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1 	 T 42/85 

Sachverhalt und Anträge 

I. 	Auf die am 26. Juni 1980 mit der Priorität vom 

13. August 1979 angemeldete europische Patentanmeldung 

80 103 616.1 ist am 11. August 1982 das europäische Patent 

24 501 mit 17 PatentansprUchen erteilt worden. 

Der Anspruch 1 lautete: 

"Zweikomponenten-Polyurethan-Dichtmassen, die vernetzungs- 

fhige Polyurethanpolymere, Hurter, Haftvermittler und 

1eichmacher sowie Ubliche Zusätze enthalten, dadurch ge-

kennzeichnet, daB 

die erste Komponente 

a) 10 bis 50 Gew.% lineare und/oder verzweigte Polymere mit 

Ether- und Urethangruppen sowie vernetzungsfhigen, 

blockierten Isocyanatgruppen, 

b) 0-15 Gew.% Epoxidharz, 

c) 0,1 bis 2,5 Gew.% Trialkoxysilan, 

d) 2 bis 25 Gew.% Weichrnacher und gegebenenfalls 

e)0,5 bis 5 Gew.% Thixotropiemittel enthält, und 

die zweite KDmponente 

f) cc1oa1iphatische Diamine, vorzugsweise in einer Menge 

von 5 bis 20 Gew.%, als Härter und 

g) tertiäre Amine und/oder Amidinderivate, vorzugsweise in 

einer Menge von 1 bis 10 Gew.%, als Beschleuniger enth1t 

und daB das Gewichtsverhältnis von erster zu zweiter Kompo-

nente 2 : 1 bis 100 : 1 betrgt, wobei das Gewichtsverh1t-

nis von a) + b) zu f) zwischen 10 : 1 und 40 : 1 liegt". 

Alle Ubrigen, einschlieBlich der auf spezielle Verwendungen 

gerichteteten AnsprUche sind auf diesen Anspruch rUckbezo-

gen . 

II. Gegen die Erteilung des Patents haben drei Einsprechende 

Einspruch erhoben und unter Hinweis auf zahireiche Litera-

turstellenden %'iderruf des Patents mangels Neuheit und/ 

oder erfinderischer Ttigkeit beantragt. 
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2 	 T42/85 

Durch die B -itscheidung vom 28. November 1984 hat die Em-

spruchsabteilung die EinsprUche zurckgewiesen und das Pa-

tent in unvernderter Form aufrechterhalten. 

Die Einsruchsabtei1ung hat dazu im wesentlichen ausge-

fUhrt, dais in keiner der angezogenen Druckschriften Verf u-

gungsmassen und Dichtstoffe auf der Basis von blockierten 

Polyurethanpolymeren (PUR) der im Streitpatent angegebenen 

Zusammensetzung beschrieben werden, so daI3 diese neu seien. 

Nur bei Vorgabe der ausgewählten Bestandteile und bei Em-

haltung der anspruchsgemäen Mengen sowie Gewichtsverhält-

nisse wtirden optimale Ergebnisse erhalten. Der Stand der 

Technik lege diese Grenzwerte nicht nahe. Dem Erfordernis 

der erfinderischen Thtigkeit sei damit GenUge getan. 

• III. Gegen diese Entscheidung hat die BeschwerdefUhrerin, eine 

der unterlegenen Einsprechenden, mit dein am 26. Januar 1985 

eingegangenen Schreiben Beschwerde eingelegt und 

gleichzeitig die vorgeschriebene GebUhr entrichtet. Die 

Beschwerde hat sie in ihrem am 26. März 1985 eingegangenen 

Schriftsatz sodann begrUndet. Die Antwort der 

Beschwerdegegnerin ging am 25. Juli 1985 beim Amt em. 

IV. 	In dem Bescheid der Kammer vom 21. Oktober 1986 ist u.a.darauf 

hingewiesen worden, dal3 bei der Erörterung der 

erfinderiechen Ttigkeit von der im Einspruchsverfahren 

angezogenen Literatur nur mehr die 

(1) US-A- 4 153 594, insbesondere Beispiel 18, und die von 

der Bayer AG herausgegebenen Firmenschriften der 

' 1 Dznocap"he (Desmocap 11 = D 11; Desmocap 11 WUS 

1851/4 = D 11 WUS; Desmocap 1180 = D 1180; 

Desmocap 1280 = D 1280; Desmorapid Versuchsbericht 

L 2318 = Desmorapid-Beschleuniger) eine Rolle spielen dflrf-

ten. 
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3 	 T 42/85 

V. Am 14. Juli 1987 hat die von der Beschwerdegegnerin bean-

tragte mUndliche Verhandlung stattgefunden, zu der diese 

- wie zuvor angekUndigt - nicht erschienen ist. 

VI. Die BeschwerdefUhrerin hat schriftlich und mUndlich geltend 

gemacht, daL es vornehmlich die Aussagekraft der "Desmo-

cap"-Prospekte sei, weiche in Verbindung mit (1) die ver-

meintliche Erfindung als naheliegend ausweise. 

Die aus (1) bekannten 2K-Dichtstoffsysteme für Isolierglas 

betrfen zwar keine PUR mit blockierten Isocyanatgruppen, 

offenbarten aber alle sonst noch notwendigen Bestandteile, 

auf die der Fachmann Ublicherweise zurtickgreife. 

Mit den experimentellen Befunden des Streitpatents sei we- 

fig anzufangen; so liege in den Beispielen 1 bis 3 die 

Hurter- und Beschleuniger-Menge au1erhalb des konkret 

of fenbarten und auch beanspruchten Bereichs. 

Die mit A bis D bezeichneten Versuche seien für Vergleichs-

zwecke ungeeignet; teils werde mit sog. latenten Hrtern 

gearbeitet, welche zur Verwendung in 1K-, nicht aber in den 

hier interessierenden 2K-Dichtmassen bestimznt seien, teils 

werde in der Hrterkomponente ein OH-gruppenhaltiger Polk-

ester (Desmophen) anstatt eines allenthalben Ublichen Axnins 

verwendet und teils werden Aininhärter und epoxidgruppenhal-

tiger Silan-}iaftvermittler in einer Komponente zusainmenge-

fal3t, was zu Nebenreaktionen und damit falschen Ergebnissen 

Anlab gebe. 

V. 	Demgegentiber hat die Beschwerdegegnerin in ibren schriftli- 

chen Eingaben im wesentlichen den Standpunkt vertreten, daf 

es sehr wohi einer erfinderischen Thtigkeit bedurft habe, 

urn aus der Vielzahl der Möglichkeiten die anspruchsgemãfen 
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4 	 T42/85 

Einzelbestandteile auszuwh1en und sie in der im Anspruch 

aufgezeigten Weise miteinander zu kombinieren. 

In den aus (1) bekannten Dichtungsmaterialien werden keine 

Po1imeren mit vernetzungsfähigen, blockierten Isocyanat- 

gruppen als 1hstoff eingesetzt. Die Wahi des Hrters 

scheme - anders als beim Streitpatent - ebenfalls nicht 

kritisch zu sein; cycloaliphatische Diamine werden jeden-

falls nicht ausdrck1ich genannt. In dem angezogenen Bei-

spiel 18 liege der Weichmachergehalt zudem Uber dem erfin-

dungsgemäf erlaubten ?ert; auch der Losungsmittelanteil 

(Toluol) sei extrem hoch. 

Aufgrund der unzureichenden Angaben in (1) und in den Des-

mocap-Prospekten, insbesondere in D 11, htten die Dicht-

stoffe gemä( dem Streitpatent nicht entwickelt werden kön-

nen; alle anderslautenden Behauptungen beruhten auf einer 

rflckschauenden Betrachtungsweise. 

Die Kritik an den Versuchsbeispielen sei unberechtigt; die 

Beispiele fieJ.en hinsichtlich sämtlicher Bestandteile you 
unter den vorliegenden Anspruch. 

In Ermangelung eines fUr Vergleichsversuche heranziehbaren 

Standes der Technik babe die Patentinhaberin von sich aus 

die erfindungsgemã1e Zusanimensetzung abgeändert und Roh-

stoffe eingesetzt, die sich für das hier ausgewiesene Em- 

satzgebiet angeboten hätten; diese Untersuchungen (Ver -

gleichsversuche A bis D) hätten gezeigt, daf bereits em 

geringfgiges Abweichen von den Merkmalen des vorliegenden 

Anspruchs 1 eine Qualitätseinbue bei den Dichtungsiiateria-

lien nach sich ziehe. 

VI. Die BeschwerdefUhrerin beantragt, die angefochtene Ent- 

scheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen. 

Die Beschwerdegegnerin halt ihren Antrag, die Beschwerde 

zurUckzuweisen, mit ihrexn am 27. Juni 1987 eingegangenen 

Schreiben aufrecht. 

02787 
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Entscheidung agrflnde 

1. Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

Regel 64 EPU; sie ist daher zulässig. 

2. Die Anmeldung betrif ft elastische 2K-PUR Dichtmassen, die 

vernetzungsfähige PUR, Weichmacher, Haftvermittler und Hr-

ter sowie tabliche Zuschlagstoffe enthalten und die sich vor 

allem fUr Verfugungen auf dem Bausektor und zum Vergie1en 

von Isoliervergiasungen in Aluminiumrahmen eignen. 

3. Dem Gegenstand des Streitpatents am nchsten steht (1), 

elne erweiterte Fassung der in vorliegender Beschreibungs-

einleitung abgehandelten US-Patentschrift. Dort sind ela-

stische, fir Isoliervergiasungen geeignete Dichtungsmate-

rialien auf PUR-Basis beschrieben, weiche durch Vernetzung 

eines Prepolymer/Weichmacher-Gemisches mit einem Hrtungs-

mittel entstehen. Sie zeichnen sich durch geringe Wasser-

dampfdurchlässigkeit, ein relativ hohes Dehnungsvermögen, 

ein gUnstiges Fog-Verhalten und durch gute Haftung an Glas 

aus. Besonders bevorzugte, teer- und asphaltfreie AusfUh-

rungsformen dieser Art sind in den Beispielen 18 bis 20 der 

Entgegenhaltung detailliert erläutert. 

Nach Beispiel 18 besteht die Harzkomponente aus einem 

Prepolymer mit freien Isocyanatgruppen 

(endst&idig OH-substituiertes Polybutadien-Polymer, 

Polyether-Polyol-Polymer; 28,4 Gew.%; = a), einem 

Weichmacher (Ditridecylphthalat, Polybuten; 27 Gew.%; = d), 

FU1J.stoffen (29 Gew.%), 
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6 	 T42/85 

Hilfsstoffen (Thixotropiemittel, 2,7 Gew.% = e), einem 

Lösungsmittel (Toluol 11,3 Gew.%) und 

anderen Zusätzen (z.B. Trockenmittel, Antioxydantien; bis 1 

Ge w. 

dieser wird dann ein Hrtergemisch (ca. 1,9 Gew.%) zuge-

setzt, weiches einen Ublichen Aminhärter (= f) und Butandi-

01, einen Beschleuniger (= d) und einen Haftvermittler (Si-

lan mit endst&idiger Aminogruppe; = c) unifait. 

Nachteilig bei derartigen 2K-Dichtmassen ist die geringe 

Lagerstabilität der PUR-Harzkomponente. Diese geht auf die 

Reaktionsfhigkeit des Prepolymers zurflck, dessen freie 

Isocyanatgruppen sich mit H-aktiven Substanzen jeglicher 

Art, so mit hasser, Aminen und/oder Alkoholen, uinsetzen. Es 

mui3 deshaib dafUr gesorgt werden, daB derartige Verunreini-

gungen nicht mit dem Weichniacher und den anderen Hilfsstof-

f en "eingeschleppt" werden oder daL sie - falls sie vorhan-

den sind - zuvor chemisch "unschädlich" gemacht werden. Die 

Mitverwendung eines Thockenmittels in den Prepo1ymer-Anst-

zen der og. Beispiele 1st deshaib zwingend vorgeschrieben 

((1), Spalte 6, letzer Abs., Spalte 7, Abs. 1, Spalte 12, 

von. Abs, Spalte 22, Z. 44; von. Beschreibung auf Seite 2, 

Abs. 3). Als unangenehxn wird auch das Arbeiten mit stark 

lösungsmittethaltigen Mischungen empfunden. 

4. 	Die der Anmeldung zugrundeliegende technische Aufgabe 1st 

demgegen1ber in der Bereitstellung von lagerstabilen, lö-

sungsmittelfreien bis lösungsmittelarinen, aus einem Harzge-

misch auf PUR-Basis (Komponente 1) und einem Hrtungsmittel 

(Komponente 2) bestehenden Abmischungen (kurz: 2K-PUR-

Dichtstoffe) zu sehen, die zusainmen elastische Dichtmassen 

mit den zuvor geschilderten guten Gebrauchseigenschaften 

ergeben (Streitpatent, S. 2, Satz 1, Abs. 4). 
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7 	 T 42/85 

5. 	ir anmeldungsgemäBe Lösungsvorschlag läuft im Kern darauf 

hinaus, anstelle eines freie Isocyanatgruppen aufweisenden 

Prepoi.ymers ein soiches mit vernetzungsfhigen, jedoch 

verkappten Isocyanatgruppen in die Harzkomponente einzuar-

beiten.. Auf den einfachsten Nenner gebracht, stelit sich 

eine 2K-PUR-Dichtmasse nach Anspruch 1 wie folgt dar: 

Komponente 1 

a) Prepolymer mit vernetzungsfähigen, blockierten Isocya-

natgruppen (10-50 Gew.%); 

b) Haftvermittler (Trialkoxysilan; 0,1-2,5 Gew.%); 

c) Weichmacher (Phthalsäureester, Polybuten; 2-25 Gew.%) 

Komponente 2 

f) Hurter (cycloaliphatisches Diamin; vorzugsweise 5-20 

Gew.%) 

g) Beschleuniger vorzugsweise 1-10 Gew.%). 

Je nach dem besonderen Verwendungszweck können der ersten 

Komponente noch em (d) Epoxyharz (bis zu 15 Gew.%) 

und/oder (e) ein Thixotropiemittel (0,5-5 Gew.%) zugefUgt 

werden. Die einzuhaltenden Gewichtsverhä].tnisse von erster 

zu zweiter Komponente und von (a) + (b) : (f) schwanken in-

nerhaib relativ weiter Grenzen. Soweit auf Prozentangaben 

Bezug genommen wird, errechnen sich diese für jede der bei-

den Komponenten getrennt. 

Die Beispiele und die Angaben in der Beschreibung, insbe-

sondere auf S. 2, Abs. 6 und 7, machen glaubhaft, dab das 

arigestrebte Ziel ohne Einschränkung erreicht wird. 

Auf ihre Kritik an den Beispielen 1 bis 7 angesprochen, hat 

die BeschwerdefUhrerin auf Befragen letztlich eingeräumt, 

dab die AusfUhrbarkeit der Versuche und die darin mitge-

teilten Ergebnisse nicht angezweifelt werden. 
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8 	 T42/85 

6. Von den in (1) beschriebenen, nächstliegenden 2K-PUR-Dicht-

massen unterscheiden sich die anmeldungsgemä3en Dichtungs-

materialien allein schon dadurch, daB das polmere Aus-

gangsmaterial der Harzkomponente blockierte und nicht wie 

dort freie Isocyanatgruppen aufweist. Der Gegenstand des 

Anspruchs 1 ist somit neu im Sinne von Art. 54 EPU. 

Nachdem auch die BeschwerdefUhrerin diesen Sachverhalt 

nicht weiter bestritten hat, erUbrigen sich nähere AusfUh-

rungen hierzu. 

7. Es bleibt noch zu untersuchen, ob der Gegenstand des 

Streitpatents in Anbetracht der bestehenden Aufgabe auf er-

finderischer Ttigkeit beruht (Art. 56 EPU). 

Bei ihrer Analyse hat sich die Kanuner von der mittlerweile 

gefestigten Praxis des EPA leiten lassen. Danach ist bei 

der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit vom objektiv 

gegebenen Stand der Technik auszugehen, demgegenUber die 

gestellte Aufgabe zu ermitteln und zu untersuchen, ob die 

anmeldungsgemäe Losung aus der Sicht des Fachmanns nahe-

gelegen hat oder nicht (T 24/81 "Metaliveredelung", AB1. 

1983, 133). Das hat zur Voraussetzung, daI3 der nächstlie-

gende Stand der 'Ichnik zweifelsfrei identifiziert und be-

rcksichtigt worden ist (T 249/85 "Bestrahlungsverfahren', 

A81. 1986, 261). 

In Anwendung dieser Grundsätze, hat man im vorliegenden 

Fall - was offensichtlich bislang nicht geschehen ist - von 

(1) auszugehen und sich die Frage zu stellen, ob es in 

Kenntnis der Desmocap-Schriften eines erfinderischen 

Aufwands bedurft hat, urn zurn Gegenstand des Streitpatents 

zu konunen. 
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Mit den Produkten der Desinocap-Reihe stehen dem Fachmann 

Rohstoffe zur VerfUgung, mit deren Hilfe er die geschilder-

ten Unzu1ng1ichkeiten der bekannten 2K-PUR-Ssteme erfoig-

versprechend beseitigen konnte. 

Bei den De smoc ap- Prod ukten handelt es sich urn hochviskose, 

lineare oder verzweigte Polyäther-TDI (To1uo1diisocanat)-

Prepolymere mit Ether- und Urethangruppen, weiche vernet-

zungsfáhige, jedoch durch Schutzgruppen stabilisierte Iso-

cyanatreste aufweisen (D 11); sie sind im Gegensatz zu den 

in (1) gebrauchten Prepolymeren mit ihren freien Isocyanat-

gruppen feuchtigkeitsuinempfindlich, eine Eigenschaft, die 

im Hinblick auf die Aufgabenstellung besondere Beachtung 

verdient. Soweit diese Produkte 80%ig zusazninen mit dem 

%eichmacher Disfiamoll (Trioctyiphosphat) vertrieben wer-

den, fUhren sie die Bezeichnungen Desmocap 1180 (D 1180) 

und Desmocap 1280 (D 1280); indes sirid auch Kombinationen 

mit anderen Weichrnachern, beispielsweise Phtha1sureestern, 

möglich (D 11, Seite 5, Abs. 3). 

Durch einen Zusatz von Epoxydharzen kann die Viskositt der 

Gemische weiter verringert werden. 

Auf der Basis dieser Desmocap-Produkte lassen sich hrtba-

re, fitissige und - was aufgabengemUb ebenfalls angestrebt 

wird - lösungsmittelfreie PUR-Systeme aufbauen. Für die 

Herstellung von 2K-PUR-Dichtstoffen eignen sich speziell 

Abmischungen aus 1 Teil D 1180 und 2 Teilen D 1280 (D 1280, 

S. 1, Abs. 3 und 7). 

Zur Hrtung sind die aus der Epoxydharz-Chemie bekannten 

Polyamine verwendbar; die besten Ergebnisse erzielt man mit 

cycloaliphatischen Diaminen (Laromin C 260 	ein Diamino- 

dicyclohexylmethan-Derivat). 

Die Hrtung kann. durch den Zusatz von Desmorapid L 2318 

(=Dimethylbenzylamin) erheblich beschleunigt werden (D 11, 

S. 5, Abs. 4). 
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Als optimal wird ein Mengenverhltnis von 6 Teilen 

Laromin®Ufld 1 Teil Desmorapid auf 100 Teile Desmocap-

Prepolymer angesehen (D 11, S. 6, Abs. 5; D 11 wUS). 

Nach alledem qualifizieren sich die Produkte der Desmocap-

Serie mit ihren blockierten Isycyanatgruppen als Austausch- 

partner fr die Prepolymeren des Beispiels 18 aus (1). 

Der Austausch fUhrt dazu, 

daI3 der Störfaktor "Feuchtigkeitseinpfindlichkeit" zuverläs-

sig ausgeschaltet wird und dainit die schwerpunktmäfig anvi-

sierte erhhte Lagerstabilität der Komponente 1 gewährlei-

stet ist (D 11, S. 11, vorletzter Abs.); 

dali die obligatorische Mitverwendung eines Trockenznittels 

entfllt und dali der Lösungmittelanteil betrchtlich, not-

falls auf Null, reduziert werden kann. 

Diese Vernderungen waren vorhersehbar (T 192/82 "Thermo-

plastische Formmassen", ABI 1984, 415). 

Mithin steht fest, dali das dem Streitpatent zugrundeliegen-

de Problem sich mit den Mittein des Standes der Technik hat 

lösen lassen, ohne dali es eines RUckgriff s auf die ver-

meintliche Erfindung bedurfte. 

7.2 Zu keinem fUr die Beschwerdegegnerin gUnstigeren Ergebnis 

kommt man, wenn man von den Desinocap-Schriften ausgeht und 

das dort empfohlene System aus D 1180/D 1280 (100 Gew.- 

Teile) und Disfiamoll (25 Gew.-Teile) sowie Laromin® 

(6 Gew.-Teile) und Desmorapid (1 Gew.-Teil) komplett Uber-

niinmt. Es unteracheidet sich von der unter Ziff. 5) ange-

gebenen Grundrezeptur des vorliegenden Anspruchs 1 im we-

sentlichen nur durch das Fehien eines funktionellen Addi-

tivs (Haftvermittler). Die erforderlichen Informationen 

hierber und Uber weitere Ubliche Hilfsstoffe findet der 

Fachxnann aber in (1). 
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11 	 T 42/85 

So 1äl3t sich denn auch mit diesem Desmocap-Angebot ohne 

weiteres ein 2K-PUR-Dichtstoffsy stein formulieren, daI3 dank 

der Eigenschaften der Prepolymeren feuchtigkeitsunempfind-

lich und lösungsxnittelfrei und damit aufgabengerecht ist. 

Die Festlegung zweckm.figer Bereichsgrenzen für die ver-

schiedenen Einzelkomponenten bleibt Routinearbeit. Dabei 

können Abweichungen von den Desmocap-Richtwerten, ins-

besondere den für den Hurter, hingenommen werden (Unterhär-

tung); sie lassen sich zuxnindest z.T. damit erk1ren, daf 

die Versuchsansätze Substanzen (z.B. asser) enthalten, die 

im Anspruch als soiche nicht mitberUcksichtigt sind, in 

Wirklichkeit aber als Hurter fungieren. 

Seitens der Beschwerdegegnerin wird geltend gemacht, daB in 

qualitativer und in quantitativer Hinsicht eine Auswahl ge-

troffen werden mul3te. 

Damit unvereinbar 1st indes, daB sowohi für den Härter als 

auch für den Beschleuniger nur ein vorzugsweiser Bereich 

of fenbart ist, und es dem Nacharbeiter Uberlassen bleibt, 

die of fenen, eigentlichen Grenzwerte zu ermittein; zieht 

man die Beispiele 1 bis 3 in Betracht, so findet man zudem, 

daB betrcht1ich Uber den als bevorzugt bezeichneten Be-

reich liegende Werte akzeptabel sind (z.B. Hrterantei1 in 

Komponente 2 von Beispiel 1: Ca. 85 Gew.-%). Es ist deshaib 

fragwUrdig, ob den Gewichtsverhältnissen in Anspruch 1 

Uberhaupt eine sonderliche Bedeutung zukommt, eine Frage, 

die allerdings bereits im PrUfungsverfahren hätte geklärt 

werden mUssen. 

7.3 Bei dieser Sachiage kommt es auf die sonst noch vorgebrach-

ten Arguniente der Beschwerdegegnerin nicht mehr an. 

AuBer Betracht bleiben mUssen auch die Vergleichsversuche A 

bjs D aus den von der Beschwerdeflihrerin vorgebrachten 

GrUnclen, weiche zuletzt uriwidersprochen geblieben sind. 
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8. 	1r Anspruch 1 beruht somit nicht auf erfinderischer Thtig- 

keit; das gilt auch fUr die von diesem abhngigen bzw. die 

auf diesen rUckbezogene AnsprUche 2 big 17. 

Entscheidungsfozmel 

Aus diesen GrUnden wird entschieden: 

1. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung wird aufgehoben. 

2. Das Patent wird widerrufen. 

Der Geschäftsstellenbeamte 
	 Der Vorsizende 

F. Klein 
	 P. Lançon 
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