BESCHWERDEKAMMERN BOARDS OF APPEAL _ CHAMBRES DE RECOURS
DES EUROPAISCHEN OF THE EUROPEAN DE L’OFFICE EUROPEEN

PATENTAMTS

PATENT OFFICE DES BREVETS

Verdffentlichung im Amtsblatt dJe / Nein

Aktenzeichen: T 615/89 - 3.3.3
Anmeldenummer: 84 105 045.3
Veréffentlichungs-Nr.: 0 126 582

Bezeichnung der Erfindung: Verwendung eines expandiérenden Polyurethan-

klebstoffes zum Verbinden von Dadmmstoffen mit

Gebiudeteilen
Klassifikation: CO8L 75/04

ENTSCHEI DVU NG

vom 22. April 1991

Anmelder: Henkel KGaA
. ‘ 4 .
Stichwort:
EPU : Art. 54, 56, 123 (2)

Schlagwort: "Neuheit (bejaht)" - »
"Erfinderische Tatigkeit (bejaht, nach Einschradnkung)" -
"Unzuldssige Anderung (verneint)" _

EPA Form 3030 01.91

Leitsatz



9

Europdisches European Office suropéen
Patentamt Patent Office des brevets
Beschwerdekammem Boards of Appeal Chambres de recours

Aktenzeichen: T 615/89 - 3.3.3

ENTSCHEIDUNG

der Technischen Beschwerdekammer 3.3.3

Beschwerdefihrer:

Vertreter:

vom 22. April 1991

Henkel KGaA
HenkelstraRe 67
4000 Diisseldorf-Holthausen

¥

Angefochtene Entscheidung:

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: F. Antony
Mitglieder: R., Lunzer
R. Schulte

-
=<
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Sachverhalt und Antrage

I.

II.

Die europdische Patentanmeldung Nr. 84 105 045.3
(Veréffentlichungsnr. 0 125 582) wurde am 4. Mai 1984 unter
Inanspruchnahme der Prioritdt der deutschen Patentanmeldung
Nr. 3 317 193 vom 11. Mai 1983 eingereicht.

Die Prifungsabteilung wies die Anmeldung am 3. Mai 1989 mit
der Begrindung zuriick, daB der Anmeldungsgegenstand im

Hinblick auf die Druckschrift

(1) DE-A-2 045 852

weder neu sei, noch auf einer erfinderischen Tdatigkeit
beruhe. Als'weiteren Zurickweisungsgrund fuhrte die '
Prufungsabteilung Artikel 123 (2) EPU an.

Der einzige unabhdngige Patentanspruch 1 lautete in der von

der Prifungsabteilung gepruften Fassung, wie folgt:

"Verwendung von einkomponentigen Polyurethanzubereitungen,
die bei Feuchtigkeitszutritt ausharten und bei ihrer‘Appli-
kation einer Volumenausdehnung unterliegen als Klebemittel
auf dem Bausektor, dadurch gekennzeichnet, daf man fur die
Verklebung' von Ddmmaterialien mit Gebdudeflédchen Zuberei-

. tungen verwendet, die in ihren Eigenschaften zwischen PUR-
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Schaumstoffen und konventionellen PUR-Klebstoffen liegen,
beim Aushérten eine Volumenvergroéferung von etwa 100 -

1000 % aufweisen und aus

50 - 80 Gew.-% Polyurethanprepolymeren mit endstandigen
Isocyanatgruppen

10 - 20 Gew.-% organischen Lésungsmitteln mit Siedepunkten

zwischen Raumtemperatur und 60 °C

0,5 - 8 Gew.-% Schaumstabilisatoren
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und gewunschtenfalls bis zu 20 Gew.-% weiteren Hilfsstoffen
bestehen."

III. Gegen diese Entscheidung wurde am 28. Juni 1989 unter
gleichzeitiger Entrichtung der entsprechenden Gebihr
Beschwerde eingelegt; die Beschwerdebegrundung wurde am
25. August 1989 nachgereicht. In ihrer Beschwerdebegrundung
stellten die Beschwerdefihrerinnen einen Hauptantrag und
nahmen auf zwei Hilfsantrage Bezug, deren Anspriche jedoch
nicht zu den Akten gelangt sind. Im Anschluf an ein
Telefongesprach zwischen dem Berichterstatter und dem
Vertreter der Beschwerdefuhrerinnen am 13. Marz 1990
richteten diese ihren Hauptantrag auf den folgenden
Anspruch 1 (zwei Schreibfehler berichtigt), gefolgt von den
Ansprichen 2 bis 7 "in der, .seitherigen Fassung", d. h. - im
Gegensatz zu der irrtuimlichen Bezugnahme der angefochtenen
Entscheidung (S. 1, vorletzte Zeile) auf die "urspringlichen
Anspriche 2 - 7" - in der am 29. Dezember 1988 eingegangenen
Fassung:

"Verwendung von einkomponentigen Polyurethanzubereitungen,
die bei Feuchtigkeitszutritt ausharten und im Verlauf ihrer
Verwendung einer Volumenausdehnung unterliegen, als Klebe-
mittel auf'dem Bausektor, dadurch gekennzeichnet, daB man
far die Verklebung von Dammaterialien mit Gebdudeflachen aus
einem nicht unter nennenswertem Uberdruck stehenden Behalter
heraus Zubereitungen verwendet, die in ihren Eigenschaften
zwischen PUR-Schaumstoffen und konventionellen PUR-Kleb-
stoffen liegen, beim Ausharten eine Volumenvergréfierung von
etwa 100 - 1000 % aufweisen und aus

55 - 80 Gew.-% Polyurethanprepolymeren mit endstandigen
Isocyanatgruppen
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3 T 615/89
10 - 20 Gew.-% organischen Lésungsmitteln mit Siedepunkten
zwischen Raumtemperatur und 60 °C
0,5 - 8 Gew.~-% Schaumstabilisatoren
und gewinschtenfalls
bis zu 20 Gew.-% weiteren Hilfsstoffen bestehen."
Ein erster Hilfsantrag richtete sich auf den friheren Haupt-
antrag vom 25. August 1989; ein zweiter und ein dritter

Hilfsantrag bezogen sich auf die (nicht vorgelegten)
Anspriiche gemdB damaligem ersten und zweiten Hilfsantrag.

IV. Die Beschwerdefihrerinnen beantragten die Erteilung eines
' Patents auf der Grundlage gder Anspriche gemaf einem der
genannten Antrage. £
Entscheidungsgrunde
1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und
Regel 64 EPU; sie ist somit zulédssig. .
S
Prozeduralks
2. Soweit die Zuriickweisung der Anmeldung auch auf einen

VerstoB gegen Artikél_123 (2) EPU gestutzt ist, verstést die
angefochtene Entscheidung gegen Artikel 113 EPU, weil sich
die Anmelderinnen (Beschwerdefiihrerinnen) zu diesem
Zurﬁckweisungsgrund nicht vorher auBern konnten. Das
verweigerte rechtliche Gehor hat die Kammer den
Beschwerdefuhrerinnen gewahrt. Damit ist der Mangel gehellt.
Die Beschwerdefithrerinnen haben erklart, daf die Angabe

50 Gew.-% auf einem Schreibfehler beruhe und richtig - wie
urspringlich genannt - 55 Gew.-% lauten musse.
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Zulassigkeit der Anderungen

Im Vergleich zu dem Anspruch in der urspringlich einge-
reichten Fassung bestehen die vorgenommenen Anderungen in

einer Beschrankung des Anspruchs 1 durch die folgenden

vier Einflgungen:

i)

ii)

iii)

iv)

"einkomponentigen®"

"als Klebemittel auf dem Bausektor ... fir die
Verklebung von Dammaterialien mit Geb&udeflachen"

"aus einem nicht unter nennenswertem Uberdruck
stehenden Behalter heraus"”

=
"die in ihren Eigenschaften zwischen PUR-Schaum-
stoffen und konventionellen PUR-Klebstoffen liegen,
beim Aushdrten eine Volumenvergréferung von etwa
100 - 1000 % aufweisen"

Vergleicht man dies mit der urspringlich eingereichten

Fassung, so ergibt sich folgendes:

i)

ii)

Auf Seite 3, Zeile 4 wird auf die bekannte Mdéglich-
keit verwiesen, Ein- oder Zweikomponentensysteme zu
verwenden. Ferner wird der Fachmann den Abschnitt

" von Seite 4, Zeile 15 bis Seite 5, Zeile 18 so

verstehen, daB bevorzugt nur das Einkomponenten-
system in Frage komme.

Das Anwendungsgebiet der erfindungsgemaBen
Zubereitungen wird auf Seite 9, Zeile 12 bis
Seite 10, Zeile 19 beschrieben; es deckt sich
sinngemdaB mit dem, was nunmehr in den Anspruch
aufgenommen wurde.

cei)enn
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'iii) Auf Seite 6, Zeilen 26 bis 31 ist offenbart, daB die
Polyurethanzubereitungen Verfliussigungs- bzw.
Verdﬁnnungsmittél "mit Siedepunkten zwischen Raum-
temperaturvund 60 °C", alsé ohne nennenswerten
Uberdruck, enthalten. Auch die Aussage auf Seite 4,
Absatz 1, daB Urethanschéume Aerosoldosen bedingen
und daher nicht geeignet sind, erlaubt den Schlus,
daB man erfindungsgemas ohne Aerosoldosen, d. h.

ohne nennenswerten Uberdruck, arbeitet.

iv) Der Gedanke, solche Polyurethanzubereitungen zu

verwenden, die in ihren Eigenschaften.zwischen

02510

Pblyurethanschaumsfoffen und konventionellen
Polyurethanklebstoffen liegen, ist auf Seite 4,

' \ Zeilen 10 bis 14 offenbart, wahrend die Volumen-
vergréBerung von 100 bis 1000 % im Anspruch 6 in:ider
eingereichten FasSﬁng erwahnt wurde..

Damit kénnen alle diese Beschrankungen in den Anspruch
aufgenommen werden, ohne daB gegen Artikel 123 (2) EPU
verstoBfen wiirde. ‘

Unter Nummer 2.3 (S. 4) derbangefochtenen Entécheidung wurde
beanstandet, daB es sich bei dem kennzeichnenden Merkmal der
VolumenvergréBerung und auch bei der Angabe, die Eigenschaf-
ten sollten zwischen denen von Polyurethansqhaumstoffen und
konventionellen Polyurethanklebstoffen liegen, um aufgaben-
hafte Merkmale handle. Die Kammer kann sich dieser
Beurteilung nicht anschlieBen. Das Merkmal der zu
erzielenden VolumenvergréBerung ist wohl ein funktionelles;
doch kann der Fachmann, der eine solche anstrebt, mit
wenigen, einfachen Versuchen,.d. h. ohne unzumutbaren
Aufwand, die dafir ndétigen Bedingungén ermitteln. Die
Aussage "zwischen ... Schaumstoffen und konventionellen ...

Klebstoffen" ist nach Auffassung der Kammer kein
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selbstandiges Merkmal, sondern hiangt eng mit der oben
erwahnten VolumenvergréBerung zusammen und ist unter dem
Gesichtspunkt der Klarheit im gegebenen Zusammenhang
ebenfalls nicht zu beanstanden.

Nachster Stand der Technik

Nach Auffassung der Kammer stellt (1) den nachsten Stand der
Technik dar und offenbart einen Polyurethanschaumstoff, der
als Klebemittel beim Bauen verwendet wird. Der Schaumstoff
wird aus einem Aerosolbehdalter abgegeben, in dem er wegen
der Verwendung Ublicher Aerosoltreibmittel unter
betrachtlichem Druck eingeschlossen ist, und expandiert
unter Ausbildung eines Schaums (Seite 2, zweiter
vollstandiger Absatz). Auf Seite 6 wird im ersten
Vollstandigen Absatz die Wahl des Treibmittels ausfihrlich
erdortert. Als besonders geeignet wird Dichlorodifluoromethan
genannt, das einen Siedepunkt von -30 °C hat.

Weiter wird in diesem Absatz die Méglichkeit erwahnt, ein
Treibmittel zu verwenden, das einen niedrigeren Druck
erfordert, beispielsweise eine Mischung aus
Dichlorodifluoromethan und Trichlorofluoromethan, oder
Trichlorofluoromethan allein (Siedepunkt +24°C), sofern es
uber seinenh Siedepunkt hinaus erhitzt wird. Eine genaue
Dichteangabe fir den zu erzeugenden Schaum fehlt.

Aufgabe

Vor dem Hintergrund von (1) bestand die objektive Aufgabe
darin, einen Schaumstoff vorzuschlagen, der aufgrund seiner
im Vergleich zu ublichen Schaumstoffen grdBeren Dichte eine
stiarkere Klebekraft als diese aufweist, aber nicht, wie
ubliche Polyurethanklebstoffe, eine kontinuierliche
Feststoffphase bildet.

ceiS s



S

7 : T 615/89

Losung

Im Mittelpunkt der vorgeschlagenen Lésung steht die Verwen-
dung eines Verfluissigungs- oder Vefdﬁnnungsmittels mit einem
derart hohen Siedepunkt,‘daB es als Treibmittel héchstens
eine geringe Wirkung hat. Damit wird zweierlei erreicht:
Erstens steht der Klebstoff vor seiner Verwendung unter

so schwachem Druck, daB er in einer gewdéhnlichen Tube
anstatt in einem Aerosolbehdlter aufbewahrt werden kann;
zweitens expandiert das Material beim Austritt aus der Tube
so geringfiigig, daB der entstehende Schaum deutlich fester
ist als ibliche Schaumstoffe. Die Kammer hidlt es fir
glaubhaft, daf der Anmeldungsgegenstand die bestehende

Aufgabe tatsachlich 1lost.

P
R T o

Neuheit

1
W

In der Frage der Neuheit hat die Prifungsabteilung auf der
Grundlage des ihr damals vorliegenden Anspruchs zuungunsten
der Beschwerdefihrerin entschieden. Nach Aufnahme weiterer PN
Merkmale in den Anspruch unterscheidet sich dieser nunmehr ,@3
in zweierlei Hinsicht von (1): Erstens soll die Zubereitung |
aus einem nicht unter nennenswertem Uberdruck stehenden .
Behalter heraus verwendet werden; dies ist der 2
Entgegenhaltung nicht zu entnehmen. Zweitens soll ein Schaum
mittlerer DiChteldurchbdie Verwendung eines Verflissigungs-
oder Verdinnungsmittels gebildet werden, das wegen seines
relativ hohen Siedepunkts kaum oder gar nichtvals

Treibmittel wirksam ist.

In (1) wird zwar ausdriicklich erwadhnt, daB Trichlorofluoro-
methan mit seinem "hohen" Siedepunkt auch allein verwendet
werden kann; diés geschieht aber lediglich im Zusammenhang
mit der ausdriicklichen Lehre, daf in diesem Fall eine
Erhitzung uber den Siedepunkt des Trichlorofluoromethans

nétig ist, um den Druck zu erzielen, der normalerweise

02510 ceef e
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erforderlich ist, damit ein Aerosolspender funktioniert.
Nach Auffassung der Kammer ergibt sich hieraus keine Lehre,
den Schaumstoff 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.

8. Erfinderische Tatigkeit

8.1 Zu untersuchen ist die Frage, ob ein Fachmann ausgehend von
(1) angesichts der Aufgabe, einen Schaumstoff mit starkerer
Klebekraft zu entwickeln, daran gedacht hatte, ihn aus einenm
beispielsweise als Tube gestaltetén Behdlter heraus
aufzubringen, der wegen der Verwendung eines Verflussigungs-
oder Verdinnungsmittels mit relativ hohem Siedepunkt nicht
unter nennenswertem Uberdruck steht. Selbst wenn man
unterstellte, es habe fir den Fachmann ohne weiteres auf der
Hand gelegen, daB ein dichterer Schaum einen starkeren
Klebstoff abgeben wurde, so spricht doch (1) nur von einer
Abgabe aus Aerosolbehdltern; um von dort zu der
erfindungsgemiaBfen Lésung zu gelangen, hdtte der Fachmann
erst erkennen missen, daB man hierfir die genannten Behalter
durch eine gewdéhnliche Tube und auBerdem die dort
verwendeteh Treibmittel durch ein Verfliissigungsmittel mit
relativ hohem Siedepunkt ersetzen muB. Die Kammer ist nicht
der Uberzeugung, daB diese Erkenntnis nahegelegen hétte,
zumal der Anmeldungsgegenstand ein offensichtlich nitzliches
Erzeugnis darstellt und zwischen der Verdéffentlichung von
(1) und dem Prioritatszeitpunkt 12 Jahre vergangen sind.

8.2 Die Kammer hat bei diesem SchluB berucksichtigt, das
Polyurethanschaumstoffe und -klebstoffe billige Erzeugnisse
sind, die in grofem Umfang in der Bauindustrie zu
Isolierzwecken und als Klebstoffe verwendet werden. Wie die
unfangreiche Patentliteratur aus diesem Gebiet zeigt, ist

02510 et
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wahrend der genannten 12 Jahre intensiv nach besseren
Méglichkeiten zur Verwendung und Aufbringung dieser
Erzeugnisée gesucht worden. Bei dieser Sachlage ist die
Kammer davon ﬁberzeugt, daB die béanspruchte Lésung, ware
sie tatsdchlich naheliegend gewesen, sehr viel frither
gefunden worden ware.’

9. Ergebnis

Der Gegenstand des Anspfuchs 1 des Streitpatents weist somit
die von Artikel 56 EPU geforderte erfinderische Tatigkeit
auf und ist daher patentfidhig. Dasselbe gilt fir die abhéan-
gigen Anspriiche 2 bis 7, deren Patentfahigkeit von der des

Anspruchs 1 getragen wWird. pa somit dem Hauptantrag—————

stattzugeben ist, eriibrigt sich eine Erdérterung der
Hilfsantrage. ' -

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden: -

1. ' Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache Wwird an die Prifungsabteilung mit der Auflage
zuruckverwiesen, ein Patent auf der Grundlage'des am
17. Marz 1990 eingereichten Anspruchs 1, der am
29. Dezember 1988 eingereichten Anspriiche 2 bis 7 und einer

~an diese Anspriiche noch anzupassenden Beschreibung zu

erteilen.

Der Geschaftsstellenbeamte ~ Der Vorsitzende
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