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Sachverhalt und Axiträge 

Die am 7. Oktober 1986 eingereichte europaische Patent-

anrneldung Nr. 86 113 846.9 mit der Verofferitlichungs-

nummer 0 219 035 wurde von der Prufungsabteilung mit der 

am 30. August 1990 zur Post gegebenen Entscheidurig vom 

17. Mai 1990 zurCickgewiesen, da der Anmeldungsgegenstand 

nicht auf erfinderischer Tatigkeit beruhe. 

Die Anrneldung betraf, nach demn dieser Entscheidung 

zugrunde liegenden Anspruch 1, ein Einstufen-Verfahren 

zur Herstellung von Polyaminen mit primren Arninogruppen 

durch Hydrolyse von NCO-Gruppen aufweisenden Verbindungen 

in bestjrnmten, Wasser enthalteriden organischen LOsungs-

mnitteln unter Zusatz bestimnrnter basischer Katalysatoren 

und Einhaltung definierter Mengenverhãltnisse der 

Reaktanten. 

Die Entscheidung der Prufungsabteilurig stUtzt sich auf 

folgendes Dokument: 

(1) 	EP-A-0 097 298. 

Die zuruckweisungsentscheidung ist im wesentlichen wie 

folgt begrundet: 

Das anme1dungsgemã1e Verfahren zur Herstellung von 

Polyaminen unterscheide sich von demn in Dokument (1) 

beschriebenen lediglich durch Verwendung eirier geringeren 

Katalysatorrnenge. 

Gegenuber Dokument (1) sei es Aufgabe gewesen, eiri 

Verfhren zur Herstellung von Polyaininen zu finden, bei 

dem - unter Beibehaltung xnOglichst hoher Axninzahlen des 

Polyamnins - eine Abtrennung des Katalysators aus demn 

Hydrolyseprodukt unterbleiben kOnne. 
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Die zur Losung dieser Aufgabe vorgeschlagene MaInahirte, 

die Katalysatormeflge auf den beanspruchten Bereich zu 

senken, sei naheliegend gewesen, da ein Fachrnann im 

Rahmen seiner Routinetátigkeit eine soiche Verringerung 

angesichts der zu lOsenden Aufgabe ausprobiert hãtte. Mit 

den beanspruchten Verfahrensmanahxnen sei auch kein 

Uberraschender Effekt verbunden, denn die von der 

Anrnelderin vorgelegten Versuche seien zuin Nachweis eines 

soichen Effekts ungeeignet. 

III. Hiergegen richtet sich die am 13. Oktober 1990 

eingereichte und am 21. Dezernber 1990 begrUndete 

Beschwerde. 

In einer Mitteilung gemaE Artikel 11 Absatz 2 der 

Verfahrensordnung der Beschwerdekammern hat der 

Berichterstatter der Karnmer unter anderern vorlãufige 

Bedenken hinsichtlich der erfinderischen Tätigkeit des 

Arimeldungsgegenstands zum Ausdruck gebracht, die in der 

rnQndlichen Verhandlung vor der Karnmer am 26. Mai 1993 

eingehend erôrtert wurden. Danach legte die Beschwerde-

fQhrerin folgenden neuen Anspruch 1 vor: 

"Verfahren zur Herstellung von gegebenenfalls zell-

fOrmigen polyurethan(harnstoff)en durch Umsetzung von 

Polyisocyanaten, gegebenenfalls weiteren Verbindungen mit 

gegenuber Isocyanaten reaktiven Gruppen, gegebenenfalls 

in Anwesenheit an sich bekannter Hilf- (sic!) und 

Zusatzstoffe und/oder Losungsmittel und Polyaminen, 

dadurch gekennzeichnet, dag als Polyamine nach einem 

Einstuferi-Verfahren durch Hydrolyse von NCO-Gruppen 

aufweiserxden Verbindungen in Wasser enthaltenen (sic!) 

Medien, unter Zusatz basischer Katalysatoren, gewonnene 

Polyamine eingesetzt werden, wobei man 

a) NCO-Gruppen aufweisende Verbindungeri mit NCO-Gehalt 

von 0,5 bis 40 Gew.-%, 
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b) mit 1,25 bis 12 Mol Wasser pro Aquivalent NCO der 

Komporienete a), 

ci) 	in Gegenwart von 0,0001 - 0,099 Gew.-%, bezogen 

auf Koinponente a), an Alkali- oder Erdalkali-

hydroxiden oder Alkalialurninat oder 

c2) 	0,0001 bis 0,099 Gew.-%, bezogen auf Komponente 

a), an nicht einbaufhigen Alkali- oder 

Erdalkalisaizen von organischen Carbonsuren, 

und in Gegenwart von 100 bis 1000 Gew.-%, bezogen auf 

Komponente a), von wasserlOslichen Carbonsureamiden 

als LOsungsmittel, 

und gegebenenfalls in Gegenwart von 0,1 bis 5 Gew.-%, 

bezogen auf Komponente a), einer Verbiridung mit 

mindestens einer, an aliphatische, cycloaliphatische 

oder aromatische Reste gebundenen Hydroxy- und/oder 

Amino- und/oder Thiolgruppe, 

wobei 

ein LOsungsmittel (d)/Wasser-Gewichtsverhãltnis von 

10 bis 150 

und eine homogene Reaktionsphase aufrechterhalten 

werden, 

bei einer Temperatur von 20 bis 210 °C hydrolysiert, das 

LOsungsmittel/Wasser-GemisCh abdestilliert, wobei der 

Katalysator im Polyainin verbleibt.' 

IV. 	Die Beschwerdeführerin beantragte, die Zuruckweisungs- 

entscheidung aufzuheben und die Sache zur Fortsetzung des 

Verfahrens auf der Basis des in der mündlichen 

Verhandlung Uberreichten Patentanspruches an die 
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PrQfungsabteilung zuruckzuverweisen. Am Ende der 

mQndlichen verhandlung verkQndete der Vorsitzende die 

Entscheidung der Kammer, der Beschwerde stattzugeben. 

Ent scheidungsgründe 

Die Beschwerde ist zu1ssig. 

Der neue Anspruch 1 ist irn wesentlichen eine Kornbination 

der ursprunglicheri AnsprUche 1, 2, 3 und 10; Merkmal d) 

findet seine StUtze in den ursprunglichen Unterlagen 

Seite 22, Zeilen 16 bis 21; das Verbleiben des 

Katalysators irn Polyamin ist auf Seite 10, Zeilen 16 bis 

30 der ursprQnglichen Unterlagen of fenbart. Somit sind 

gegen diesen Anspruch keine Einwände unter Artikel 123 

(2) EPU zu erheben. 

Der neue Anspruch 1 betrifft ein Gesamtverfahren zur 

Herstellung von gegebenenfalls zelifOrmigeri 

Polyurethan(harnstoff)en, bei dem die Abtrennung des bei 

der Polyaminherstellung eingesetzten Katalysators 

unterbleibt. Ein soiches Verfahren war bisher nicht 

Gegenstand des Prufungsverfahrens. Die Kanimer macht 

daher, zwecks Wahrung eines zweiinstanzlichen Verfahrens, 

von ih.rem zuruckvereisungsrecht nach Artikel 111 (1) 

Gebrauch. 
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Entscheidungsforxnel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Entscheidung der Prufungsabteilung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die Prufungsabteilung zur Fortsetzung 

des Verfahrens auf der Grundlage des in der rnundlichen 

Verhandlung überreichten Patentanspruchs 1 

zurUckverwiesen. 

Die Geschàftsstellenbearntjn: 	 Der Vorsitzende: 

E. C maçer 
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R. S angei erg 
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