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Sachverhalt und Antréage

2243.D

Di e vorliegende am 13. Oktober 1994 ei ngegangene
Beschwerde richtet sich gegen di e Entschei dung der

Pr af ungsabtei | ung vom 12. August 1994, mt der die

Eur opéi sche Patentannel dung Nr. 91 100 943.9, angenel det
am 25. Januar 1991 unter Beanspruchung ei ner DE
Prioritat vom 6. Februar 1990 und verdffentlicht unter
der Nr. O 441 196, zuruickgew esen wurde.

D e Beschwerdegebihr wurde am 14. Oktober 1994
entrichtet; die schriftliche Beschwerdebegrindung ist am
19. Dezenber 1994 ei ngegangen.

D e angefocht ene Ent schei dung beruht auf der Anspruchs-
fassung der Erstunterlagen. Di e unabhangi gen
Anspriche 1, 7, 8, 9 und 10 | auteten:

"1. VARrige Pol yurethanzubereitungen, enthaltend 10
bis 60 Gew. -% weni gstens ei nes Pol yurethans A, das aus

a) weni gstens ei nem organi schem Di i socyanat oder ei nem
eine arithnetisch mttlere NCO Funktionalitat von 1,9
bis 2,3 aufwei senden Gem sch aus organi schen

| socyanat en [ Mononere 1],

b) weni gstens ei nem zwei werti gen Pol yet her al kohol eines
zahlenm ttl eren Ml ekul argew chtes von 500 bis 5000
oder einemeine arithnetisch mttlere Funktionalitéat
an al kohol i schen OH Gruppen von 1,6 bis 2,3
auf wei senden Gem sch aus Pol yet her al kohol en ei nes

zahlenm ttl eren Ml ekul argew chtes von 500 bis 5000
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[ Mononere 117,

c) wenigstens einem1l bis 3 al koholische O+ G uppen
sow e weni gstens eine ionogene G uppe enthal tenden
Al kohol [Monomere I111],

d) keinem einem oder nehreren zweiwertigen Al kohol en
ei nes zahlenm ttl eren Ml ekul argew chtes von 62
bis 499 oder einemeine arithmsch mttlere
Funktionalitat an al koholischen OH G uppen von 1,9
bis 2,3 aufwei senden Gem sch aus Al kohol en ei nes
zahlenm ttl eren Mol ekul argewi chtes von 62 bis 499
[ Mononere 1V],

e) keinem einem oder nmehreren einwertigen Poly-
et her al kohol en [ Mononere V] und

f) keinem einem oder nehreren wenigstens zwei

-N-H Gruppen aufwei senden Pol yam nen [ Mononere VI |

mt der MalRgabe aufgebaut ist, dal die Mengen der
ei ngebauten Mononeren | bis VI so benessen sind, dal die

OH/ NCO- Aqui val ent ver hal t ni sse fir di e ei ngebauten

Mononere |1/ Mononere | 0,2 bis 0,6
Mononere |11 / Mononere | 0,2 bis 0,8
Mononere |V/ Mononere | O bis 0,2 und
Mononere V / Mononere | 0 bis 0,2

und das - N-H NCO Aqui val ent ver hal tnis der ei ngebauten

Monomere VI / Monomer e | 0 bhis 0,1

betragt, dal die arithmetisch mttlere Funktionalitat

2243.D Y A
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der insgesant eingebauten Mononeren | bis V, gemttelt
iber die Summe aus den NCO G uppen der Mononeren | und
den al kohol i schen OH G- uppen der Mononeren |l bis V

1,8 bis 2,3 betragt, daR das NCO (OH + -N-H)-Aqui val -
entverhaltnis fur die eingebauten Mononeren I, die

OH G uppen der ei ngebauten Mononmeren Il bis V sowi e die
-N-H G uppen der eingebauten Mononeren VI 0,9 bis 1,0
betragt und imFall des Mteinbaus von Mononmeren Vi
zugl ei ch das NCO OH Aqui val entverhaltnis fur die

ei ngebauten Mononeren | und di e Summe der ei ngebauten
Mononeren Il bis V groBer als 1 ist, daB die

Mononeren |11 einen Ethoxylierungsgrad von weniger als
30 CGew. % auf wei sen, dalR die Mononeren V einen

Et hoxyl i erungsgrad von weni gstens 40 Gew. % aufwei sen und
dall pro Granm Pol yurethan A in der walrigen Zubereitung
0,05 bis 2 mwl der ionogenen G uppen der eingebauten

Mononeren 111 ionisiert vorliegen.

7. Verfahren zur Herstellung von Pol yuret han-
zuber ei tungen genall den Ansprichen 1 bis 6, dadurch
gekennzei chnet, dal3 man die Mononeren | bis V in der
Schnel ze oder in Gegenwart eines inerten, mt Wsser

m schbaren Losungsmttels bei Tenperaturen von 20

bis 160°C so | ange unsetzt, bis der Gehalt der

Urset zungspr odukt e an ni cht ungeset zt en NCO G uppen
bezogen auf di e Gesamt nenge der Reaktionsm schung, nicht
mehr als 0,2 Gew. -% oberhal b des vol | st andi gem Unsat z
ent sprechenden Wertes |iegt, anschliellend gegebenenfalls
mt einemmt WAsser m schbaren Losungsmttel verdinnt
sow e gegebenenfal ls i onogene G uppen der Mononeren ||
durch Neutralisation oder Quaternierung ionisiert,

WAsser zugi bt, danach gegebenenfal |l s bei Tenperaturen
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von 20 bis 50°C di e Mononeren VI einarbeitet, und sodann
di e gegebenenfal ls m tverwendeten organi schen
Losungsm ttel abdestilliert.

8. Verwendung von waRri gen Pol yuret hanzuber ei t ungen
gemall den Anspruchen 1 bis 6 als Haftgrundierung fur die
Zurichtung von hydrophobi erten und/ oder gefetteten
Ledern.

9. Verfahren zur Verbesserung der Haftung von
Zurichtungen auf hydrophobi erten und/ oder gefetteten
Ledern, dadurch gekennzei chnet, dalR ei ne walrige

Pol yur et hanzuber ei tung gemal3 der Anspriche 1 bis 6 vor
oder im Gem sch mt einer Zurichtungsgrundzubereitung

auf das Leder aufgebracht w rd.

10. Zugerichtete hydrophobierte und/ oder gefettete
Leder, die zur Verbesserung der Haftung der Zurichtung
mt einer walrigen Pol yurethanzubereitung gemald den
Ansprichen 1 bis 6 behandelt worden sind."

Die Anspriuche 2 bis 6 waren von Anspruch 1 abhéangig.

I n der angef ochtenen Ent schei dung wurde di e Neuheit des
Cegenst andes von Anspruch 1 der Annel dung gegentber dem
I nhal t der Entgegenhaltung D1 (US-A-4 895 894)
anerkannt, weil die in DL offenbarten Aquival ent -

ver hal tni sse NCO (OH + NH) und NH NCO ni cht den

Bedi ngungen di eses Anspruchs genugt en.

Es wrde in der Entscheidung aber festgestellt, daB in

der Bereitstellung weiterer fir die G undi erung von
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Leder geei gneter Pol yuret hanzubereitungen, die sich von
der in D1 offenbarten nachstliegenden Ausfldhrungsform
(NCOOH =1,1; NCONH =0,9; mt den sich daraus

er gebenden Aqui val ent ver hal t ni ssen NCO' (OH + NH) = 0, 99
und NH NCO = 0, 101) nur durch eine m ninmale Erniedrigung
des Verhal t ni sses NH NCO unt er schi eden (genmaf

vor | i egendem Anspruch 1 maxi mal 0, 100), in Abwesenheit
besonderer Vorteile keine erfinderische Tatigkeit

erblickt werden kodnne.

Das Arbeiten mt |eichtem NCO Unterschul3 sei aus D1
schon bekannt gewesen, so dald ein diesbezugliches
Vorurteil nicht bestand, und auch die gema? D1 zw ngend
vor gesehene Prepol ymer-2Zw schenstufe stelle kein

rel evantes Unt er schei dungsner kmal dar, weil annel dungs-
gemall bei M tverwendung von Pol yam nen VI (Konponente f)

von Anspruch 1) ebenso gearbeitet werde.

I n der Beschwer debegrindung stellte di e Beschwerde-
fuhrerin fest, dall di e angefochtene Entschei dung

hi nsi chtlich der Behauptung, D1 offenbare ein Gem sch
aus Pol yetherpolyolen mt einer mttleren Funktionalitat
an al kohol i schen OH Gruppen von 1,6 bis 2,3, auf einer
unrichtigen Gundl age beruhe, weil genal3 D1 stets

M schungen von Diolen und Triolen, also mt

Funktional itaten von grofRer 2 vorl &gen

Dar tiber hinaus | egte die Beschwerdefihrerin hilfsweise
drei geanderte Anspruchsfassungen (1., 2. und 3.

Hi | f santrag) vor.

Di e Anspriche des 1. Hilfsantrags unterschei den sich von

der Fassung genal3 den Erstunterlagen durch den Verzicht
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auf die fakultative Anwesenheit von Mononeren VI, d.i.
weni gstens zwei - NH G- uppen aufwei senden Pol yanm nen.

Ent sprechend ist der erste Teil des Anspruchs 1 des
1. Hilfsantrags (bis inklusive der Konponente d))
identisch mt Anspruch 1 der Erstunterlagen (siehe
Punkt 11 supra). Der darauffol gende Wrtl aut des
Anspruchs 1 wurde entsprechend angepalit und | autet:

e) keinem einem oder nehreren einwertigen Polyether-
al kohol en [ Mononere V]

mt der MaRRgabe aufgebaut ist, dall die Mengen der
ei ngebauten Mononeren | bis V so benessen sind, dalR die
OH NCO- Aqui val ent ver hal t ni sse fir die ei ngebauten

Mononere |1/ Mononer e | 0,2 bis 0,6
Mononere |11 / Mononer e | 0,2 bis 0,8
Mononere |V/ Mononer e | O bis 0,2 und
Mononere V / Mononere | 0 bis 0,2

betragen, dal die arithnmetisch mttlere Funktionalitat
der insgesant eingebauten Mononeren | bis V, gemttelt
Uber die Sumre aus den NCO G uppen der Mononeren | und
den al kohol i schen OH G uppen der Mononeren Il bis V

1,8 bis 2,3 betragt, daR das NCO O4 Aqui val entverhal tnis
far die eingebauten Mononeren | sow e die OH G uppen der
ei ngebauten Mononeren Il bis V 0,9 bis 1,0 betréagt, dal
di e Mononeren Il einen Ethoxylierungsgrad von weni ger
als 30 Gew. % auf wei sen, dall di e Mononeren V ei nen

Et hoxyl i erungsgrad von weni gstens 40 Gew. % auf wei sen und
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dall pro Granm Pol yurethan A in der walrigen Zubereitung
0,05 bis 2 mvbl der ionogenen G uppen der eingebauten

Mononeren 111 ionisiert vorliegen."

Di e Anspruche 6 und 7 des 1. Hilfsantrags wurden an den
Wegfall der Mononeren VI als nogliche Aufbaukonponente
angepaldt. Di e Ubrigen Anspriuche des 1. Hil fsantrags

bl i eben gegeniber den Erstunterlagen unverandert.

Di e Anspruchsfassung des 2. Hilfsantrags ist gegeniber
den Erstunter| agen bezuglich der Funktionalitat der
Mononeren |1 eingeschrankt. Die Anspruche des 3. Hilfs-
antrags vereinigen die Ei nschrankungen der beiden
vorrangi gen Hi | f santréage.

Der Berichterstatter der Kamrer hat am 9. Juli 1997

ei nen Bescheid gemdlR Art. 110 (2) EPU erlassen, darin
die in der angefochtenen Entschei dung vertretene Minung
zu den Anspriuchen der Erstunterlagen bestéatigt und
gleichzeitig festgestellt, dall der Cegenstand des
Anspruchs 1 des 1. Hilfsantrags bezuglich der

O fenbarung von D1 al s nicht nahegel egt gelten kdnne.

I n Reaktion darauf hat die BeschwerdefUhrerin mt
Schriftsatz vom24. Juli 1997 i hren bisherigen
Haupt antrag auf Erteilung ei nes Patentes auf G undl age

der Anspriche 1 bis 10 der Erstunterlagen zurlickgezogen.

Aus der Zurickzi ehung des vornaligen Hauptantrags fol gt,

dalR die Antrage der Beschwerdefidhrerin nunnmehr
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(i) auf Aufhebung der angefochtenen Entschei dung und
(i) Erteilung eines Patentes auf G undl age der mt
der Beschwer debegr indung ei ngerei chten
Hi | fsantréage, in der dort angegebenen Rangfol ge:

1. wvor 2. vor 3. Hilfsantrag,

| aut en.

Ent schei dungsgr inde

2243.D

D e Beschwerde ist zul assig.

Da di e Beschwerdefuhrerin ihren mt der angefochtenen
Ent schei dung zur ickgew esenen Antrag auf Erteilung eines
Pat entes auf Gundl age der Erstunterlagen nicht mehr
aufrecht erhalt, ertbrigt sich eine Ausei nandersetzung
mt di esem Sachverhalt. Es wird diesbezuglich auf die

G Unde der angefochtenen Entschei dung und den Bescheid

des Berichterstatters vom 9. Juli 1997 verw esen

1. Hilfsantrag

Art. 123 (2) EPU

Das Wegl assen der schon genmdl3 den urspriunglichen
Ansprichen nur fakultativen (und genmal3 Seite 5,
Zeilen 27 bis 28 der Erstunterlagen vorzugswei se
abwesenden) Auf baukonponente “Mononere VI” hat Kkeine
Erwei t erung des Annel dungsgegenst andes zur Folge. D e
Anspriche des 1. Hilfsantrags erfullen somt die

Bedi ngung des Art. 123 (2) EPU



5.1

2243.D

-9 - T 0107/ 95

Neuheit

D e Entgegenhal tung D1 betrifft eine stabile walrige
Di spersi on eines ionischen Pol yurethan-Harnstoffs,
hergestel It durch Reaktion

A. einer walrigen D spersion eines |socyanat-
termnierten Prapolyners aus (i) einem
(cyclo)aliphatischen Diisocyanat, (ii) einer
Pol yoxyal kyl endi ol /-triol -M schung und (iii) einem
ei ne Carboxyl saur egruppe enthaltenden Diol mt

B. einem Al kyl endi am n,
wobei das Aquival entverhaltnis des |socyanats gemaR
Schritt A zu Amn gemald Schritt B. im Bereich von
etwa 1.25 bis etwa 0.90 liegt (Anspruch 1).

Die in Dl of fenbarten Pol yurethanzubereitungen unter-
schei den sich von denen gemald den Ansprichen des

1. Hilfsantrags durch die dort zw ngende Anwesenheit
ei nes Al kyl endi am ns al s Auf baukonponent e.

Erfinderische Tatigkeit

Cenmald Seite 3, zweiter Absatz, der Erstunterlagen |ag
der vorliegenden Erfindung di e Aufgabe zugrunde, walrige
Pol yur et hanzuber ei t ungen bereitzustellen, die, ohne

ni eder nol ekul are Additive zu enthalten, insbesondere als
Haf t grundi erung fidr Zurichtungen auf gefetteten und/ oder
hydr ophobi erten Ledern geei gnet sind, ohne die Wrkung
der Fettung und oder Hydrophobi erung wesentlich zu

m nder n.
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Di e Lésung di eser Aufgabe erfol gt gemalR Anspruch 1 des
1. Hilfsantrags durch geei gnete Kombi nation der
Mononeren |, 11, 111, IV und V.

D e Entgegenhal tung D1 beschrei bt wal3ri ge D spersionen
von Pol yur et hanhar nst of f zuber ei t ungen (si ehe Punkt 4
supra), die gute filnfornmende Ei genschaften haben und
sich fur eine grofRe Anzahl verschi edener Beschi chtungs-
anwendungen, darunter auch zur Lederinpregnation, eignen
(siehe Spalte 3, Zeilen 54 bis 68).

Die fur die genannten Ei genschaften notwendi gen

Char akteri sti ka der Pol yurethanharnst of f zuber ei t ungen
wer den gemal? D1 durch Unmrset zung ei nes | socyanat -

Prapol yners nmit einem Diamin in spezifischen Aquival ent -
ver hal tni ssen (Spalte 10, Zeile 38 bis Spalte 11,

Zeile 7) erzielt.

Da dieser Schritt far D1 essentiell ist, fuhrt seine
Unterl assung, w e gendald vorliegendem 1. Hilfsantrag,
dazu, dalR die in Dl vermttelte technische Lehre fir den
Fachmann kei nen geei gnet en Ausgangs- St and- der - Techni k

(nmehr) darstellt.

Die in der Entgegenhal tung D1 beschri ebene O f enbarung
kann daher die Loésung der in Punkt 5.1 dargel egten

Auf gabe der vorliegenden Annel dung ni cht nahel egen.

| m Eur opai schen Recherchenbericht ist in der Kategorie
“X" (“von besonderer Bedeutung allein betrachtet”) neben
der Entgegenhal tung D1 noch eine zweite Druckschrift,
nam i ch die DE-A-3 641 494 genannt. Zu di eser
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Ent gegenhal tung hat sich die Prifungsabteilung bisher
ni cht gedullert.

5.5 Die DE-A-3 641 494 erscheint prima facie auch fir den
CGegenstand des 1. Hilfsantrags relevant, weil die dort
beschri ebenen Pol yur et hanzuber ei tungen i.a. durch
ei nstufige Unsetzung der Ausgangskonponenten und unter
Verwendung von Diolen als Kettenverl angerungsnitteln
hergestellt werden kdnnen (siehe Anspruch 1 und Seite 5,
Zeilen 53 bis 59 der DE-A).

5.6 D e Kammer halt es daher zwecknmallig, die Sache in
Anwendung der Vorschriften des Art. 111 (1) EPU zur
Fortset zung des Prufungsverfahrens, insbesondere im
Hi nblick auf den Inhalt der genannten DE-A, an die erste
| nstanz zur ickzuverwei sen (vgl. G 10/93, ABI. EPA 95,
172, G unde 4 und 5). Diese imBescheid des Bericht-
erstatters vom 9. Juli 1997 bereits angekindigte
Vor gangswei se hat di e Beschwerdef Ghrerin in ihrem
Schriftsatz vom24. Juli 1997 nicht kommentiert.

6. Bei di eser Sachlage ertbrigt sich ein Eingehen auf die

weiteren Hil fsantréage.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden w rd entschi eden:

1. D e angefochtene Entschei dung wi rd auf gehoben.

2. D e Angel egenheit wird zur Fortsetzung des Prafungs-

verfahrens an die Prifungsabteil ung zurickverw esen.

2243.D Y
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Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

E. Gorgmaier C. CGérardin

2243.D



