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Sachverhalt und Antrãge 

Die europäische Patentanineldung Nr. 84 105 045.3 

(Veraffentlichungsnr. 0 125 582) wurde am 4. Mai 1984 unter 

Inanspruchnahme der Prioritãt der deutschen Patentanmeldung 

Nr. 3 317 193 vom 11. Mai 1983 eingereicht. 

Die Prufungsabteilung wies die Anmeldung am 3. Mai 1989 mit 

der Begrundung zurück, daB der Annteldungsgegenstand mm 

Hinblick auf die Druckschrift 

(1) DE-A-2 045 852 

weder neu sei, noch auf einer erfTdihen Ttigki-t 

beruhe. Als weiteren Zuruckweisungsgrund führte die 

Prüfungsabteilung Artikel J.23 (2) EPU an. 

Der einzige unabhängige Ptentanspruch 1 lautete in der von 

der Prüfungsabteilung geprüften Fassung, wie folgt: 

"Verwendung von einkoniponentigen Polyurethanzubereitungen, 

die bei Feuchtigkeitszutritt aushärten und bei ihrer Appli-

kation einer Voluinenausdehnung unterliegen als Kiebemittel 

auf dent Bausektor, dadurch gekennzeichnet, daB man für die 

Verklebung von Dàmmaterialien mit Gebâudeflãchen Zuberei-

tungen verwendet, die in ihren Eigenschaften zwischen PUR-

Schaumstoffen und konventionellen PUR-Kiebstoffen liegen, 

beim Aushärten eine Volumenvergr68erung von etwa 100 - 

1000 % aufweisen und aus 	 - 

50 - 80 Gew.-% Polyurethanprepolyrneren mit endständigen 

Isocyanatgruppen 

10 - 20 Gew.-% organischen Läsungsmitteln mit Siedepunkten 

zwischen Raumtemperatur und 60 O 

0,5 - 8 Gew.-% Schaumstabilisatoren 
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2 	T 615/89 

und gewünschterifalls bis zu 20 Gew. -% weiteren Hilfsstoffen 

bestehen." 

III. Gegen diese Entscheidung wurde am 28. Juni 1989 unter 

gleichzeitiger Entrichtung der entsprechenden GebUhr 

Beschwerde eingelegt; die Beschwerdebegründung wurde am 

25. August 1989 nachgereicht. In ihrer Beschwerdebegründung 

steliten die Beschwerdeführerinnen einen Hauptantrag und 

nahmen auf zwei Hilfsantrãge Bezug, deren Ansprüche jedoch 

nicht zu den Akten gelangt sind. Im Anschlu8 an em 

Telefongesprãch zwischen dem Berichterstatter und dem 

Vertreter der Beschwerdeführerinnen am 13. März 1990 

richteten diese ihren Hauptantrag auf den folgenden 

Anspruch 1 (zwei Schreibfehler berichtigt), gefolgt von den 

Asprüchen 2 bis 7 "in deiseitherigen Fassung", d. h. - im 

Gegensatz zu der irrtümlichen Bezugnahine der angefochtenen 

Entscheidung (S. 1, vorletzte Zeile) auf die "ursprünglichen 

Ansprüche 2 - 7" - in der am 29. Dezember 1988 eingegangenen 

Fassung: 

"Verwendung von einkoinponentigen Polyurethanzubereitungen, 

die bei Feuchtigkeitszutritt aushàrten und un Verlauf ihrer 
Verwendung einer Volumenausdehnung unterliegen, als Klebe-

mittel auf' dem Bausektor, dadurch gekennzeichnet, daB man 

für die Verkiebung von Dãuunaterialien mit Gebãudeflächen aus 

einem nicht unter nennenswertem Uberdruck stehenden Behàlter 

heraus Zubereitungen verwendet, die in ihren Eigenschaften 

zwischen PUR-Schaumstoffen und konventionellen PUR-Kleb-

stoffen ].iegen, beini Aushàrten eine VolumenvergräBerung von 

etwa 100 - 1000 % aufweisen und aus 

55 - 80 Gew.-% Polyurethanprepolymerenmit endständigen 

I socyanatgruppen 
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10 - 20 Gew.-% orgaflischen Lãsungsmitteln mit Siedepunkten 
zwischen Raumtemperatur und 60 C 

0,5 - 8 Gew.-% Schauxnstabilisatoren 

und gewünschtenfalls 

bis zu 20 Gew.-% weiteren Hilfsstoffen bestehen." 

Ein erster Hilfsantrag richtete sich auf den früheren Haupt-

antrag vom 25. August 1989; ein zweiter und ein dritter 
Hilfsantrag bezogen sich auf die (nicht vorgelegten) 
Ansprüche geinäB dainaligexa ersten und .zweiten Hilfsantrag. 

IV. Die Beschwerdeführerinnen beantragten die Erteilung eines 

Patents auf der Grundlage er Anspruche gemäB einem der 

genannten Antrâge. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 und 

Regel 64 EPU; sie ist somit zulâssig. 

ProzeduraThs 

Soweit die Zurückweisung der Anmeldung auch auf einen 

VerstoSgegen Artikel 123 (2) EPU gestützt ist, verstãBt die 

angefochtene Entscheidung gegen Artikel 113 EPU, weil sich 

die Aninelderinnen (Beschwerdeführerinnen) zu diesem 

Zurückweisungsgrund nicht vorher äul3ern konnten. Das 

verweigerte rechtliche Gehór hat die Kaininer den 

Beschwerdeführerinnen gewãhrt. Damit ist der Mangel geheilt. 
Die Beschwerdeführeriflnefl haben erklärt, daB die Angabe 

50 Gew.-% auf einem Schreibfehler beruhe und richtig - wie 

ursprünglich genannt - 55 Gew.-% lauten mUsse. 
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4 	T 615/89 

3. Zulãssigkeit der Anderungen 

3.1 Im Vergleich zu dem Anspruch in der ursprünglich einge-

reichten Fassung bestehen die vorgenominenen Anderungen in 

einer Beschrãnkung des Anspruchs 1 durch die folgenden 

vier Einfügungen: 

"e inkomponentigen" 

"als Kiebeinittel auf dem Bausektor ... für die 

Verkiebung von Dãnunaterialien mit Gebãudeflãchen" 

"aus einem nicht unter nennenswertem Uberdruck 

stehenden Behâlter heraus" 

"die in ihren Eigenschaften zwischen PUR-Schaum-

stoffen und konventionellen PUR-Kiebstoffen .liegen, 

beim Aushärten eine Volumenvergr6l3erung von etwa 

100 - 1000 % aufweisen" 

3.2 Vergleicht man dies mit der ursprünglich eingereichten 

Fassung, so ergibt sich folgendes: 

AUf Seite 3, Zeile 4 wird auf die bekannte Mäglich-

keit verwiesen, Em- oder Zweikomponentensysteme zu 

verwenden. Ferner wird der Fachmann den Abschnitt 

von Seite 4, Zeile 15 bis Seite 5, Zeile18 so 

verstehen, daB bevorzugt nur das Einkomponenten-

system in Frage konune. 

Das Anwendungsgebiet der erfindungsgemã8en 

Zubereitungen wird auf Seite 9, Zeile 12 bis 

Seite 10, Zeile 19 beschrieben; es deckt sich 

sinngemãB mit dem, was nunmehr in den Anspruch 

aufgenominen wurde. 

02510 	 .../... 



5 	T 615/89 

Auf Seite 6, Zeilen 26 bis 31 ist offenbart, daB die 

Polyurethanzubereitungen Verflüssigungs- bzw. 

Verdünnungsrnittel "mit Siedepunkten zwischen Raurn-

temperatur und 60 °C", also ohne nennenswerten 

Uberdruck, enthalten. Auch die Aussage auf Seite 4, 

Absatz 1, daB Urethanschäurne Aerosoldosen bedingen 

und daher nicht geeignet sind, erlaubt den Schlul3, 

daB man erfindungsgeinãB ohne Aerosoldosen, d. h. 

ohne nennenswerten Uberdruck, arbeitet. 

Der Gedanke, soiche Polyurethanzubereitungen zu 

verwenden, die in ihren Eigenschaften.zwischen 

Polyurethanschaumstôffen undkonvenfioneflen 

Polyurethanklebstoffen liegen, ist auf Seite 4, 

Zeilen 10 bis 14 offenbart, während die Volumen-

vergröl3erung von 100 bis 1000 % irn Anspruch 6 in'der 

eingereichten Fassung erwähntwurde.. 

Dainit kännen alle diese Beschränkungen in den Anspruch 

aufgenonunen werden, ohne daB gegen Artikel 123 (2) EPU 

verstol3en würde. 

3.3 Unter Nummer 2.3 (S. 4) der angefochtenen Entscheidung wurde 

beanstande, daB es sich bei dein kennzeichnenden Merkmal der 

VolumenvergróBerung und auch bei der Angabe, die Eigenschaf-

ten soilten zwischen denen von Polyurethanschaurnstoffen und 

konventionellen Polyurethanklebstoffen liegen, urn aufgaben-

hafte Merkinale handle. Die Kanuner kann sich dieser 

Beurteilung nicht anschlieBen. Das Merkinal der zu 

erzielenden Volumenvergr6i3erung 1st wohi ein funktionelles; 

doch kann der Fachmann, der eine soiche anstrebt, mit 

wenigen, einfachen Versuchen,..d. h. ohne unzumutbaren 

Aufwand, die dafür nötigen Bedingungen erinittein. Die 

Aussage "zwischen ... Schaumstoffen und konventionellen 

Kiebstoffen" ist nach Auffassung der Kammer kein 
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selbstãndiges Merkmal, sondern hängt eng mit der oben 
erwãhnten VolumenvergróBerung zusammen und 1st unter dem 

Gesichtspunkt der Kiarheit im gegebenen Zusaxamenhang 

ebenfalls nicht zu beanstanden. 

Nãchster Stand der Technik 

4.1 Nach Auffassung der Kammer steilt (1) den nãchsten Stand der 

Technik dar und offenbart einen Polyurethanschaumstoff, der 

als Kiebemittel beim Bauen verwendet wird. Der Schaumstoff 

wird aus einem Aerosolbehãlter abgegeben, in dem er wegen 

der Verwendung üblicher Aerosoltreibmittel unter 

betrãchtlichem Druck eingeschlossen 1st, und expandiert 

unter Ausbildung eines Schauins (Seite 2, zweiter 

voilständiger Absatz). Auf Seite 6 wird im ersten 

v4ollstãndigen Absatz die Wahi des Treibmittels ausführlich 
erôrtert. Als besonders geeignet wird Dichiorodifluoromethan 

genannt, das einen Siedepunkt von -30 C hat. 

4.2 Weiter wird in diesem Absatz die Móglichkeit erwâhnt, em 

Treibmittel zu verwenden, das einen niedrigeren Druck 

erfordert, beispielsweise eine Mischung aus 

Dichiorodifluoroinethan und Trichiorofluoromethan, oder 

Trichiorofluoromethan allein (Siedepunkt +24°C), sofern es 

über seineh Siedepunkt hinaus erhitzt wird. Eine genaue 

Dichteangabe für den zu erzeugenden Schaum fehit. 

Aufgabe 

Vor dem Hintergrund von (1) bestand die objektive Aufgabe 

darin, einen Schaumstoff vorzuschlagen, der aufgrund seiner 

im Vergleich zuüblichen Schaumstoffen grôBeren Dichte eine 

stãrkere Klebekraft als diese aufweist, aber nicht, wie 

übliche Polyurethanklebstoffe, eine kontinuierliche 

Feststoffphase bildet. 
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Lôsung 

Im Mittelpunkt der vorgeschlagenen Lösung steht die Verwen-
dung eines Verflüssigungs- oder Verdunnungsmittels mit einein 
derart hohen Siedepunkt, daB es als Treibmittel höchstens 
eine geringe Wirkung hat. Dainit wird zweierlei erreicht: 
Erstens steht der Kiebstoff vor seiner Verwendung unter 
so schwachem Druck, daB erin einer gewóhnlichen Tube 
anstatt in einem Aerosolbehãlter aufbewahrt werden kann; 
zweitens expandiert das Material beim Austritt aus der Tube 
so geringfügig, daB der entstehende Schaum deutlich fester 
1st ais übiiche Schauinstoffe. Die Kainmer halt es für 
glaubhaft, daB der Anmeldungsgegenstand die bestehende 
Aufgabe tatsãchlich last. 

Neuheit 

7.1 In der Frage der Neuheit hat die Prüfungsabteilung auf der 
Grundlage des ihr darnals vorliegenden Anspruchs zuungunsten 
der Beschwerdeführerin entschieden. Nach Aufnahme weiterer 
Merkmale in den Anspruch unterscheidet sich dieser nunmehr 
in zweieriei Hinsicht von (1): Erstens soil die Zubereitung 
aus einem nicht unter nennenswertem Uberdruck stehenden -. 
Behãlter heraus verwendet werden; dies 1st der 
Entgegenha1tung nicht zu entnehmen. Zweitens soil ein Schaum 
mittlerer Dichte durch die Verwendung eines Verflüssigungs-
oder Verdünnungsinittels gebildet werden, das wegen seines 
relativ hohen Siedepunkts kaum oder gar nicht als 
Treibmittel wirksam ist. 

7.2 In (1) wird zwar ausdrücklich erwãhnt, daB Trichlorofluoro-
inethan mit seinem "hohen" Siedepunkt auch allein verwendet 
werden kann; dies geschieht aber lediglich im Zusainmenhang 
mit der ausdrücklichen Lehre, daB. in diesern Fall eine 
Erhitzung über den Siedepunkt des Trichiorofluoroinethans 
nötig ist, urn den Druck zu erzielen, der norinalerweise 
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erforderlich ist, dainit ein Aerosolspender funktioniert. 

Nach Auffassung der Kammer ergibt sich hieraus keine Lehre, 

den Schauinstoff unter Verwendung eines Treibmittels mit 

hohem Siedepunkt gezielt relativ dicht zu halten. 

7.3 Im Lichte dieser beiden Unterschiede ist der Gegenstand von 

Anspruch 1 in seiner jetzigen Fassung neu. 

S. Erfinderische Tãtigkeit 

8.1 Zu untersuchen ist die Frage, ob ein Fachmann ausgehend von 

(1) angesichts der Aufgabe, einen Schauinstoff mit stãrkerer 

Klebekraft zu entwickeln, daran gedacht hãtte, ihn aus einem 

beispielsweise als Tube gestalteten Behãlter heraus 

aufzubringen, der wegen der .Verwendung eines Verflüssigungs-

o'der Verdünnungsinittels mit relativ hohern Siedepunkt nicht 

unter nennenswertem Uberdruck steht. Selbst wenn man 
unterstelite, es habe für den Fachmann ohne weiteres auf der 

Hand gelegen, daB ein dichterer Schaum einen stärkeren 

Kiebstoff abgeben würde, so spricht doch (1) nur von einer 

Abgabe aus Aerosolbehältern; urn von dort zu der 
erfindungsgemãBen Lösung zu gelangen, hãtte der Fachmann 

erst erkennen müssen, daB man hierfür die genannten Behâlter 

durch eine gewôhnliche Tube und auBerdem die dort 

verwendeteh Treibmittel durch ein Verflüssigungsmittel mit 

relativ hohem Siedepunkt ersetzen muB. Die Kammer ist nicht 

der Uberzeugung, daB diese Erkenntnis nahegelegen hãtte, 

zumal der Anmeldungsgegenstand ein of fensichtlich nützliáhes 

Erzeugnis darstelit und zwischen der Veróffentlichung von 

(1) und dem Prioritâtszeitpunkt 12 Jahre vergangen sind. 

8.2 Die Kammer hat bei diesem SchiuB berücksichtigt, daB 

Polyurethanschaumstoffe und -kiebstoffe billige Erzeugnisse 

sind, die in groBern Uinfang in der Bauindustrie zu 

Isolierzwecken und als Kiebstoffe verwendet werden. Wie die 

umfangreiche Patentliteratur aus diesern Gebiet zeigt, ist 
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während der genannten 12 Jahre intensiv nach besseren 

Môglichkeiten zur Verwendung und Aufbringung dieser 

Erzeugnisse gesucht worden. Bei dieser Sachiage ist die 

Karnmer davon uberzeugt, daB die beanspruchte Lösung, ware 

sie tatsãchlich naheliegend gewesen, sehr viel früher 

gefunden worden ware. 

9. Ergebnis 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents weist somit 

die von Artikel 56 EPU geforderte erfinderische Tâtigkeit 

auf und ist daher patentfähig. Dasselbe gilt für die abhãn-

gigen Ansprüche 2 bis 7, deren Ptentfähigkeit von der des 

Anspruch1. getragen widDasomttdmHauptantrag 

stattzugeben ist, erübrigt sich eine Erörterung der 

Iilfsantrâge. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

• Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache tqird an die Prufungsabteilung mit der Auflage 

zurückverwiesen, ein Patent auf der Grundlage des am 

17. Mãrz 1990 eingereichten Anspruchs 1, der am 

29. Dezeinber 1988 eingereichten Ansprüche 2 bis 7 und einer 

an diese Ansprüche noch anzupassenden Beschreibung zu 

erteilen. 

Der Geschäftsstellenbeamte 
	Der Vorsitzende 

E. Go gina er 

	

/.Antony 
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