 36 18-36
P.O. 67 15-30.

und die Pigmentierungshéhe der Farbkonzentrate ist relativ
zueinander derart eingestellt, dass bei gleicher Zugabemenge an
Farbkonzentratformulierung zu unpigmentierter Basisqualitat eine

vergleichbare Deckkraft verschiedener Farbtone erreicht wird.

Verfahren zur Abténung von unpigmentierten Basisqualitaten, wo-
bei eine Farbkonzentratformulierung durch Mischen von Farbkon-
zentraten hergestellt wird und die Farbkonzentratformulierung in
einer Menge zu der unpigmentierten Basisqualitat gegeben wird,
die der gewunschten Deckkraft entspricht,

die unpigmentierten Basisqualitaten weisen die Merkmale 1.1” bis
1.28 auf,
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die Pigmentierungshtéhe des Farbkonzentrats weil} liegt zwischen
50 und 70 Gew.-% und die des Farbkonzentrats schwarz zwi-
schen 2 und 10 Gew.-%,

die Pigmentierungshohen der jeweiligen Farbkonzentrate sind wie
nach Merkmal 1.4 definiert,

die Pigmentierungshohe der Farbkonzentrate ist relativ zueinander
derart eingestellt, dass bei gleicher Zugabemenge an Farbkon-
zentratformulierung zu unpigmentierter Basisqualitat eine ver-

gleichbare Deckkraft verschiedener Farbténe erreicht wird.

Verwendung von Farbkonzentraten zur Abténung von
unpigmentierten Basisqualitaten,

die unpigmentierten Basisqualitaten weisen die Merkmale 1.1” bis
1.2° auf,

die Pigmentierungshtéhe des Farbkonzentrats weil3 liegt zwischen
50 und 70 Gew.-% und die des Farbkonzentrats schwarz zwi-
schen 2 und 10 Gew.-%,

die Pigmentierungshdhen der jeweiligen Farbkonzentrate sind wie
nach Merkmal 1.4 definiert,

die Pigmentierungshdhe der Farbkonzentrate ist relativ zueinander
derart eingestellt, dass bei gleicher Zugabemenge an Farbkon-
zentratformulierung zu unpigmentierter Basisqualitat eine ver-

gleichbare Deckkraft verschiedener Farbtone erreicht wird.

Gemal3 Hilfsantrag 2 ist der Patentanspruch 1 wortgleich mit dem Patentan-

spruch 1 nach beschrankt aufrechterhaltenem Patent. Verfahren und Verwendung

nach den Patentanspriichen 11 und 15 sind im Merkmal 11.1 durch die Formulie-

rung ,Verfahren zur Abtbnung von unpigmentierten Basisqualitaten, unter Bereit-

stellung eines Universalmischsystems nach Anspruch 1, [...]* bzw. im Merkmal

15.1 durch die Formulierung ,Verwendung eines Universalmischsystems nach
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einem der Anspruche 1 bis 10 zur Abtonung von [...]* auf den Patentanspruch 1
zurickbezogen. Die Unteranspriiche entsprechen der Anspruchsfassung gemaf
beschrankt aufrechterhaltenem Patent, wobei die Unteranspriiche 16 - 18 gestri-

chen sind.

Der Hilfsantrag 4 unterscheidet sich von Hilfsantrag 2 durch die Streichung der
Verfahrensanspriiche 11 - 14 und die damit verbundene Anderung in der Numme-

rierung des Verwendungsanspruchs (Patentanspruchsnummer 11).

Der Hilfsantrag 6 unterscheidet sich von Hilfsantrag 2 durch eine geanderte For-
mulierung im Oberbegriff (Merkmal 1.1) des Patentanspruchs 1: ,Universalmisch-
system mit den Farbkonzentraten weil3, schwarz, P.B. 15: 1-4, P.G. 7, P.Y. 42,
P.Y. 74, P.Y. 34, P.Y.151, P.R.101, P.R. 112, P.R.104, P.R. 122, P.V. 23,
P.0. 36 und P.O. 67 zur Abtdnung von [...]“. Die Ubrigen Patentanspriche sind

unverandert.

In Hilfsantrag 8 sind die Verfahrensanspriiche 11 - 14 nach Hilfsantrag 6 gestri-

chen und der Verwendungsanspruch in der Nummerierung geandert.

Nach Hilfsantrag 10 sind die Patentanspriiche 1 bis 10 nach beschrankt aufrecht-

erhaltenem Patent als Verwendungsanspriuche (,Verwendung [...] zur Abtdnung

von [...]%) formuliert.

Der Hilfsantrag 12 unterscheidet sich vom Hilfsantrag 10 im Patentanspruch 1

durch die Umformulierung des Oberbegriffs in ,Verwendung eines Universal-
mischsystems mit den Farbkonzentraten weil3, schwarz, P.B. 15: 1-4, P.G. 7,
P.Y.42, P.Y.74, P.Y.34, P.Y. 151, P.R.101, P.R.112, P.R. 104, P.R. 122,
P.V. 23, P.O. 36 und P.O. 67 zur Abtonung von [...]*. Die Unteranspruche bleiben

unverandert.
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Die Hilfsantrdge 1, 3, 5, 7, 9, 11 und 13 unterscheiden sich von den jeweils voran-
gehenden Antragen lediglich durch die Angabe der Pigmentierungshéhe der Farb-

konzentrate in ,[Gew.-%]".

4. Wegen der mangelnden erfinderischen Tatigkeit der Gegenstande nach
Hauptantrag und Hilfsantragen bedarf es keiner abschlieRenden Entscheidung
Uber die Zulassigkeit der in den Anspruchsfassungen dieser Antrage vorgenom-

menen Anderungen.

a) Die Zulassigkeit der Anspruchsfassung nach beschrankt aufrechterhaltenem
Patent und der Anspruchsfassungen nach den Hilfsantragen 2, 4, 6, 8, 10 und 12
ist nach Auffassung des Senats gleichwohl festzustellen, denn ihre Merkmale las-
sen sich unter Einbeziehung des dem Fachmann gelaufigen Fachwissens auf die

ursprunglichen Unterlagen zurlckfihren.

So findet sich der Gegenstand nach Patentanspruch 1 des beschrankt aufrechter-
haltenen Patents auf S. 4, Z2.4-19, S.5 Z.22-35, S.7 Z. 10 - 15 sowie in Pa-
tentansprichen 1, 4, 5 und 9 der Ursprungsunterlagen offenbart. Die Gegen-
stande der Unteranspriiche 2 - 10, 11 - 14 und 16 - 18 gehen auf die Patentan-
spruche 2, 4, 6 - 8 und 10 - 14, die Gegenstande der Patentanspriche 11 und 15
auf S. 8 Z. 21 - 26 und auf den Patentanspruch 1 der Ursprungsunterlagen zurtick.
Sofern die Einsprechenden die Offenbarung der Patentanspriiche 11 und 15 als
nicht gegeben ansehen, weil der Einsatz der einzelnen Farbkonzentrate zwar fir
den Patentanspruch 1, nicht aber im Zusammenhang mit dem Verfahren nach
Patentanspruch 11 und der Verwendung nach Patentanspruch 15 offenbart sei,
erschlie3t sich dem Fachmann die Offenbarung dieser Merkmale aus dem Ge-
samtkontext der Patentschrift und der urspringlich eingereichten Fassung (vgl.
SP: Abs. [0001], [0011], [0012], Patentanspruch 1; Ursprungsunterlagen: S. 1 Z 9-
11, S. 3Z11-18 sowie Patentanspriiche 1 und 15).
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Die Patentanspriche der Hilfsantrage 2, 4, 6, 8, 10 und 12 gehen nicht Uber die
erteilte Fassung des Streitpatents hinaus. Sie unterscheiden sich von den Gegen-
standen gemal der beschrankt aufrechterhaltenen Anspruchsfassung, wie oben
gezeigt, lediglich durch die Streichung von Anspruchskategorien, die Wiederho-
lung offenbarter Merkmale und im Fall der Hilfsantrdge 10 und 12 durch den Kate-
goriewechsel zum Verwendungsanspruch. Damit verbunden sind entsprechende

Anderungen in der Nummerierung und den Riickbeziigen.

b) Die zueinander in Nebenordnung stehenden Patentanspriche bzw. Hauptan-
spruche geméaf den Hilfsantragen 1, 3, 5, 7, 9, 11 und 13 sind nicht zulassig. Eine
Angabe der Pigmentierungshéhen der Farbkonzentrate in ,[Gew.-%]“ statt in ,[%]"
(Teilmerkmale 1.4, 11.4 und 15.4 gemal beschrankt aufrechterhaltenem Patent)
ist nicht ursprunglich offenbart. Soweit die Patentinhaberin geltend macht, dass
der Fachmann wegen der in der Patentanmeldung fur die Pigmentierungshohe der
Farbkonzentrate schwarz und weil3 angegebenen Pigmentierungshéhe in ,[Gew.-
%]“ eindeutig auf diese Auslegung auch fur die Farbkonzentrate schlie3e, versteht
der Fachmann gutachtlich Druckschrift D6 (D6: S. 6 Z 4-9) bei Pigmentpasten und
pigmenthaltigen Zusammensetzungen den angegebenen Prozentbereich aufgrund
seines Fachwissens zunéachst als Angabe in Volumenprozent, denn die Pigment-
Volumen-Konzentration (PVK) bzw. die kritische Pigment-Volumen-Konzentration
(KPVK) stellt die die dem Fachmann gelaufige Kennzahl zur Beschreibung von
Farben und Lacken dar. Wenngleich die D6 auch uber Anteile von Pigmenten in
Pigmentpasten in [Gew.-%] berichtet (D6: S. 25 Z. 13 - 20), kann dem Streitpatent

selbst keine in diesem Sinne eindeutige Offenbarung entnommen werden.

5. Das beanspruchte Universalmischsystem ist bereits in der am Anmeldetag
formulierten Weise hinsichtlich der tatsachlich vorhandenen Farbkonzentrate nicht
beschrankt (Ursprungsunterlagen: Patentanspruch 1), denn es weist mehrere
Farbkonzentrate sowie die durch die Pigmentierungshohen gekennzeichneten
Farbkonzentrate weild und schwarz auf. In der nun beanspruchten Weise umfasst

es weitere 14 mit ihren jeweiligen Pigmentierungsh6hen angegebene Farbkon-
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zentrate. Die beanspruchte Verwendung und das Verfahren zur Abtbnung gehen
daher von einem Set aus mindestens 16 Farbkonzentraten aus, von denen belie-
bige Farbkonzentrate zur Abtonung gemischt werden kénnen. Die Zahl der einzu-
setzenden Farbkonzentrate ist mithin nicht auf diese 16 Farbkonzentrate be-
schrankt. In diesem Sinne ermoglicht auch die Formulierung ,mit den Farbkon-
zentraten weil3, schwarz, P.B. 15: 1-4, P.G. 7, P.Y. 42, P.Y. 74, P.Y. 34, P.Y. 151,
P.R. 101, P.R. 112, P.R. 104, P.R. 122, P.V. 23, P.O. 36 und P.O. 67“ nach den
Hilfsantragen 6, 7, 11 und 12 keine Beschrénkung des Mischsystems auf diese 16
Farbkonzentrate. In der Anwendung werden eines oder mehrere der genannten

und nicht genannten Farbkonzentrate der Basisqualitat zugemischt.

6. Das Streitpatent offenbart die Erfindung so deutlich und vollstandig, dass ein

Fachmann sie ausfihren kann (8§ 34 Abs. 4 PatG).

Eine Erfindung ist ausfuihrbar offenbart, wenn der Fachmann ohne erfinderisches
Zutun und ohne unzumutbare Schwierigkeiten in der Lage ist, die Lehre des Pa-
tentanspruchs auf Grund der Gesamtoffenbarung der Patentschrift in Verbindung
mit dem allgemeinen Fachwissen am Anmelde- oder Prioritatstag praktisch so zu
verwirklichen, dass der angestrebte Erfolg erreicht wird (BGH, Urteil vom
4. Oktober 1979 — X ZR 3/76, GRUR 1980, 166, 168 — Doppelachsaggregat; Urteil
vom 11. Mai 2010 — X ZR 51/06, GRUR 2010, 901 Rn. 31 - Polymerisierbare Ze-
mentmischung). Eine Erfindung ist daher grundsétzlich bereits dann hinreichend
offenbart, wenn sie dem Fachmann mindestens einen Weg zur Ausfihrung auf-
zeigt (BGH, Beschluss vom 11. September 2013 — X ZB 8/12, GRUR 2013, 1210
Rn. 15 - Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren).

Ein zahlenmalig gefasstes Mal3 fur die Vergleichbarkeit der Deckkraft (Teilmerk-
male 1.5, 11.5, 15.5 nach Hauptantrag) findet sich in der urspringlich eingereich-
ten Fassung und im erteilten Patent nicht, weshalb es breit auszulegen ist. Nach
Anspruchswortlaut kann auch die Deckkraft voneinander verschiedener Farbtdone

verglichen werden. Der Fachmann wird, wie im Streitpatent dargestellt, den nach-
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zustellenden Ton zunéachst aus den erfindungsgemalen Farbkonzentraten ent-
sprechend einer gewtinschten Deckkraft mischen (SP: [0036]), wobei die defi-
nierten Pigmentierungshéhen auch gleiche Zugabemengen der Farbkonzentrat-
formulierung bedingen. Bei der Herstellung der Farbtone greift er dabei auf das
Set von mindestens 16 Farbkonzentraten zurtick, die hinsichtlich der Pigmentie-
rungshohe im Rahmen der vorgegebenen Grenzen variabel sind. Nirgends im
Streitpatent ist beschrieben, dass er alle im Set vorhandenen Farben zur Herstel-
lung des gewiinschten Farbtons verwenden muss (vgl. auch die Herstellung der
Farbtone RAL 9005, 9010 und 3000 im SP unter Verwendung der Farbkonzent-
rate schwarz oder weil3). Er bestimmt die Deckkraft der Zusammensetzungen und
variiert die vorgenannten Parameter im Rahmen der im Patentanspruch angege-
benen Grenzen derart, dass eine ihm aufgrund seines Fachwissens gentgend
vergleichbare Deckkraft erreicht wird. Ein solches fachubliches Vorgehen ist dem
Grundwissen des Fachmanns zuzurechnen, da es inshesondere bei der Reparatur
von Farbschaden regelmalRig zur Anwendung kommt. Allerdings ermdglicht eine
,vergleichbare Deckkraft” keine Abgrenzung zu Pigmentpasten mit Pigmentkon-
zentrationen und Bindemitteln im beanspruchten Bereich. Soweit in den Unterla-
gen vom Anmeldetag Parameter genannt sind (SP: Abs. [0040] - [0041]; Ur-
sprungsunterlagen: S. 10 Z 4 - 22), anhand derer die Vergleichbarkeit verschiede-
ner Farbtbne bewertet wird (Glanzgrad [60°] nach DIN 67530 und Kontrastverhalt-
nis nach DIN 53778 bei 100 um Nassfilmdicke), kann dies zu keiner weiteren Ein-
schrankung fuhren, da im Streitpatent zu den Zahlenwerten und deren Grenzen
keine Aussage getroffen wird. Ebenso fehlt eine Aussage zur Vergleichbarkeit

verschiedener Farbtone.

Dem Vorbringen der Patentinhaberin, dass das Merkmal einer vergleichbaren
Deckkraft auch durch die in den Tabellen 4 und 5 dokumentierten Versuche der
Einsprechenden zu 1) bestéatigt werde (vgl. Beschwerdebegrindung vom
6. Mai 2015, S. 18 und 19), weil sich den aus den dort durchgefthrten Versuchen
eine vergleichbare Deckkraft selbst dann ergebe, wenn bei den minimalen oder

maximalen anspruchsgemal3en Pigmentierungshéhen gearbeitet werde, kann in-
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soweit gefolgt werden, als bei gentigend hoher Schichtdicke stets eine vergleich-
bare Deckkraft erreicht wird. In gleicher Weise ist dann aber auch zu bertcksichti-
gen, dass nach Streitpatent gut vergleichbare Kontrastverhaltnisse fir einen
Farbton sowohl erfindungsgeman als auch mit kommerziell erhaltlichen Systemen
erhalten werden (DE 102 27 592 B4: Tabelle 1), wahrend die Abweichung unterei-
nander in beiden Féllen etwa 10 % betragt (DE 102 27 592 B4: Tabelle 1,
RAL 9005 - RAL 3000 = 9,5 % bzw. 9,7 %). Damit stellt eine ,vergleichbare Deck-

kraft* auch kein Kriterium dar, mit der eine Abgrenzung zum Stand der Technik

moglich wére.

7. Die Gegenstande nach Hauptantrag und nach den Hilfsantragen sind zwar
neu (8 3 PatG), denn keiner der im Verfahren befindlichen Druckschriften ist ein
Mischsystem zu entnehmen, das alle beanspruchten 14 Farbkonzentrate mit den
angegebenen Pigmenth6hen aufweist.

Das Universalmischsystem nach geltendem Patentanspruch 1 gemaR Hauptan-
trag ergibt sich jedoch fir den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand
der Technik (8 4 PatG).

Die Druckschrift WO 98/36034 A1 (D6) findet die unmittelbare Beachtung des
Fachmanns, weil sie, wie die streitpatentgemal3e Erfindung, ein Mischsystem mit
mehreren Pigmentpasten fir — von der Patentinhaberin unbestritten - pigmentfreie
Basisqualitaten betrifft (D6: Patentanspruch 13, S. 5 Z.29-33 und S. 32 Z. 7-11;
(Teil)Merkmale 1, 1.1). Sie ist fur den Fachmann von besonderem Interesse, denn

sie sieht die Verwendung der dort beschriebenen, gut deckenden Pigmentpasten

im Bereich der Autoreparaturlackierung vor, womit sich dem Fachmann unmittel-
bar der Aspekt einer vergleichbaren Deckkraft verschiedener Farbtone aufdrangt
(D6:S.4Z.34-S.5Z.2und S. 31 Z. 34-35). Nach Patentanspruch 1 der D6 ent-
halt eine Pigmentpaste ,mehr als 50 bis 70 Gew.-% Weillpigment“ oder ,- mehr
als 8 bis 15 Gew.-% Rul* und damit weiRe und schwarze Farbkonzentrate mit

Pigmentierungshthen innerhalb der in Patentanspruch 1 genannten Konzentrati-
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onsbereiche (Merkmal 1.3). Zudem enthalten die Pigmentpasten bevorzugt noch
1-10 Gew.-% Bindemittel wie Aminoplastharze (D6: S. 29 Z. 10 - 21), zu denen
gutachtlich des Rompp-Chemie Lexikons (D7: S. 277, Stichwort Harnstoff-Harze)
auch Harnstoff-Formaldehyd-Harze zahlen (Merkmal 1.2%). Diese stellen danach
dem Fachmann gelaufige Bindemittel dar. Auch die Druckschrift D3 empfiehlt ein
solches Harz speziell fur Pigmentpasten (D3: S. 2 Abs. 1). Bei wassrigen oder
polaren Lésemitteln wird der Fachmann naturgemalf solche Bindemittel in polarer,
beispielsweise carboxylierter Form zum Einsatz bringen (Merkmal 1.2%). Als pig-
mentfreie Basisqualitdten nennt die D6 Polyester, Polyacrylate und Cellulosederi-
vate (D6: S. 32 Z. 24 — 31; Merkmale 1.1*, 1.1%). Das Merkmal der vergleichbaren
Deckkraft (Merkmal 1.5) kann nach der gebotenen Auslegung keine Abgrenzung
zum Stand der Technik erméglichen, weshalb sich die streitpatentgemal3e Erfin-
dung von der D6 im Wesentlichen durch Auswahl von 14 Farbkonzentraten sowie
deren Pigmentgehalte (Merkmal 1.4) unterscheidet. Die D6 lehrt 30 - 80 Gew.-%
anorganische Pigmente als erfindungsgemal3e Pigmenthohe (D6: Patentan-
spruch 1) und benennt (D6: S. 27 Z. 35 — 36) als geeignete Pigmente Eisenoxidrot
(entsprechend P.R. 101; Teilmerkmal 1.4) sowie Eisenoxidgelb (entsprechend
P.Y. 42; Teilmerkmal 1.4). Damit sind neben schwarz und weil3 zwei streitpatent-
gemal beanspruchte Pigmente explizit mit den entsprechenden Pigmenthdhen in
der D6 beschrieben. Zusatzlich zahlt die D6 dem Fachmann gelaufige Pigment-
klassen auf wie Phthalocyanine (entsprechend P.B. 15: 1-4, P.G. 7), Quinacridone
(entsprechend P.R. 122), Dioxazine (entsprechend P.V. 23) und Benzimidazole
(entsprechend P.Y. 151, P.O. 36), womit bereits der Grof3teil der nach Merkmal
1.4 beanspruchten Pigmente anhand der Substanzklassen gelehrt wird. Wenn-
gleich die D6 auf hohe Pigmentkonzentrationen abzielt, Uberlappen die Bereiche
der anorganischen Pigmente im Wesentlichen mit den streitpatentgemal bean-
spruchten Bereichen. Fir die organischen Pigmente werden gemal der Lehre der
D6 hohe Konzentrationen gewahlt (vgl. D6: S. 37 Z. 10 — 26 mit Phthalocyanin-
blau), allerdings beschreibt sie gleichermal3en die lblicherweise einzusetzenden
Konzentration von ca. 20 Gew.-%, welche in deckenden Lacken zum Einsatz

kommen (D6: S. 25 Z 13-20) und welche im Bereich der streitpatentgemald bean-
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spruchten Farbkonzentrate mit organischen Pigmenten liegt. Damit lehrt die
Druckschrift D6 dem Fachmann vier der patentgemald beanspruchten Farbkon-
zentrate mit den entsprechenden Pigmentierungshéhen, die notwendigen Binde-
mittel und sie gibt die Pigmentklassen sowie die Ublichen Pigmentierungshdéhen

Vor.

Von dieser Lehre ausgehend ist zu prufen, ob mit der bestimmten Auswahl an
Farbkonzentraten nach Streitpatent gegentber dem bekannten, aber limitierten
Bereich verfluigbarer Farbkonzentrate eine unbekannte oder Uberlegene Wirkung
verbunden ist, die der Fachmann nicht erwartet hatte.

Dies ist offensichtlich nicht der Fall. Gemald dem Streitpatent in der urspringlich
eingereichten Fassung wird die Aufgabe des Universalmischsystems mit ver-
gleichbarem Deckvermdgen bereits dadurch geldst, dass die absoluten Pigmentie-
rungshohen fur die Farbkonzentrate schwarz und weild eingehalten werden, weil
die Pigmentierungshdhen der tbrigen Pigmente im Wesentlichen den relativen
Pigmetierungshdhen in Lack-in-Lackmischsystemen entsprechen und sie daher
leicht ermittelt werden kénnen (Ursprungsunterlagen: S. 3 Z. 27 — 31). Da auch die
D6 diese Pigmentierungshdhen fur schwarz und weil3 sowie Richtwerte fir die
Farbpigmente vorgibt, kann deren spezielle Auswahl keine erfinderische Tatigkeit
begriinden. Dies wird schon dadurch bestatigt, dass das Universalmischsystem in
allen Anspruchskategorien nach Hauptantrag und Hilfsantragen offen formuliert ist
und weitere Farbkonzentrate mit beliebigen Pigmenten und Pigmentierungshéhen
erlaubt sowie dadurch, dass die von der Patentinhaberin nun als erfindungsbe-
grindend dargestellten Pigmentierungshdéhen und speziellen Pigmente in der ur-
sprunglich eingereichten Fassung lediglich als ,Beispiele flr weitere Farbkonzent-
rate“ genannt und in keiner Weise als bevorzugt herausgestellt sind (Ursprungs-
unterlagen: S. 7 Z. 10 ff). Gegen eine gezielte Auswahl spricht dartber hinaus die
Tatsache, dass das beanspruchte Universalmischsystem 4 Gelbpigmente,
5 Rotpigmente und 2 Orangepigmente aufweist. Es ist nicht erkennbar, welcher

Vorteil erzielt wird, wenn jede Farbklasse durch bis zu 5 unterschiedliche Pig-
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mente vertreten ist. Nicht zuletzt ist den Ursprungsunterlagen nicht zu entnehmen,
dass es auf den genannten Bereich der Pigmentierungshohe ankommt. Die offene
Anspruchsfassung lasst erkennen, dass es dem Fachmann ein Leichtes ist, die
Pigmentierungshéhen der weiteren, im Einzelnen nicht genannten Farbkonzent-
rate, ohne erfinderisch tatig zu werden, zu bestimmen. Somit beruht das bean-
spruchte Universalmischsystem nach Patentanspruch 1 gemafR3 Hauptantrag ge-
genuber der D6 in Verbindung mit dem durch die D3 oder D7 dokumentierten

Wissen des Fachmanns nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit.

Zum gleichen Ergebnis gelangt der Fachmann ausgehend von der
EP 0846 149 B1 (D8), die sich gleichermalien mit Farbkonzentraten zur Abde-
ckung einer weiten Spanne von Schattierungen (,extensive range of shades®) be-
schaftigt (D8: Patentanspruch 1 und Abs. [0026] bis [0031]; Merkmal 1) und eine
hohe Deckkraft der Farbkonzentrate bietet (D8: Abs. [0037] ,hiding power®; Merk-
mal 1.5). Die D8 ist zwar vorwiegend auf die Farbung pigmentierter Basisqualita-
ten gerichtet (D8: Abs. [0003]), sie fuhrt jedoch aus, dass die pigmentierten Basis-
qualitaten durch ,base lacquers/varnishes” ersetzt werden koénnen (D8:
Abs. [0003], le. Satz), die der Fachmann als nicht pigmentierte Basisqualitat ver-
steht. Gerade das dem englischen Ausdruck ,varnish“ entsprechende deutsche
Wort ,Firnis“ flhrt den Fachmann in Richtung nichtpigmentierter Basisqualitaten.
Die D8 nennt in Patentanspruch 1 Farbstoffzusammensetzungen fir 16sungsmit-
telhaltige Farbprodukte, die 2 bis 75 Gew.-% Pigment A aus einem oder mehreren
organischen und/oder anorganischen Pigmenten (Ober- und Untergrenze der
Pigmentierungshdhen nach 1.3 und 1.4), 10 bis 60 Gew.-% Verdinner B aus ei-
nem oder mehreren organischen Losungsmitteln und 10 bis 50 Gew.-% Binde-
mittel C, das ein Harnstoff-Aldehyd-Harz enthalten kann (D8: Abs. [0051] - [0053];
Merkmale 1.2%, 1.2%), aufweisen. Neben farbigen Pigmenten kénnen die einzelnen
Farbmischungen Schwarzpigmente (D8: S. 6 Z 35-40, S. 7 Z 10-19 ,blacks® sowie
S. 12, Table 1, Sp. F: 8,6 Gew.-% Spezialschwarz 6; Teilmerkmal 1.3) und zuséatz-
lich Weil3pigmente enthalten (vgl. D8: [0036]), die zusammen mit den Farbpig-

menten zum Einsatz kommen. Allerdings nennt die Beschreibung im Zusammen-
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hang mit organischen Farbpigmenten (,corresponding categories®) auch anorgani-
sche Weil3pigmente wie TiO, oder BaSO,4 (D8: Abs. [0032] — [0033]; Teilmerkmal
1.3). Die D8 listet eine Vielzahl von Farb-, Schwarz- und Weil3pigmenten auf (D8:
Abs. [0035] bis [0036]), die der Fachmann fur die erfindungsgemal3en Farbmi-
schungen auswahlen kann. Als ,base-paints entsprechend der streitpatentgema-
Ren Basisqualitat werden u. a. Alkydanstriche und Epoxidanstriche genannt (D6:
Abs. [0065] ,Alkyd paint, ,Epoxy paint‘; Merkmale 1.1* 1.1°). Der Gegenstand
des beschrankt aufrechterhaltenen Streitpatents unterscheidet sich von der D8
damit einzig durch die herausgestellte Erwéahnung des Farbkonzentrats weil3 und
durch die Auswahl von 14 Farbkonzentraten, deren samtliche Pigmenthohen im
Bereich der D8 liegen. Hinsichtlich der streitpatentgemald beanspruchten Farb-
konzentrate (Merkmal 1.4) fuhrt die D8 - bis auf zwei Farbkonzentrate - alle streit-
patentgemal beanspruchten Pigmente auf und verweist auch auf die im Einzelnen
nicht genannten, anorganischen Pigmente P.Y.34 (,Lead Chromate®) und
P.R. 104 (,Molybdate Orange®) (D8: Abs. [0033], Z 9: ,chromate and chromate
molybdate mixed-phase pigments®). Fur einen zu erzielenden Farbton ist es flr
den Fachmann ohne Belang, auf welche Weise das bekanntermal3en eine gute
Deckung gewahrleistende Weil3pigment in die resultierende Endfarbe eingebracht
wird. Damit fuhrt ihn die D8 bereits durch den Hinweis, dass die Farbkonzentrate
zusammen mit Weil3pigmenten eingesetzt werden kénnen (D8: Abs. [0036]) in die
Richtung, dieses Pigment in der Basisqualitat zu reduzieren oder ganz wegzulas-
sen. Ein Ubriges ergibt sich aus dem in der D8 angesprochenen Ersatz pigmen-
tierter durch nichtpigmentierte Basisqualitaten (D8; Abs. [0003]). Wie oben zu D6
diskutiert wurde, ist mit der speziellen Auswahl von Farbpigmenten und deren
Pigmenthohen kein technischer Effekt verbunden, der als tberraschend zu be-
zeichnen ware. Somit ergibt sich der Gegenstand der Patentanspruchs 1 auch aus

der Lehre der D8 in Verbindung mit dem Wissen des Fachmanns.

Nicht Uberzeugen kann auch die Behauptung der Patentinhaberin, dass der
Fachmann die Druckschriften D6 und D8 nicht kombinieren wirde, weil es sich um

komplett verschiedene Systeme handele. Denn selbst wenn der Fachmann aus
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der D8 nur eine Lehre zum Todnen pigmentierter Basisqualitaten entnehmen sollte,
wird er zumindest die dort gelehrten Farbpigmente fur sein in der D6 speziell auf
unpigmentierte Basisqualitaten ausgerichtetes Farbesystem zur Anwendung brin-
gen, denn auch das Streitpatent limitiert die einsetzbaren Pigmentklassen in kei-
ner Weise. Der Anpassung der in der D8 genannten Pigmentierungshohen liegt
ein ubliches ,Screening” zugrunde, das der Fachmann mit zumutbaren Aufwand
durchzufiihren vermag und auch durchfiihren muss, wenn er gemalRd Streitpatent

dem Set von 14 Farbkonzentraten weitere Farbkonzentrate hinzuftigt.

8. Die Patentanspruche 1 nach den Hilfsantragen 2, 4, 6 und 8 unterscheiden
sich vom Patentanspruch 1 nach beschrankt aufrechterhaltenem Patent in der Sa-
che nicht und beruhen somit gleichermal3en nicht auf einer erfinderischen Tatig-
keit.

Dies gilt entsprechend flr die als Verwendungsanspriiche formulierten Patentan-
spruche 1 nach den Hilfsantragen 10 und 12. Denn sofern sich solche Mischsys-
teme dem Fachmann nicht aufgrund seines Fachwissens als zur Ténung von Ba-
sisqualitaten geeignet erschlielBen sollten, lehren die Druckschrift D6 und D8
Mischsysteme fiir die Pigmentierung wassriger Uberzugsmittel (D6: S. 1 Z. 28 —
30 und Patentanspruch 11) oder von Farbprodukten bzw. ,lacquers/varnishes®
(D8: Patentanspruch 17 und Abs. [0003]).

Sollten die Hilfsantrage 1, 3, 5, 7, 9, 11 und 13 als zuléassig zu betrachten sein,
kénnen sie ebenfalls keine patentbegrindende Wirkung entfalten. Denn die Pig-
mentierungshohen sind ausgehend von den in D6 und D8 angegebenen Berei-
chen/Richtwerten durch ein Screening anzupassen, wobei es im Anschluss nicht

darauf ankommt, ob sie in [Vol.-%] oder [Gew.-%] angegeben werden.

9. Mit dem Patentanspruch 1 nach Hauptantrag und nach den Hilfsantragen 2,
4, 6, 8, 10 und 12 fallen auch die auf diesen riickbezogenen Unteranspriiche 2 bis

10, ohne dass es einer gesonderten Prifung und Begrindung dahingehend be-
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darf, ob diese etwas Schutzfahiges enthalten, da die Patentinhaberin erkennbar
die Aufrechterhaltung des Patents im Umfang des Hauptantrags und der zahlrei-
chen Hilfsantréage begehrt hat. Gleiches gilt fir die zum Hauptanspruch in Neben-
ordnung stehenden Verfahrens- und Verwendungsanspriiche gemald Hauptantrag
und gemaf den Hilfsantragen 2, 4, 6 und 8 sowie fur die auf diese rickbezogenen
Unteranspriiche. Nach der Diskussion zum Verwendungsanspruch 1 gemal3 den
Hilfsantragen 10 und 12 beruht die Verwendung bzw. ein Abtdnverfahren unter
Einsatz eines Mischsystems nicht auf erfinderischer Tatigkeit. Dies gilt sinngemaf3
auch fur die aus Sicht des Senats unzulassigen Hilfsantrage 1, 3, 5, 7, 9, 11 und
13. Schlieflich haben sich im Verlauf der Verhandlung keine weiteren Anhalts-
punkte fur ein stillschweigendes Begehren einer weiter beschrankten Fassung
ergeben. Da die Anspruchsséatze nach Hauptantrag und nach den Hilfsantragen
zumindest einen nicht rechtsbestéandigen Patentanspruch enthalten, war das Pa-
tent insgesamt zu widerrufen (BGH GRUR 2007, 862 - Informationsiibermittlungs-
verfahren II; GRUR 1997, 120 - Elektrisches Speicherheizgeréat).

10. Soweit die Einsprechende zu 1), die im Verfahren vor dem Deutschen Pa-
tent- und Markenamt als Einsprechende zu 2) bezeichnet wird, mit ihrer Be-
schwerde auch die Kostenentscheidung der Patentabteilung angreift, fuhrt dies
zwar zu einer Aufhebung der Kostenentscheidung, aber zu keiner anderen Kos-
tenverteilung in der Sache. Werden die Kosten nicht nach Billigkeitsgesichts-
punkten auferlegt, verbleibt es bei der gesetzlichen Kostenverteilung, wonach je-
der Beteiligte im Einspruchsverfahren die eigenen aul3ergerichtlichen Kosten so-
wie die von ihm veranlassten Kosten selbst tragt (85 Abs.1 Nr. 1
DPMAVwKOostV).

Gemal3 § 62 Abs. 1 PatG kann im Einspruchsverfahren nach billigem Ermessen
bestimmt werden, dass einem Beteiligten die durch eine Anhérung oder eine Be-
weisaufnahme verursachten Kosten zur Last fallen. Eine Kostenauferlegung ist
dann als billig anzusehen, wenn das Verhalten eines Beteiligten nicht mit der
Sorgfalt in Einklang steht, die von jeden Verfahrensbeteiligten verlangt werden

kann und dadurch einem anderen Beteiligten unnodtige Mehrkosten entstanden
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sind (vgl. Schulte, PatG, 9. Aufl., 8 62 Rn. 15 m. w. N.). Ein Verstol3 gegen diese
Sorgfaltspflichten kann der Einsprechenden zu 1) vorliegend nicht vorgeworfen
werden, denn die kostenverursachende Beweisaufnahme war auch von der Pa-
tentabteilung bis zur Einreichung neuer Anspriche durch die Patentinhaberin in
der Anhorung als erforderlich angesehen worden, so dass auch ein sorgfaltig han-
delnder Beteiligter von dem Beweisantrag nicht vor dem Anhérungstermin Ab-
stand genommen hatte. Umgekehrt kommt auch eine Kostenauferlegung, vorlie-
gend der Kosten der Dolmetscherin, auf die Patentinhaberin nicht in Betracht, da
auch diese nicht sorgfaltswidrig gehandelt hat, indem sie in der Anhérung neue
Patentansprtiche vorgelegt hat, die jedenfalls nach Auffassung der Patentabtei-
lung die Beweiserhebung hinféllig gemacht haben. Somit bleibt es im Einspruchs-

verfahren bei der gesetzlichen Kostenverteilung.

11. GemalR 8§ 80 PatG konnen auch die Kosten des Beschwerdeverfahrens ei-
nem Beteiligten auferlegt werden, wenn dies der Billigkeit entspricht. Billigkeitsge-
sichtspunkte, die dafir sprechen, die Kosten des Beschwerdeverfahrens einem
der Beteiligten aufzuerlegen, sind weder vorgetragen worden noch sonst ersicht-
lich.

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten — vorbe-
haltlich des Vorliegens der weiteren Rechtsmittelvoraussetzungen, insbesondere
einer Beschwer — das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die
Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gertgt wird,

dass
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1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmalfiig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausubung des
Richteramtes 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 Fuhrung des Verfahrens ausdricklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mundlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften tiber 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 Be-
schlusses schriftlich durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechts-
anwalt als Bevollmachtigten beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a,
76133 Karlsruhe, einzureichen.

Feuerlein Egerer Heimen Freudenreich
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