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Sachverhalt und Antrge 

I. 	Auf die europäische Patentanineldung 80 102 101.5, die am 
18. April 1980 mit deutscher Priorität vom 21. April 1979 

angemeldet worden war, wurde am 11. April 1984 das euro-

päische Patent 17 998 auf der Grundlage von sechs An-

sprüchen erteilt, dereneinziger unabhängiger, wie folgt, 

lautete: 

"Verfahren zur Herstellung von Isocyanuratgruppen enthal-

tenden Polyisocyanaten mit einem Gehalt an freien NCO-

Gruppen zwischen 10 ünd 22 % und einem Restmonomergehalt 

von weniger als 0,7 % durch Trimerisierung von Diiso-
cyanaten in Gegenwart von quarternãren Ammoniumsaizen 
organischer Säuren der ailgemeinen Formel 

+ 

R 

X3=N-CH2  -C -R!' 

OH 

0 

O 
if 

-C -R' 

als Katalysator, in der X gleiche oder verschiedene au-
phatische, cycloaliphatische, araliphatische oder hetero- 

cyclische Kohlenwasserstoffreste eines quarternren 

Ammonium-Stickstoffs sind oder 2X mit dem quarternren 

Stickstoff einen gegebenenfalls ein oder mehr Heteroatome 

enthaltenden Ring bzw. 3X Uber ein gemeinsames Heteroatom 

mit dem quarternären Stickstoff einen Ring bilden, R eiri 

Rest aus der Gruppe Alkyl-, Cycloalkyl- und Aralkyl- sowie 

R + R' gemeinsam ein c4_C7 -AlkYlenreSt, R' Wasserstoff 
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oder ein C1-C12-Alkylrest ist und R'' R oder Wasserstoff 
jet, dadurch gekennzeichnet, dali man den Trimerisierungs-
katalysator in einer t4enge von 0,02 bis 0,1 Gew.-%, bezo-
gen auf das Gewicht der zu trimerisierenden Verbindung 
einsetzt und die Trimerisierung in einem Teniperaturbereich 
von 40-120C, vorzugsweise 60-90C, nur bis zu einem Urn-
satz von 45% durchfUhrt, die Reaktion abbricht und das 
unumgesetzte Di-isocyanat durch Dflnnschichtverdainpfung 
entfernt .' 

Gegen die Patenterteilung legte die jetzige Beschwerde-
gegnerin am 19. Dezeinber 1984 wegen fehiender erfinderi-
scher Ttigkeit Einspruch em. Sic stUtzte sich insbeson-
dere auf die folgenden kurnente: 
(1) US-A- 4 040 992, 
(3) DE-A- 2 644 684 sowie die nachverbffentlichten 
(5) DE-A- 2 806 731 	EP-A- 3 765 (5a). 

Durch Eritscheidung vom 27. Januar 1986 widerrief die Em-
spruchsabtei].ung das Patent und filhrte dazu im wesent-
lichen das Folgende aus: 
Die Erfindung cci - unstreitig - neu; sic beruhe aber 
nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Ausgehend von (3) als 
nachstliegendem Stand der Technik sei cc Aufgabe der Er-
findung gewesen, ein weiteres Verfahren zur partiellen 
Isocyanat-Trimerisierung, unter Verwendung anderer Amino-
katalysatoren bereitzustellen. Es liege auf der Hand, die 
strukturell ghnlichen aus (1) bekarinten Katalysatoren beim 
Verfahren gem13 (3) auf ihre Eignung zu prUfen; das Auf-
finden der Ubrigen kennzeichnenden Merkmale sei fachliche 

Routine gewesen. 

Gegen diese Entscheidung hat die BeschwerdefUhrerin (Pa-
tentinhaberin) am 13. März 1986 unter gleichzeitiger t-
richtung der vorgeschriebenen GebUhr Beschwerde erhoben 
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und diese am 23. April 1986, etwa wie folgt, begrUndet: 
Die Einspruchsabteilung habe wesentliche Unterschiede 
zwischen dem Streitpatent und dem nächstliegenden Stand 
der Technik nach (3) Ubersehen, nznlich eine viel kUrzere 
Reaktionszeitund eine kontinuierliche (statt chargen-
weise) partielle Trimerisierung. Aufgabe der Erfindung sei 
es gewesen, ein technisch einwandfrei funktionierendes 
kontinuierliches Verfahren für die partielle Trimeri-
sierung von IPDI (d.h. 3-Isocyanatomethyl-3, 5,5-trimethyl-
cyclohexylisocyanat) vorzuschlagen. Diese Aufgabe sei in 
dem nchstliegenden Stand der Technik (3) nicht gelöst, da 
die Abtrennung des nicht uxngesetzten IPDI zu ständigen 
Störungen in der DUnnschichtdestillationsanlage führe. 
Auerdem bestreitet die BeschwerdefUhrerin die Aus-
ftihrungen der Einspruchsabteilung, wonach es naheliegend 
gewesen sei, die Katalysatoren von (1) auf ihre Eignung 
als Trimerisationskatalysatoren für cycloaliphatische 
Isocyanate zu prUf en. Der Hinweis, dal3 aliphatische Di-
isocyanate, speziell IPDI, schwierig zu trimerisieren 
sind, sei in mehreren Literaturstellen zu finden, so daB 
es sich für den Fachmann verbiete, einen für die Trirneri-
sierung von Phenylisocyanat in elner Menge von 1-2% einge-
setzten Katalysator für die Trimerisierung von IPDI auszu-
probieren. Die BeschwerdefUhrerin hat letztlich einen 
neuen Anspruch 1 vorgelegt, der auf die kontinuierliche 
Trimerisierung in einer Reaktionsschlange zur Herstellung 
(cyclo)aliphatischer Polyisocyanurate beschrnkt ist. 

V. 	Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) bestreitet die Aus- 
fUhrungen der BeschwerdefUhrerin. Sie weist insbesondere 
auf die Tatsache hin, daB IPDI expressis verbis in (1) 
genannt sei und daB ein Strbmungsrohr als glatt áquivalent 
zu einer Kaskade anzusehen sei. Aul3erdem legt sie zur 
StUtzung ihrer Argumentation zwei neue Dokumente vor, 
nm1 ich 

DE-A-2 325 826 und 
Adoiphi, GrundzUge der Verfahrenstechnik (1970), 

S. 268. 
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VI. 	Die BeschwerdefUhrerin beantragt die Aufhebung der ange- 

fochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Pa-

tents auf der Basis des Anspruchs 1 vom 29. November 1986 

sowie der erteilten Ansprtiche 4 - 6 ala neuen Ansprtichen 2 

-4, wie in Reinschrift am 23. Mai 1987 vorgelegt. Die Be-

schwerdegegnerin beantragt hingegen, die Beschwerde zu-

rUckzuweisen. 

EntacheidungsgrUnde 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

Regel 64 EPU; sic ist dalier zuissig. 

Zur formalen Zu1&ssigkeit des Anspruches 1 ist folgendes 

festzustellen: 

2.1. Anspruch 1 geltender Fassung ist gegenliber der erteilten 

Form durch Einbeziehung zustziicher Merkmaie einge-

schränkt, die sich aus den Erstunterlagen und der erteil-
ten Fassung, wie folgt, rechtfertigen: 
- ukontinuierliche  Herstellung' aus Seite 12, Zeile 15, 

bis Seite 16 unten (Beispiele 1 bis 24). bzw. Seite 5, 

Zeile 59, bis Seite 9 unten (Beispiele 1 bis 24); 
- "(cyclo)aliphatische PolyisocyanateN  aus den 

AnsprUchen 6 und 7 bzw. 4 und 5 sowie aus Seite 9, Zeile 

18, bzw. Seite 4, Zeile 40; wegen der Abhlngigkeit der 

geitenden AnsprUche 2 und 3 ist hinreichend kiar, daB 

dieser Ausdruck sowohi aliphatische ala auch cyclo-

aliphatiache Po].yisocyanate umfasaen soil; 

- TMin einer ReaktionsschlangeN  aus Seite 7, Zeilen 27 - 

29, bzw. Seite 4, Zeilen 5 und 6. 

Es bestehen deshaib keine Bedenken im Hinblick auf Artikel 

123 (2) und (3) EPU. 
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2.2. Auch der Ausdruck "bis zu einem Umsatz von 45 %" (Anspruch 
1, drittletzte bis vorletzte Zeile) ist nach Auffassung 

der Kainmer im Hinblick auf die Beschreibung hinreichend 

kiar, da dort wiederholt von einem Uznsatz VOfl "Ca. 35 -45 

%" gesprochen wird (insbesondere Seite 6, Zeile 6 der Pa-

tentschrift, entsprechend Erstunterlagen Seite 13, Zeile 

5). Der Ausdruck "bis zu ... 45 %" ist daher im Sinne von 

"bis ... hBchstens 45 % l'  zu verstehen. 

Ms nchst1iegender Stand der Technik ist nach Auffassung 

der Kammer die Entgegenhaltung (3) anzusehen. Diese be-

zieht sich ebenso wie das Streitpatent auf ein Verfahren 

zur Herstellung von partiell trimerisierten aliphatischen 

und cycloaliphatischen Isocyanaten, wie IPDI, und zwar in 
Gegenwart von 0,1 bis 1 Gew.-% eines Katalyatorsystems 

Olefinoxid/N, N' -Endothy1enpiperazin (Dabco). Man arbeitet 

dort bei Temperaturen von 80 -200°C, vorzugsweise 120 - 

180 °C, bricht die Reaktion bei einem Umsatz von 50 % ab 

und entfernt das unuingesetzte Diisocyanat sowie den Kata-

lysator aus dem Reaktionsgemisch durch DUnnschicht-

destillation (AnsprUche 1 und 3; Seite 3, Zeilen 7 bis 4 

von unten; Beispiele 1 und 2). Dieses Verfahren hat nach 
den derzeit unwiderlegbaren und auch unbestrittenen Aus-

fUhrungen der BeschwerdefUhrerin den Nachteil, daB es bei 

der Abtrennung des IPDI in regelmäBigen Abstnden von Ca. 
1 - 2 Wochen zu Ablagerungen und Verstopfungen in den 

Destillationsleitungen koimnt, und was noch gravierender 

ist, sogar im 61 der Vakuuxnpunipen eine Verharzung statt-

findet. 

DemgegenUber kann die dem Streitpatent zugrundeliegende 

Aufgabe darin gesehen werden, ein Verfahren zur partiellen 

Trimerisierung von (cyclo)aliphatischen Isocyanaten mit 

problemloser Isolation des Reaktionsproduktes anzugeben. 

/ 
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Zur Lösung dieser Aufgabe sch1gt das Streitpatent im 

wesentlichen die Koinbination folgender MalInalunen vor: 

die Verwendung der speziellen, durch die Formel des 

Anspruchs 1 definierten, aus (1) bereits bekannten 

Aminokatalysatoren 

in einer Menge von 0.02 bis 0,1 Gew.-%, 

Umsetzung in einer Reaktionsschlange 

im Temperaturbereich von 40 - 120'C 

bis zu einem Umsatz von 45 Gew.-%. 

S. 	DaB die bestehende Aufgabe durch die genannten MaBnahmen 

auth tatsächlich gelöst wird, erecheint auf Grund der Bei-

spie].e (Tabelle ha, Seiten 7, 8 und Tabelle lib, Seite 9) 
des Streitpatents glaubhaft. Die Beschwerdegegnerin hat 

diesbezflg].ich auch keine Einwendungen vorgebracht. 

Das beanspruchte Verfahren ist keinem der entgegenge-

haltenen Dokumente zu entnehmen, somit neu. Da die Neuheit 

auch unbestritten ist, erUbrigen sich nähere Ausfilhrungen 

hierzu. 

Es ist daiier zu untersuchen, ob das beanspruchte Verfahren 

auf erfinderischer Ttigkeit beruht oder ob es fUr den 

Fachmann, der sich - ausgehend von (3) - die oben angege-

bene Aufgabe gestelit hatte, auf Grund des Standes der 

Technik nahelag. 

7.1. 	Merkmal A: 

7.1.1. DaB (cyclo)aliphatische Isocyanate schwieriger zu tn-

merisieren sind als aromatiache, ist als gesicherter Wis-

senastand zu betrachten. So erwähnt (3) auf Seite 2, Zei-

len 18 bis 22, daB zwar TMtert. Amine sehr gut die Tn-

merisierung von aromatischen Isocyanaten katalysieren, bei 
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aliphatischen oder cycloaliphatischen Isocyanaten .... (je-
doch) keinen katalytischefl Effekt zeigen". Auch mit dem 
spezielien System Dabco gelingt nach der Lehre von (3) die 
TrimerisierUng (cycio)aliphatischer Isocyanate nur unter 
besonderen Bedingungen (Seite 3, Zeile 1, big Zeile 10 von 

unten). Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Trimerisie- 

rung cycloaliphatischer in Gegensatz zu aromatischen 

Isocyanaten sind auch einigen anderen, von der Beschwerde-
ftihrerin genannten Dokumenten zu entnehmen; siehe z.B. GB-
A-i 386 399 (Seite 1, Zeilen 17 big 25) und selbst noch 
die DE-A-3 219 608 (Seite 7, Zeilen 15 big 20) und EP-A-
155 559 (Seite 1, Zeilen 17 bis 21), deren Priorittsdaten 
Jahre nach den Veröffentlichungsdatum der den Streitpatent 
zugrundeliegenden Anmeldung liegen. 

7.1.2. Dokument (1) beschreibt zwar schon die Verwendung 
quaternrer Hydroxyaikylamrnonium-CarbOXylat-KataiYSatOren 
- wie sie gemäl3 Streitpatent vorgeschlagen werden - für 
die Polymerisation und Polykondensation organischer Iso-
cyanate ganz im aligemeinen. Dabei stehen wohi ganz em-
deutig aromatische Isocyanate ais Ausgangsstoffe in Vor-

dergrund: so verwenden smt1iche Beispiele, die die Poly-
merisationsreaktiOn betreffen (beginnend mit Beispiel 19 
in Spalte 14), Ausgangsstoffe, deren Isocyanatgruppe an 
einen aroinatischen Ring gebunden ist. Dennoch heil3t es-in 

Spalte 17, Zeilen 49 bis 52, ausdrücklich, daB die genann-
ten Katalysatoren auch zur Trimerisierung aliphatischer 

Isocyanate verwendbar sind, denen - wie aus den dort 
angefthrten Beispielen ersichtiich - auch die cyclo-

aliphatischen zugerechnet werden. 

7.1.3. Dieser Lehre ist jedoch nach Meinung der Kaminer keine 
Anregung zu entnehmen, diese aus (1) bekannten reaktiven 
Katalysatoren gerade zur L6sung der oben definierten 

Aufgabe im Verfahren gemäi3 (3) einzusetzen; denn für em 
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kontinuierliches Verfabren zur partiellen Trimerisierung 
von (cyclo)aliphatischen Isocyanaten jet die Verwendung 
eines reaktiven Katalysators keineswegs die einzige 
Voraussetzung, und da3 die in Abschnitt 3 erwhnten 
Probleme bei der Isolation des Reaktionsproduktes durch 
Verwendung der aus (1) beicannten Katalysatoren im 
Verfahren nach (3) vermiederi werden könnten, war auf Grund 
des gesamten vorliegenden Standes der Technik fUr den 
Fachmann nicht zu erwarten. 

7.1.4. Diese Beurteilung wird Ubrigens auch durch die in dem 
nachveröffentlichten Dokument (5) enthaltene WUrdigung der 
aus (1) - bzw. der entsprechenden DE-A-2 631 733 (la) - 
bekannten Katalysatoren zustz1ich gestlitzt. Es heil3t 
nm1ich in (5) auf Seite 4, 2. Absatz, die in (la) 
genannten Katalysatoren seien NfUr  eine derartige Urn-
setzung wenig geeignet, da die Verbindungen thermisch 
nicht leicht zerstörbar sind und daher beim gewUnachten 
Trimerisierungsgrad durch Zugabe eines Katalysatorengifts 
desaktiviert werden milasen, was wiederum zu unerwUnschten 
Verunreinigungen im Verfahrensprodukt ftthrtN. 

7.1.5. Hieran vermag auch der auf (6) gestlitzte Hinweis auf 
Seite 2, Absatz 2, der Beschwerdeerwiderung vom 3.9.86 
nichts zu Indern, wonach die unterechiedliche Reaktivität 
der NCO-Gruppefl in IPDI einen selektiven Aufbau der Iso-
cyanurate mit den Vorteilen der guten Steuerung der Reak-
tionsfUhrung, niedriger Viskositt der Endprodukte sowie 
geringer Monomeranteile gestatte. Dieser Hinweis liegt 
nach Meinung der Kanuner neben der Sache; denn ein wie auch 
inuner gearteter Zusanunenhang mit der im Streitpatent 
beanspruchten Aufgabenlösung ist nicht erkennbar. 

7.2. 	Merlanal B: Einleitend sei bemerkt, daB es beim Vorschlag 
eines - wie ausgefilhrt - nicht naheliegenden Katalysators 
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nicbt mehr darauf ankonunen kann, in weicher Menge er 
wirksam sein könnte. Nachdem dieser Punkt jedoch im Vor-
verfahren eine Rolle spielte, sei hierzu das Folgende 

bemerkt: 

7.2.1. Von den erforderlichen Katalysatormengen heiBt es in (1). 
Spaite 18, Zeilen 16 bis 19, da8 "für die Herstellung von 
Triphenylisocyanurat und anderer trimerisierter carbo-
cyclischer Isocyanate" (also auch cycloaliphatischer; von 
offenkettigen aliphatischen ist an dieser Stelle nicht die 
Rede) etwa 1 bis 2 Prozentteile, bezogen auf das 
Isocyanat, eingesetzt werden "können". 

7.2.2. Angesichts dieser Angaben und der genfâl3 Unterabschnitten 
7.1.1 und 7.1.2 in der Fachwelt weit verbreiteten Meinung, 
daB (cyclo)aliphatische Isocyanate nur schwierig und - 
falls tiberhaupt - eher unter Verwendung höherer Kataly- 

satorkonzentrationen als für aromatische Isocyanate 
trimerisierbar sind, kann der auf Seite 8, Absatz 5, der 
angefochtenen Entscheidung geuBerten Auffassung nicht 
gefolgt werden, wonach "die Bestimmung der optimalen Ka-
talysatorkonzentration zur Routine des Fachmanns" gehöre 
und er sich "durch eine bloI3e Exnpfehlung" (dies zielt auf 
das Wort "may" in Spalte 18, Zeile 17, von (1) ab; vgl. 
Seite 8, Absatz 4, der angefochtenen Entscheidung) "hier-

von nicht abhalten lassen" verde. Vielmehr wären - wenn 

Uberhaupt - zur Trimerisierung (cyclo)aliphatischer Iso-
cyanate allenfails Kataiysatorkonzentrationen eher im 
oberen Teil des angegebenen Bereichs von 1 bis 2%, keines-
f ails aber ein bis zwei Zehnerpotenzen unterhaib dieses 
Bereichs, wie patentgem13 vorgesehen(0,02 bis 0,1 Gew.-
%), in Betracht gekommen. 

7.2.3. Auch Merkmal B kann also nicht nahegelegen haben. 
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7.3. 	Igen die Merkinale A und B, je für sich genonunen, nicht 
nahe, so gilt dies erst recht für die Kombination dieser 
Merkznale miteinander. Bei dieser Sachiage konunt es nicht 
mehr darauf an, ob auch die Merkmale C, D und E zur 
erfinderischen Tätigkeit beitragen. Diese liegt schon auf 
Grund der obigen Ausfi3hrungen zu den Merkmalen A und B 
vor. Daher erUbrigt sich auch ein Eingehen auf die unter 
Heranziehung von (7) gemachten Ausfflhrungen auf Seite 2, 
Absatz 3, und Seite 3, Absatz 1, der Beschwerdeerwiderung 
vom 3.9.86. 

8. 	Die geltenden Ansprliche 2 big 4 werden von der Patent- 
fhigkeit des Anspruchs 1 getragen. 

Entscheidungsformel. 

Aus diesen GrUnden wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die erste Instanz zurlickverwiesen, mit 

der Auflage, das Patent mit den folgenden Unterlagen 
aufrechtzuerhalten: 
- Anspruch 1, eretmals eingegangen am 29. November 1986; 
- Ansprliche 2 bis 4, eingegangen am 23. Mai 1987; 
- einer noch anzupassenden Beschreibung. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 	 Der Vorsitzende: 

lkrrv/ 
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