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Sachverhalt und Antrdge

I.

II.
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Auf die am26. Juni 1980 mit der Prioritdt vom

13. August 1979 angemeldete europdische Patentanmeldung

80 103 616.1 ist am 1l. August 1982 das europdische Patent
24 501 mit 17 Patentanspriichen erteilt worden.

Der Anspruch 1 lautete:

"Zweikomponenten-Polyurethan-Dichtmassen, die vernetzungs-
fidhige Polyurethanpolymere, Hirter, Haftvermittler und
Weichmacher sowie libliche Zusdtze enthalten, dadurch ge-
kennzeichnet, das

die erste Komponente

a) 10 bis 50 Gew.% lineare und/oder verzweigte Polymere mit
Ether- und Urethangruppen sowie vernetzungsf&higen,
blockierten Isocyanatgruppen,

b) 0-15 Gew.% Epoxidharz,

¢c) 0,1 bis 2,5 Gew.% Trialkoxysilan,

d) 2 bis 25 Gew.3% Weichmacher und gegebenenfalls

e)0,5 bis 5 Gew.% Thixotropiemittel enth¥lt, und

die zweite Komponente

f) cycloaliphatische Diamine, vorzugsweise in einer Menge
von 5 bis 20 Gew.%, als Hirter und

g) tertidre Amine und/oder Amidinderivate, vorzugsweise in
einer Menge von 1 bis 10 Gew.%, als Beschleuniger enthdlt
und daB8 das Gewichtsverhdltnis von erster zu zweiter Kompo-
nente 2 : 1 bis 100 : 1 betrdgt, wobei das Gewichtsverhdlt-
nis von a) + b) zu f) zwischen 10 : 1 und 40 : 1 liegt".

Alle Ubrigen, einschlieflich der auf spezielle Verwendungen
gerichteteten Ansprliche sind auf diesen Anspruch rlickbezo-
gen.

Gegen die Erteilung des Patents haben drei Einsprechende
Einspruch erhoben und unter Hinweis auf zahlreiche Litera-
turstellen den Widerruf des Patents mangels Neuheit und/

oder erfinderischer Tdtigkeit beantragt.
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Durch die Entscheidung vom 28. November 1984 hat die Ein-
spruchsabteilung die Einspriche zurlickgewiesen und das Pa-
tent in unverdnderter Form aufrechterhalten.

Die Einspruchsabteilung hat dazu im wesentlichen ausge-
fihrt, dat in keiner der angezogenen Druckschriften Verfu-
gungsmassen und Dichtstoffe auf der Basis von blockierten
Polyurethanpolymeren (PUR) der im Streitpatent angegebenen
Zusammensetzung beschrieben werden, so da diese neu seien.
Nur bei Vorgabe der ausgewdhlten Bestandteile und bei Ein-
haltung der anspruchsgemdfien Mengen sowie Gewichtsverhdlt-
nisse wiirden optimale Ergebnisse erhalten. Der Stand der
Technik lege diese Grenzwerte nicht nahe. Dem Erfordernis
der erfinderischen Tdtigkeit sei damit Genflige getan.

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeflihrerin, eine
der unterlegenen Einsprechenden, mit dem am 26. Januar 1985
eingegangenen Schreiben Beschwerde eingelegt und
gleichzeitig die vorgeschriebene Gebiihr entrichtet. Die
Beschwerde hat sie in ihrem am 26. Mirz 1985 eingegangenen
Schriftsatz sodann begriindet. Die Antwort der
Beschwerdegegnerin ging am 25. Juli 1985 beim Amt ein.

In dem Bescheid der Kammer vom 21. Oktober 1986 ist u.a.darauf
hingewiesen worden, dag8 bei der Erdrterung der

erfinderischen T&tigkeit von der im Einspruchsverfahren
angezogenen Literatur nur mehr die

(1) UsS-A~ 4 153 594, insbesondere Beispiel 18, und die von
der Bayer AG herausgegebenen Firmenschriften der
"Desmocap"-Reihe (Desmocap 11 = D 1ll; Desmocap 1l WUS

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

Desmocap 1280 = D 1280; Desmorapid Versuchsbericht

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

ten.
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Am 14. Juli 1987 hat die von der Beschwerdegegnerin bean-
tragte milndliche Verhandlung stattgefunden, zu der diese
-~ wie zuvor angeklindigt - nicht erschienen ist.

Die Beschwerdeflhrerin hat schriftlich und miindlich geltend
gemacht, dat es vornehmlich die Aussagekraft der "“Desmo-
cap"-Prospekte sei, welche in Verbindung mit (1) die ver-
meintliche Erfindung als naheliegend ausweise.

Die aus (1) bekannten 2K-Dichtstoffsysteme fiir Isolierglas
betr&dfen zwar keine PUR mit blockierten Isocyanatgruppen,
offenbarten aber alle sonst noch notwendigen Bestandteile,
auf die der Fachmann iiblicherweise zurlickgreife.

Mit den experimentellen Befunden des Streitpatents sei we-
nig anzufangen; so liege in den Beispielen 1 bis 3 die
Hidrter- und Beschleuniger-Menge auferhalb des konkret
offenbarten und auch beanspruchten Bereichs.

Die mit A bis D bezeichneten Versuche seien flr Vergleichs-
zwecke ungeeignet; teils werde mit sog. latenten Hdrtern
gearbeitet, welche zur Verwendung in 1K=, nicht aber in den
hier interessierenden 2K-Dichtmassen bestimmt seien, teils
werde in der Hirterkomponente ein OH-gruppenhaltiger Poly-
ester (Desmophen) anstatt eines allenthalben iiblichen Amins
verwendet und teils werden Aminhdrter und epoxidgruppenhal-
tiger Silan~Haftvermittler in einer Komponente zusammenge-
faBt, was zu Nebenreaktionen und damit falschen Ergebnissen
Anlaf gebe.

Demgegenliber hat die Beschwerdegegnerin in ihren schriftli-
chen Eingaben im wesentlichen den Standpunkt vertreten, dact
es sehr wohl einer erfinderischen T&tigkeit bedurft habe,
um aus der Vielzahl der M8glichkeiten die anspruchsgemdfen
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Einzelbestandteile auszuwdhlen und sie in der im Anspruch

aufgezeigten Weise miteinander zu kombinieren.

In den aus (1) bekannten Dichtungsmaterialien werden keine
Polymeren mit vernetzungsfihigen, blockierten Isocyanat-
gruppen als Rohstoff eingesetzt. Die Wahl des H&rters
scheine - anders als beim Streitpatent - ebenfalls nicht
kritisch zu sein; cycloaliphatische Diamine werden jeden-
falls nicht ausdrlcklich genannt. In dem angezogenen Bei-
spiel 18 liege der Weichmachergehalt zudem ilber dem erfin-
dungsgemiaf erlaubten Wert; auch der LOsungsmittelanteil
(Toluol) sei extrem hoch.

Aufgrund der unzureichenden Angaben in (1) und in den Des-
mocap-Prospekten, insbesondere in D 11, hdtten die Dicht-
stoffe gemdfs dem Streitpatent nicht entwickelt werden kén-
nen; alle anderslautenden Behauptungen beruhten auf einer
rickschauenden Betrachtungsweise.

Die Kritik an den Versuchsbeispielen sei unberechtigt; die
Beispiele fielen hinsichtlich s&mtlicher Bestandteile voll
unter den vorliegenden Anspruch.

In Ermangelung eines flir Vergleichsversuche heranziehbaren
Standes der Technik habe die Patentinhaberin von sich aus
die erfindungsgemdfe Zusammensetzung abgedndert und Roh-
stoffe eingesetzt, die sich fiir das hier ausgewiesene Ein-
satzgebiet angeboten hitten; diese Untersuchungen (Ver-
gleichsversuche A bis D) hdtten gezeigt, dab bereits ein
geringfligiges Abweichen von den Merkmalen des vorliegenden
Anspruchs 1 eine QualitdtseinbuBe bei den Dichtungsmateria-

lien nach sich ziehe.

Die Beschwerdeflihrerin beantragt, die angefochtene Ent-
scheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

Die Beschwerdegegnerin hilt ihren Antrag, die Beschwerde
zuriickzuweisen, mit ihrem am 27. Juni 1987 eingegangenen

Schreiben aufrecht.
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Entscheidungsgriinde
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Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie
Regel 64 EP{i; sie ist daher zulédssig.

Die Anmeldung betrifft elastische 2K-PUR Dichtmassen, die
vernetzungsfihige PUR, Weichmacher, Haftvermittler und Hir-
ter sowie lbliche Zuschlagstoffe enthalten und die sich vor
allem filir Verfugﬁngen auf dem Bausektor und zum Vergiefen

von Isolierverglasungen in Aluminiumrahmen eignen.

Dem Gegenstand des Streitpatents am ndchsten steht (1),
eine erweiterte Fassung der in vorliegender Beschreibungs-
einleitung abgehandelten US-Patentschrift. Dort sind ela-
stische, fir Isolierverglasungen geeignete Dichtungsmate-
rialien auf PUR-Basis beschrieben, welche durch Vernetzung
eines Prepolymer/Weichmacher-Gemisches mit einem H&rtungs-
mittel entstehen. Sie zeichnen sich durch geringe Wasser-
dampfdurchldssigkeit, ein relativ hohes Dehnungsvermdgen,
ein glinstiges Fog-Verhalten und durch gute Haftung an Glas
aus. Besonders bevorzugte, teer- und asphaltfreie Ausfih-
rungsformen dieser Art sind in den Beispielen 18 bis 20 der
Entgegenhaltung detailliert erl3dutert.

Nach Beispiel 18 besteht die Harzkomponente aus einem
Prepolymer mit freien Isocyanatgruppen

(endstdndig OH-substituiertes Polybutadien-Polymer,
Polyether-Polyol-Polymer; 28,4 Gew.%$; = a), einem
Weichmacher (Ditridecylphthalat, Polybuten; 27 Gew.%; = d),
Flillstoffen (29 Gew.%),

cei e,



02787

6 T 42/85

Hilfsstoffen (Thixotropiemittel, 2,7 Gew.3$ = e), einem
LSsungsmittel (Toluol 11,3 Gew.%) und

anderen Zus#tzen (z.B. Trockenmittel, Antioxydantien; bis 1
Gew.%);

dieser wird dann ein H&rtergemisch (ca. 1,9 Gew.%) zuge-
setzt, welches einen iiblichen Aminh#rter (= f) und.Butandi-
ol, einen Beschleuniger (= d) und einen Haftvermittler (Si-

lan mit endstdndiger Aminogruppe; = c) umfabt.

Nachteilig bei derartigen 2K-Dichtmassen ist die geringe
lagerstabilitdt der PUR-Harzkomponente. Diese geht auf die
Reaktionsfﬁhigkeit des Prepolymers zurlick, dessen freie
Isocyanatgruppen sich mit H-aktiven Substanzen jeglicher
Art, so mit wasser, Aminen und/oder Alkoholen, umsetzen. Es
muB8 deshalb dafir gesorgt werden, daf derartige Verunreini-
gungen nicht mit dem Weichmacher und den anderen Hilfsstof-
fen "eingeschleppt" werden oder dabt sie - falls sie vorhan-
den sind - zuvor chemisch "unschddlich" gemacht werden. Die
Mitverwendung eines Trockenmittels in den Prepolymer-Ansdt-
zen der og. Beispiele ist deshalb zwingend vorgeschrieben
((1), spalte 6, letzer Abs., Spalte 7, Abs. 1, Spalte 12,
vorl. Abs, Spalte 22, Z. 44; vorl. Beschreibung auf Seite 2,
Abs. 3). Als unangenehm wird auch das Arbeiten mit stark
ldsungsmittelhaltigen Mischungen empfunden.

Die der Anmeldung zugrundeliegende technische Aufgabe ist
demgegenliber in der Bereitstellung von lagerstabilen, 10-
sungsmittelfreien bis 1l6sungsmittelarmen, aus einem Harzge-
misch auf PUR-Basis (Komponente 1) und einem Hirtungsmittel
(Komponente 2) bestehenden Abmischungen (kurz: 2K-PUR-
Dichtstoffe) zu sehen, die zusammen elastische Dichtmassen
mit den zuvor geschilderten guten Gebrauchseigenschaften
ergeben (Streitpatent, S. 2, Satz 1, Abs. 4).

coofoe
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Der anmeldungsgemdfe Ldsungsvorschlag lduft im Kern darauf

hinaus, énstelle eines freie Isocyanatgruppen aufweisenden

Prepolymers ein solches mit vernetzungsf&higen, jedoch

verkappten Isocyanatgruppen in die Harzkomponente einzuar-

beiten. Auf den einfachsten Nenner gebracht, stellt sich

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

Komponente 1 '

a) Prepolymer mit vernetzungsfidhigen, blockierten Isocya-
natgruppen (10-50 Gew.%):;

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

c) Weichmacher (Phthalsdureester, Polybuten; 2-25 Gew.$)

Komponente 2

£) Hirter (cycloaliphatisches Diamin; vorzugsweise 5-20
Gew.$) '

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

Je nach dem besonderen Verwendungszweck k&nnen der ersten
Komponente noch ein (d) Epoxyharz (bis zu 15 Gew.$%)
und/oder (e) ein Thixotropiemittel (0,5-5 Gew.%) zugefiigt
werden. Die einzuhaltenden Gewichtsverhdltnisse von erster
zu zweiter Komponente und von (a) + (b) : (£f) schwanken in-
nerhalb relativ weiter Grenzen. Soweit auf Prozentangaben
Bezug genommen wird, errechnen sich diese fﬁr 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
angestrebte Ziel ohne Einschrdnkung erreicht wird.

Auf ihre Kritik an den Beispielen 1 bis 7 angesprochen, hat
die Beschwerdeflihrerin auf Befragen letztlich eingerdumt,
daB8 die Ausfiihrbarkeit der Versuche und die darin mitge-
teilten Ergebnisse nicht angezweifelt werden.

cei]enn
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Von den in (1) beschriebenen, ndchstliegenden 2K-PUR-Dicht-
massen unterscheiden sich die anmeldungsgemdBSen Dichtungs-
materialien allein schon dadurch, daB8 das polymere 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 Beschwerdefiihrerin diesen Sachverhalt
nicht weiter bestritten hat, erlibrigen sich ndhere Ausfih-

rungen hierzu.

Es bleibt noch zu untersuchen, ob der Gegenstand des
Streitpatents in Anbetracht der bestehenden Aufgabe auf er-
finderischer Titigkeit beruht (Art. 56 EPU).

Bei ihrer Analyse hat sich die Kammer von der mittlerweile
gefestigten Praxis des EPA leiten lassen. Danach ist bei
der Beurteilung der erfinderischen Tdtigkeit vom objektiv
gegebenen Stand der Technik auszugehen, demgegeniiber die
gestellte Aufgabe zu ermitteln und zu untersuchen, ob die
anmeldungsgemﬁﬁé Ldsung aus der Sicht des Fachmanns nahe-
gelegen hat oder nicht (T 24/81 "Metallveredelung"“, ABl.
1983, 133). Das hat zur Voraussetzung, daB der ndchstlie-
gende Stand der Technik zweifelsfrei identifiziert und be-
ricksichtigt worden ist (T 249/85 “"Bestrahlungsverfahren®,
ABl. 1986, 261).

In Anwendung dieser Grundsitze, 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, um zum Gegenstand des Streitpatents

zu kommen.

ceefoen
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Mit den Produkten der Desmocap-Reihe stehen dem Fachmann
Rohstoffe zur Verfligung, mit deren Hilfe er die geschilder-
ten Unzuldnglichkeiten der bekannten 2K-PUR-Sy steme erfolg-
versprechend beseitigen konnte.

Bei den Desmocap-Produkten handelt es sich um hochviskose,
lineare oder verzweigte Polydther-TDI (Toluoldiisocyanat)-
Prepolymere mit Ether- und Urethangruppen, welche vernet-
zungsfdhige, jedoch durch Schutzgruppen stabilisierte Iso-
cyanatreste aufweisen (D 11); sie sind im Gegensatz zu den
in (1) gebfauchten Prepolymeren mit ihren freien Isocyanat-
gruppen feuchtigkeitsumempfindlich, eine Eigenschaft, die
im Hinblick auf die Aufgabenstellung besondere Beachtung
verdient. Soweit diese Produkte 80%ig zusammen mit dem
weichmacher Disflamoll (Trioctylphosphat) vertrieben wer-
den, filihren sie die Bezeichnungen Desmocap 1180 (D 1180)
und Desmocap 1280 (D 1280); indes sind auch Kombinationen
mit anderen Weichmachern, beispielswelise Phthalsdureestern,
mdglich (D 11, Seite 5, Abs. 3).

Durch einen Zusatz von Epoxydharzen kann die Viskositdt der
Gemische weiter verringert werden.

Auf der Basis dieser Desmocap-Produkte lassen sich hdrtba-
re, flUssige und - was aufgabengemif ebenfalls angestrebt
wird - lO8sungsmittelfreie PUR-Systeme aufbauen. Flr die
Herstellung von 2K-PUR-Dichtstoffen eignen siéh speziell
Abmischungen aus 1 Teil D 1180 und 2 Teilen D 1280 (D 1280,
S. 1, Abs. 3 und 7).

Zur Hdrtung 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 Hirtung kann durch den Zusatz von Desmorapid L 2318
(=Dimethylbenzylamin) erheblich beschleunigt werden (D 11,
S. 5, Abs. 4).

ceifans
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Als optimal wird ein Mengenverhdltnis von 6 Teilen
Laromin<:>und.l 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 fur die Prepolymeren des Beispiels 18 aus (1).

Der Austausch fihrt dazu,

daB der Stdrfaktor "Feuchtigkeitsempfindlichkeit" zuverlds-
sig ausgeschaltet wird und damit die schwerpunktmabig anvi-
sierte erhdhte Lagerstabilitdt der Komponente 1 gewdhrlei-
stet ist (D 11, S. 11, vorletzter Abs.);

das die obligatorische Mitverwendung eines Trockenmittels
entfidllt und dab der Ldsungmittelanteil betrdchtlich, not-
falls auf Null, reduziert werden kann.

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

- plastische Formmassen", ABl 1984, 415).

7.2
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Mithin steht fest, daf das dem Streitpatent zugrundeliegen-
de Problem sich mit den Mitteln des Standes der Technik hat
18sen lassen, ohne dat es eines Rickgriffs auf die ver-
meintliche Er findung bedurfte.

Zu keinem fiir die Beschwerdegegnerin glinstigeren Ergebnis

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

das dort empfohlene System aus D 1180/D 1280 (100 Gew.- N
Teile) und Disflamoll (25 Gew.-Teile) sowie Laromin

(6 Gew.-Teile) und Desmorapid (1 Gew.-Teil) komplett iiber-
nimmt. Es unterscheidet sich von der unter Ziff. 5) ange-
gebenen Grundrezeptur des vorliegenden Anspruchs 1 im we-
sentlichen nur durch das Fehlen eines funktionellen Addi-

tivs (Haftvermittler). Die erforderlichen Informationen

hiertber und liber weitere lbliche Hilfsstoffe findet der

Fachmann aber in (1).

cei e
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So 148t sich denn auch mit diesem Desmocap-Angebot ohne
weiteres ein 2K-PUR-Dichtstoffsystem formulieren, daB dank
der Eigenschaften der Prepolymeren feuchtigkeitsunempfind-
lich und l1dsungsmittelfrei und damit aufgabengerecht ist.
Die Festlegung zweckmdfiger Bereichsgrenzen fiir die ver-
schiedenen Einzelkomponenten bleibt Routinearbeit. Dabei
kénnen Abweichungen von den Desmocap-Richtwerten, ins-
besondere den flir den Hirter, hingenommen werden (Unterhdr-
tung); sie lassen sich zumindest z.T. damit erkldren, das
die Versuchsansdtze Substanzen (z.B. Wasser) enthalten, die
im Anspruch als solche nicht mitberiicksichtigt sind, in
Wirklichkeit aber als Hirter fungieren.

Seitens der Beschwerdegegnerin wird geltend gemacht, daf in
qualitativer und in quantitativer Hinsicht eine Auswahl ge-
troffen werden muste.

Damit unvereinbar ist indes, daf sowohl fir den Hidrter als
auch fiir den Beschleuniger nur ein vorzugsweiser Bereich
offenbart ist, und es dem Nacharbeiter lberlassen bleibt,
die offenen, eigentlichen Grenzwerte zu ermitteln; zieht
man die Beispiele 1 bis 3 in Betracht, so findet man zudem,
dat betrdchtlich tiber den als bevorzugt bezeichneten Be-
reich liegende Werte akzeptabel sind (z.B. H&rteranteil in
Komponente 2 von Beispiel 1l: ca. 85 Gew.-%). Es ist deshalb
fragwlirdig, ob den Gewichtsverhdltnissen in Anspruch 1
ilberhaupt eine sonderliche Bedeutung zukommt, eine Frage,
die allerdings bereits im Prifungsverfahren h#tte geklart

werden miissen.

Bei dieser Sachlage kommt es auf die sonst noch vorgebrach-
ten Argumente der Beschwerdegegnerin nicht mehr an.

Auber Betracht bleiben miissen auch die Vefgleichsversuche A
bis D aus den von der Beschwerdefiihrerin vorgebrachten
Grinden, welche zuletzt unwidersprochen geblieben sind.

ceefenn
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8. Der Anspruch 1 beruht somit nicht auf erfinderischer Tdtig-
keit; das gilt auch flir die von diesem abhdngigen bzw. die
auf diesen rilickbezogene Anspriiche 2 bis 17.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

1. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.

Der Geschaftsstellenbeamte Der Vorsizende
F. Klein P. Langon
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