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Sachverhalt und Antréage

Die Erteilung des Européischen Patents Nr. 0 654 054 auf
di e europdi sche Pat entannel dung Nr. 93 915 976. 0 der
BAYER AG angenel det am 22. Juli 1993 als PCT/ EP93/ 01959
(I'nternational e Veroffentlichungsnummer WO 94/ 03515)
wurde am 26. Juni 1996 bekannt gemacht .

D e unabhéangi gen Anspriche 1 und 8 | auten:
"1. Verwendung von

1. mndestens zwei gegenUber |socyanaten aktive
Wasser st of f at one auf wei senden Ver bi ndungen vom
Mol ekul argewi cht 150 bis 1.500, die im Ml ek
ein tertiares Stickstoffatom aufweisen, zur
Er hdhung der Lo6slichkeit von reinen
Kohl enwasserstoffen in der Pol yol konponent e bei
der Herstellung von harten
Pol yur et hanschaunst of f en durch Ursetzung m t

2. Polyisocyanaten in Gegenwart von

3. reinen Kohl enwasserstoffen als Treibmttel sow e
gegebenenfalls in Gegenwart von

4. weiteren an sich bekannten H | fs- und
Zusat zstoffen. "

"8. Verfahren gemass Anspruch 1 bis 4, dadurch
gekennzei chnet, dall als Treibmttel Gem sche aus n-,
i - Pentan und/ oder Cycl opentan und/ oder Cycl ohexan

ver wendet werden."

Die weiteren Anspruche 2 bis 7 sind von Anspruch 1
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abhéangi g.

CGegen das Patent wurde Ei nspruch erhoben und der
Wderruf des Patents in seinem gesanten Unfang beantragt
von

der Ei nsprechenden |, Inperial Chem cal Industries PLC
(spater Huntsman I Cl Chemicals LLC, noch spéater Huntsman
I nternational LLC) am 10. Miarz 1997 aufgrund der
Best i mmungen des Artikels 100 a) EPU, und

der Ei nsprechenden |1, DOW BENELUX N.V. am 26. Mirz 1997
auf grund der Bestinmungen des Artikels 100 a) und b)
EPU.

D e Einsprechenden stutzten i hre Argunmentation inter
alia auf die Entgegenhal tungen:

El: EP-A-0 421 269 und

D9: EP-A-0 477 920.

Mt ihrer Zw schenentschei dung vom 3. April 2000,
schriftlich ergangen am 28. Juli, stellte die

Ei nspruchsabtei | ung unter Zurickwei sung der vorrangi gen
Antrage (Hauptantrag und 1. Hilfsantrag) fest, dal das
Patent mt der gemall dem 2. Hi |l fsantrag geanderten
Anspruchsfassung, die aus fol genden zwei Ansprichen
best eht, den Erforderni ssen des EPU geniige:

"1. Verwendung von
1. mndestens zwei gegenUber |socyanaten aktive

Wasser st of f at one auf wei senden Pol yet hern vom
Mol ekul argewi cht 150 bis 1.500, die im Ml ek
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ein tertiares Stickstoffatom aufwei sen und durch
Urset zung von Tri et hanol am n oder Ethyl endi am n
mt Propyl enoxi d und/ oder Ethyl enoxid erhalten
wor den sind, zur Erhohung der LOGslichkeit von
rei nen Kohl enwasserstoffen in der Polyol -
konponente bei der Herstellung von harten

Pol yur et hanschaunst of f en durch Ursetzung m t

2. Polyisocyanaten in Gegenwart von

3. Cyclopentan als Treibmttel sow e gegebenenfalls
in Gegenwart von

4. weiteren an sich bekannten H | fs- und
Zusat zst of f en.

2. Verwendung gemaf3 Anspruch 1, dadurch gekennzei chnet,
dass di e Konmponente 1) ein Polyether mt einem
Mol ekul argewi cht von 250 bis 500 ist."

I V. D e Argunmente der Einspruchsabteil ung kénnen w e fol gt
zusamengef aldit wer den

i) Hauptantrag (erteilte Anspriche 1 bis 8)

i-1) Da der durch di e beanspruchte Verwendung
angestrebte Zweck der Verbesserung der
Loslichkeit von reinen Kohl enwasserstoffen in der
Pol yol konmponente imzitierten Stand der Technik
ni cht offenbart sei, kdnne die Neuheit des
Cegenstands di eses Antrags imHi nblick auf G 2/88
(Abl . EPA 1990, 93) anerkannt werden.

i-2) Di e gemal3 Hauptantrag definierte "Erfindung” sei
al l erdings nicht in der beanspruchten Breite,
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d. h. fdr alle beanspruchten "Verbi ndungen", die
i m Ml ekl eine tertiares Stickstoffatom

aufwei sen und fur alle reinen Kohl enwasser st of f -
Treibmttel so deutlich und vollstandig

of fenbart, dall ein Fachmann sie ausfuhren kénne
(Artikel 83 EPU) und der Anspruchsgegenstand
erfulle daher auch nicht die Vorraussetzungen von
Arti kel 56 EPU, weil die technische Aufgabe der
Er hdhung der Lo6slichkeit von reinen Kohl enwasser -
stoffen nicht i mbeanspruchten Unfang gel 6st

wer de.

D ese Schl uf3f ol gerungen beruhen auf den
f ol genden, aus der experinentellen Datenl age
abgel ei t et en Argunent en:

Aus den Vergl ei chsversuchen der Ei nsprechenden
gemalR Schriftsatz vom 7. Marz 1997 gehe hervor
dall di e L6slichkeit von Cycl opentan in Pol yol en
auf Basi s von D am nodi phenyl net han (DADPM al s
Co- St art erver bi ndung vergl ei chbar sei mt der
Loslichkeit in Polyolen, die auf nehrwertigen

Al kohol en gestartet wurden, wahrend die
Loslichkeit von Cyclopentan in Pol yol en auf Basis
von DADPM al s ei nziger Starterverbi ndung sogar

ni edri ger sei.

Auch sei laut demmt Schriftsatz der

Ei nsprechenden Il vom 25. Mirz 1997 eingereichten
Ver suchsbericht die Loslichkeit von n-Pentan in
M schungen aus Et hyl endi am n- gest art et em Pol yol
(Voranol RA640) und Sorbitol -gestartetem Polyo
(Voranol RN482) gegenuber der LOslichkeit in den
rei nen Pol yol konponent en verschl echtert. Aus

di esem Ver suchsbericht gehe zudem sogar eine
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Ver schl echterung der L&slichkeit von n-Pentan bei
Verwendung von M schungen von Voranol RA640 und
RN482 hervor, wenn der Anteil an RA640 bis auf

5 Gewi chtsteil e sinkt.

Dabei spiele es keine Rolle, dalR der

Ver suchsbericht die Loslichkeit bei vorgegebenen
Gehalten an n-Pentan und nicht, wie im
Streitpatent, die Genzldslichkeit bestinme.

Di e obi ge Schl uf3f ol gerung kénne durch den
Gegenver such der Patentinhaberin gemal
Schriftsatz vom 28. Februar 2000 nicht w derl egt
werden, weil dieser ein anderes Teibmttel

(Gem sch n-Pentan/i-Pentan) und andere Pol yol e
(nicht ndher charakterisiertes Ethylendi am n-
gestartetes Pol yol; Sucrose/Propyl engl ykol -
gestartetes stickstoffreies Polyol) verwende.

1. Hilfsantrag
Anspruch 1 dieses Antrags entspricht densel ben
Anspruch des Hauptantrags mt der imfol genden
unterstrichenen Erganzung:
"1. Verwendung von

1. m ndest ens zwei gegenuber |socyanaten

aktive Wasser st of fatone aufwei senden
Pol yet hern vom Mol ekul argewi cht 150 bis

1.500, die im Ml ekltl ein tertiares
Sti ckst of f at om auf wei sen und durch
Unmset zung von Tri et hanol am n oder

Et hylendiam n nmt Propyl enoxi d und/ oder

Et hyl enoxid erhalten worden sind, zur
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Er hdhung der Loslichkeit ... durch
Ursetzung mt ..."

Die weiteren Anspriche 2 bis 6 sind von
Anspruch 1 abhéngi g.

ii-1) Nach Auffassung der Ei nspruchsabteilung sei der
Cegenstand di eses Hil fsantrags aus den schon zum
Haupt antrag ausgef Ghrten G Unden gegenuber dem
zitierten Stand der Techni k neu.

i1-2) Aus demimobigen Punkt i-2.2) dargel egten
Sachverhalt, d. h. der gegebenenfalls
schl echteren Loslichkeit des Treibmttels
n- Pent an bei Verwendung von Voranol RA640 (einem
Pr opoxyl i erungspr odukt von Ethyl endi am n, das
ent sprechend auch unter die eingeschrankte
Pol yet her-Definition von Anspruch 1 dieses
H |l fsantrags fallt) erfulle auch der Gegenstand
des 1. Hilfsantrags nicht die Bedi ngungen der
Artikel 83 und 56 EPU

i) 2. Hilfsantrag (siehe Punkt 111 supra)

iii-1) Die angefochtene Entschei dung erkannte im Sinne
von G 2/ 88 die Neuheit der gemal3 di esem
Hi | f santrag beanspruchten Verwendung der
speziellen stickstoffhaltigen Pol yetherpol yol e
zur Erzielung einer verbesserten L6slichkeit von
Cycl opentan in der Pol yol konponente bei der
Herstel l ung von harten Pol yur et hanschaunst of f en
an, weil dem Fachmann aus der Entgegenhal tung E1l
zwar stickstoffhaltige Pol yol konponenten mt
Cyclopentan als Treibmttel bekannt gewesen
seien, nicht aber das funktionelle Merkmal der
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dam t verbundenen Erhéhung der Lo6slichkeit des
Treibmttels.

Die gemal3 dem 2. Hil fsantrag beanspruchte LOésung
di eser Aufgabe sei durch den zitierten Stand der
Techni k auch ni cht nahegel egt. | nsbesondere
bestehe fir den Fachmann kein Anlal3, die Lehre
von D9, namich die Verbesserung der LOslichkeit
von fluorierten Kohl enwasserstoff-Treibmtteln in
pol yur et hanbi | denden Konponenten durch die
Anwesenheit von am nogruppenhal ti gen Produkten,
auf das in E1 offenbarte Verfahren, das sich
zudem mt dem anderen Probl em der M ni m erung der
War el ei t f ahi gkeit beschaftige, zu ubertragen.

SchlielRlich greife gemald der Einspruchsabteil ung
auch der Vorwurf mangel nder Ausfuhrbarkeit wegen
fehl ender Substantiierung nicht durch; einerseits
wei | der genal3 dem Vergl ei chsversuch der

Ei nsprechenden | verwendete Triethanol amn
(TELA) - Sucr ose- Wasser co-gestartete Pol yet her
nicht unter die Polyether-Definition des
Anspruchs 1 falle und anderseits, weil die
erhohte L6slichkeit von Cycl opentan in einer

Pol yol m schung, die Ethyl endi am n-gestartetes
Pol yol (Voranol (R RA640) enthalt, sogar von der
Ei nsprechenden 1| bestatigt werde.

Cegen di ese Entscheidung hat die Patentinhaberin
(Beschwer def Ghrerin) unter gleichzeitiger Zahlung der

Beschwer degebihr am 26. Sept enber 2000 Beschwer de

eingelegt und mt Schriftsatz vom1l. Dezenber 2000 die

Beschwer debegr tiindung ei ngerei cht.

I n Reakti on auf einen Bescheid des Berichterstatters vom
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18. Septenber 2002 erganzte di e Beschwerdefihrerin mt
Schriftsatz vom 20. Januar 2003 i hren Beschwerdevortrag

und reichte als Hilfsantrag ei nen Anspruchssatz ein, der

identisch mt demder Vorinstanz vorliegenden

1. Hilfsantrag ist.

Am 6. Marz 2003 fand ei ne nundliche Verhandl ung statt.

i)

ii-1)

In ihren Einlassungen wi derspricht die
Beschwer def threrin der Auffassung der

Ei nspruchsabt ei | ung, wonach der Gegenstand des
Haupt antrags genalR Artikel 83 EPU nicht in der
beanspruchten Breite ausrei chend deutlich und
vol | standi g of fenbart sei.

Zum Bel eg i hrer Behauptung | egte die

Beschwerdef threrin mt der Beschwerdebegr indung
neue Gegenversuche zu den von den Ei nsprechenden
i m Ei nspruchsverfahren vorgel egten

Ver suchsberi chten vor

D ese zeigten, dall auch bei Verwendung von

Pol yet her pol yol en auf Basis des aromati schen

Am ns Di am nodi phenyl net han ( DADPM ei ne Er h6hung
der Grenzl 6slichkeit gegenuber Sucrose-
gestarteten Pol yolen eintreten koénne:

Pol yol 1* 95 -
Pol yol 2** - 95
B8421 2 2
726B 1 1
Wasser 2 2
Cycl opent an 16 5
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*) Pol yet her auf Basis von DADPM Di et hyl engl okol und Propyl enoxid mt
mttlerem Ml ekul argewi cht 380 (OHZ 455)
**)  Pol yether auf Basis von Sucrose, Propylenglokol, Propylenoxid mt

mttlerem Mol ekul argewi cht 630 (OHZ 470)

Bei der Beurteilung dieses Effekts niisse auch
ber Gicksi chti gt werden, daflR schon eine geringe
Er hdhung der Loslichkeit (z. B. umein Prozent)
t echni sch bedeut sam sei

D e BeschwerdefUhrerin bezweifelte zwar in der
niundl i chen Ver handl ung ni cht di e Ergebni sse der
Ver gl ei chsversuche der Ei nsprechenden I/

Beschwer degegnerin | (Schriftsatze vom

7. Marz 1997, 23. Marz 2000, 13. Marz 2001),
wonach bestimte Sucrose-gestartete

Pol yet her pol yol e ei ne hohere G enzl 6slichkeit far
Cycl opent an aufw esen al s vergl ei chbare DADPM
gestartete Pol yet herpol yole, sie neinte aber, dald
es sich dabei um punktuel |l e Ereignisse handl e,
di e entsprechend T 487/91 vom 22. Januar 1993
(nicht veroffentlicht imAbl. EPA) die
Ausf Uhr bar keit des Anspruchsgegenstands nicht in
Frage stellen kdnnten, da der Fachmann auch in

di esen Fallen den gewinschten Erfolg mt wenigen
Rout i never suchen herstel |l en kdnne.

D e Nacharbeitung der von der Ei nsprechenden |

i m Ei nspruchsverfahren (Schriftsatz

25. Marz 1997) vorgel egten Vergl ei chsversuche
zei ge, dal bei Verwendung des Stabilisators
Tegost ab(®PB8421 anstel |l e des von der

Ei nsprechenden |1 verwendeten Tegost ab(®RB8462
ei ne Erho6hung der G enzl 6slichkeit von n-Pentan
i n Ethyl endi am n-gestarteten Pol yet her pol yol en
(-Vor anol (RRA 640) gegenliber Sorbit-gestarteten
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Pol yet her pol yol en (Voranol (RRN 482) eintrete.

Erst mt Tegostab‘®B8421 sei eine korrekte

Besti nmung der Grenzl 6slichkeit nbglich, weil die
Tegost ab(PB8462- hal ti gen Pol yol - For mul i er ungen
auch ohne Pentanzugabe trib seien und somt eine
Phasent rennung vortauschten, sel bst wenn
beziglich des Kohl enwasserstoff-Trei bmttels noch
Loslichkeit vorliege.

Ver such 1 2 3 4 5 6 7

Pol yol 1* 95 |47.5 0 10 11 5 6
Pol yol 2** 0(47.5| 95 85 85 90 90
B8421*** 2 2 2 2 2 2 2
726B** ** 1 1 1 1 - 1 -
Wasser 2 2 2 2 2 2 2
n- Pent an 15| 10 3 5 5 5 5

*) Pol yet her pol yol auf Basis Ethylendianin und Propyl enoxid vom

mttleren Ml ekul argewi cht 350
**) Pol yet her pol yol auf Basis Sorbit und Propylenoxid mit mittlerem
Mol ekul ar gewi cht 700 (Voranol (RRN 482, Dow Chemical Co.)
***)  Siliconstabilisator (Tegostab(® B 8421, Th. Goldschnidt Co.)
**%%) N, N-D et hyl cycl ohexyl am n

Aus di esen Beispielen sei eine Steigerung der
Loslichkeit von n-Pentan mt steigendem

Am nopol yet heranteil von 3 Teilen (Versuch 3) auf
15 Teile (Versuch 1) ersichtlich.

D e von der Beschwerdegegnerin | im

Ei nspruchsverfahren (Schriftsatz vom

23. Marz 2000) vorgel egten Vergl ei chsversuche,
di e eine gl ei che Cycl opentan- Grenzl 6slichkeit von
Sucrose-Tri et hanol am n-co-gestarteten

Pol yet her pol yol en und von Sucrose-

Di et hyl engl ycol - co-gestarteten Pol yet her pol yol en
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zei gten, stinden der Ausfuhrbarkeit des
Gegenstands des Hi |l fsantrags nicht entgegen, weil
sie nur die Erwartung des Fachmanns bestati gten,
dalR Pol yol anteile ohne tertidren Stickstoff die
Loslichkeit senken. Dies entspreche auch den
Aussagen auf Seite 3, Zeilen 14 bis 18 der
Beschrei bung, wonach in gew sssen Mengen auch
Stickstoff-freie Polyole mteingesetzt werden
kénnt en.

i) Di e Neuheit des Cegenstandes von Anspruch 1
(Haupt- und Hi | fsantrag) ergebe sich aufgrund der
Schl ul3f ol gerungen in G 2/ 88 daraus, dalR der
beanspruchte Effekt aus dem Stand der Technik
ni cht zuganglich sei. |Insbesondere kdnne aus der
Tat sache, dalR E1 die Mtverwendung von Pol yol en
mt tertiaren Stickstoffatonen of fenbare und eine
erhohte Warnel ei tfahi gkeit des hergestellten
Pol yur et hanschaunst of f es anstrebe ni cht
abgel eitet werden, dalR die Anwesenheit dieser
Pol yol e zu einer L6slichkeitserhéhung des
Kohl enwasserstoff-Treibmttels fuhre. Zwar
st inden Warnel ei tfahi gkeit und Menge an
verwendetem Trei bmttel in einem proportional en
Verhal tnis, diese Wechsel wi rkung sei aber nur
ei ne der zahlreichen die Warnel ei tfahi gkeit
beei nfl ussenden Ei nfl u3gr 6ssen.

Ei n Schl uR auf einen Einflul3 der Verwendung von
Polyolen mt tertidren Stickstoffatonmen auf die
Pol yol | 6sl i chkeit von Kohl enwasser st of f -
Treibmtteln sei aus E1 auch deshal b nicht
ableitbar, weil E1 die Verwendung derartiger

Pol yol e nur im Gem sch mt anderen Pol yol en

of fenbare. Auch gehe aus den Beispielen, die
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sol che Pol yol e nicht mtverwenden, hervor, dald

i hre Mtverwendung fur die Erreichung des in E1
gesteckten Ziels einer guten Warnel ei t f &ahi gkeit,
die mt dem Einsatz groler Treibmttel nengen
zusamenhangt, nicht essentiell sei.

i V) Der beanspruchte Gegenstand sei auch
erfinderisch. Die oben diskutierten
Ver suchsberi chte bel egen, dal di e technische
Auf gabe der LOslichkeitserhdhung (mt der fidr den
Haupt antrag gel tenden i n obi gem Punkt ii-2)
genannt en Ei nschr dnkung) uber di e ganze Breite
des Anspruchs 1 gel 6st sei und aus dem Stand der
Techni k, insbesondere aus E1l, sei dieser Effekt
weder bekannt noch abl eitbar. Es bestinde fir den
Fachmann somt kein Anlall zu ei ner Konbi nation
der O fenbarung von E1 mt der Lehre von D9,
derzuf ol ge Produkte mt m ndestens einer
Am nogr uppe di e L6slichkeit von fluorierten
Kohl enwasserstoff-Treibmtteln in
Pol yur et hankonponent en er h6hen kénnten. Auch aus
der Tatsache, dal reine Kohl enwasserstoffe ebenso
wie fluorierte unpol ar seien, ergebe sich fir den
Fachmann ni cht, dalR ei ne MaBnahne, die zur
Er hédhung der Loslichkeit der |etzteren fihre,
di esel be Wrksankeit auch fir reine
Kohl enwasserstoffe entfalten wirde.

Di e Einsprechende | (Beschwerdegegnerin |) &aul3erte sich
in Schriftsatzen vom 13. Mirz 2001 und wahrend der
nmindl i chen Ver handl ung.

Di e Einsprechende Il (Beschwerdegegnerin Il) &aulRerte
sich i m Beschwerdeverfahren nicht substantiell, teilte
aber mt Schrei ben vom 24. Februar 2003 mt, dalR sie
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zwar an der mundlichen Verhandl ung nicht teilnehnen

wer de,

i hre "Antrage" aber aufrecht halte.

D e Argunmente der Beschwerdegegnerin | kénnen w e fol gt

zusamengef aldit wer den

i)

ii-1)

Das Streitpatent entspreche schon deshal b den
Bedi ngungen des Artikels 83 EPU nicht, weil es
kei ne Angaben enthalte, w e und gegenuber wel cher
Ref erenz der beanspruchte Effekt der Erhdhung der
Loslichkeit zu nessen sei. Es fehle auch jede

| nformati on Uber das Ausnald der angestrebten

Losl i chkei t ser hdhung.

Sel bst wenn di ese Bedenken beiseite gel assen

wir den, sei die Ausfihrbarkeit aufgrund der

Ver gl ei chsversuche der Ei nsprechenden ni cht
gegeben, aus denen hervorgi nge, dal} eine

Losl i chkei t ser hhung ni cht gegenidber jedem Pol yol
ohne tertidre Stickstoffatone eintrete.

Dies zeigten die mt Schriftsatz vom

13. Marz 2001 vorgel egten Vergl ei chsversuche der
Beschwer degegnerin I, wonach Sucrose-gestartete
Pol yol e und Sucrose-/ Di et hyl engl ykol ( DEG) - co-
gestartete Polyol e eine héhere Lo6slichkeit far
Cycl opent an aufw esen al s equi val ent e DADPM
gestartete Pol yol e:
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L max. |o6sliche Teile
Bei spi el Pol yol - Zusamenset zung
Cycl opentan/ 100 Teil e Polyo
Co- Funkti o- Pol yol ohne Pol yol mit
Mol Starter PO OH Zahl .
Starter nal it at Wasser Wasser
1 DADPM DEG % 440 3.23 18 13
1 Sucr ose DEG % 440 4.2
2
0.8 DEG % 421 440 5 3.23 22 15
3 DADPM DEG % 500 3.23 12 9
1 Sucr ose - % 500
4
4 DEG % 500 500 2 3.23 16 12

*) Propyl enoxi d

1106.D

ii-2)

ii-3)

Gegentber den obi gen Versuchser gebni ssen komre
dem mt der Beschwerdebegrindung vorgel egten
Ver gl ei chsversuch der Beschwerdef threrin kei ne
Bewei skraft zu, weil die dort verglichenen

Pol yol e ( DADPM gest artetes Pol yet herpol yol vs.
Sucrose-gestartetes Pol yet herpol yol) einen
unterschiedlichen Co-initiator, ein sehr

ver schi edenes Mol ekul argewi cht und ei ne sehr
ver schi edene Funktionalitét aufw esen.

Hi nsichtlich der unter den Hilfsantrag fall enden
Et hyl endi am n- und/ oder Tri et hanol am n-
gestarteten Polyole w es di e Beschwerdegegnerin
ei nerseits auf die Vergleichsversuche der

Ei nsprechenden Il vom 25. Marz 1997 hin, die
zeigten, dall mt n-Pentan als Treibmttel der
angestrebte Effekt gegeniber Voranol (RRN 482
nicht auftrete, und anderseits auf den ei genen
Ver gl ei chsversuch vom 23. Mirz 2000, denzufol ge
di e LOslichkeit von Cycl opentan in dem dort
exenplifizierten Sucrose-Triethanol am n-co-
gestarteten Pol yol nicht hoher sei als in dem
Sucr ose- Di et hyl engl ykol -co-gestarteten

Ver gl ei chspol yol
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Anspruch 1 des Hilfsantrags, der gegenuber der
erteilten Fassung gednderte sei, misse nach
Artikel 102 (3) EPU auch die Kl arheits-
erforderni sse von Artikel 84 EPU erfilllen. Dies
sei aus den schon zu Artikel 83 EPU gemachten
Ausf Ghrungen (obiger Punkt i)) nicht der Fall.

Dem Gegenst and des vorgenannten Anspruchs 1 fehle
auch di e Neuheit, weil es sich bei der
beanspruchten Verwendung zur LOslichkeitserhdhung
ni cht um ei ne gemal? G2/ 88 neue Verwendung handl e,
sondern nur umdie w ssenschaftliche Erklarung

ei nes schon vorbekannten Effekts; dies fol ge

dar aus, dall auch der aus El1 bekannte Einsatz von
Kohl enwasserstoff-Trei bmtteln deren L&slichkeit

i n der Pol yol konponente, die genmal3d E1 auch
Polyole mt tertiaren Stickstoffatonen unfasse,
erfordert habe. Diesbeziiglich stiutzt sich die
Beschwer degegnerin u.a. auf T 254/93 (Abl. EPA
1998, 285), T 279/93 vom 12. Dezenber 1996 (nicht
imAbl. EPA) und T 892/94 (Abl. EPA 2000, 001).

Zur Frage der erfinderischen Tatigkeit wies die
Beschwer degegnerin nochmal s auf die Vergleichs-
versuche der Ei nsprechenden hin, die bew esen,
dal3 Ausf uhr barkeitsl icken bestehen, woraus

fol gere, dalR die dem Gegenstand von Anspruch 1
zugrundel i egende Auf gabe der Lo6slichkeitserhdhung
ni cht Uber die ganze Breite des Anspruchs gel 6st
sei. Anspruch 1 des Hilfsantrags erfulle daher
schon aus diesem Grund ni cht di e Bedi ngungen von
Artikel 56 EPU

Dar Giber hi naus sei es nahel i egend gewesen, die
Lehre von D9, wonach Produkte mt Am nogruppen
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di e LOslichkeit von fluorierten

Kohl enwasserstoff-Treibmtteln in

Pol yur et hankonponent en er héhen, auch auf die
gemall E1 verwendeten reinen Kohl enwasserstoff -
Treibm ttel anzuwenden, weil beide

Treibmttel arten unpol ar seien, was auch dazu
gef uhrt hatte, dalR die Annel deunterl agen des
Streitpatents neben den jetzt noch beanspruchten
rei nen Kohl enwasserstoff-Treibmttel n auch
fluorierte Kohl enwasserstoff-Trei bmttel unfalit
hat t en.

Di e Beschwerdef dhrerin beantragte di e Auf hebung der
angef ocht enen Ent schei dung und di e Aufrechterhal tung des
Patents in der erteilten Fassung, hilfsweise das Patent

i n gedndertem Unfang aufrecht zuerhal ten auf der

G undl age der Patentanspriche 1 bis 6 genmald mt
Schrei ben vom 20. Januar 2003 ei ngereichtem Hil f santrag.

D e Beschwerdegegnerin | beantragte di e Zurickwei sung
der Beschwer de.

Di e Beschwerdegegnerin Il stellte i mBeschwerdeverfahren
kei ne Antrage, hielt aber mt Schreiben vom
24. Februar 2003 ihre (fridheren) Antréage aufrecht.

Ent schei dungsgr inde

2.

1106.D

D e Beschwerde ist zul assig.

Artikel 123 (2) und (3) EPU

Di ese Bedi ngungen des EPU sind erfillt.
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Di e Anspriche des Hauptantrags entsprechen der erteilten
Fassung; Anspruch 1 des Hilfsantrags stidtzt sich auf die
erteilten Anspriche 1, 3 und 4 (entsprechend den
ursprunglichen Ansprichen 1, 3 und 4); die Anspriche 2
bis 6 des Hil fsantrags entsprechen den erteilten
Ansprichen 2 und 5 bis 8 (entsprechend den

ur springlichen Ansprichen 2 und 8 bis 11).

Ausf iihrbarkeit (Artikeln 100 b) und 83 EPU)

Die Beurteilung di eser Forderung des EPU nmuR sich an der
(unbestrittenen) Interpretation des funktionellen

Mer kmal s von Anspruchs 1 (Haupt- und Hilfsantrag)
orientieren, derzufolge unter "Erh6hung der LOslichkeit
von rei nen Kohl enwasserstoffen in der Polyol konponente"
ei ne Erhoéhung der Léslichkeit jedes Polyols mt
tertiaren Stickstoffatonen i m Mol ekl (bzw. jedes

Pol yol s der eingeschréankten Definition des Hilfsantrags)
gegeniuber |edem Pol yol ohne tertidre Stickstoffatonme im
Mol ekdl zu verstehen ist.

Haupt ant r ag

3.2

1106.D

Da di e Beschwerdeftuhrerin in der nmindlichen Verhandl ung
die Richtigkeit der Vergleichsversuche der

Ei nsprechenden | anerkannt hat, denenzufol ge reine

Kohl enwasserstoff-Treibmttel in bestimten

Pol yet her pol yol en, di e auf dem aromati schen Am n DADPM
gestartet sind, nicht besser [6slich sind als in
besti mm en Sucrose-gestarteten Pol yet herpol yol en (obi ger
Punkt V, 1i-2)), konzentriert sich die Frage der
Ausf iihr barkei t auf die Uberpriufung der Meinung der
Beschwer def Ghrerin, wonach ei ne nur punktuell belegte
Ni cht - Ausf Uhr bar keit kei nen grundsét zl i chen

Ausf Ghr bar kei t smangel darstelle.
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D e Kammer ist der Auffassung, dall i mvorliegenden Fal
ei n Ausf Uhr barkei t smangel vorliegt, da der Fachmann
nicht in der Lage ist, den gesanten Cegenstand der
Anspriuche (und nicht nur einen Teil davon) ohne
unzunut bares Herumexperi mentieren und ohne ei genes
erfinderisches Zutun auszufidhren (siehe dazu T 923/92
(Abl . EPA 1996, 564).

Di eser Schlufd fol gt daraus, dalR im Streitpatent keine

| nformati on dar tber vorliegt, auf welche Wise ein

M RBerfolg, wie er durch die DADPM Ver gl ei chsver suche der
Ei nsprechenden/ Beschwer degegneri n bel egt i st,
zielgerichtet korrigiert werden kann. Di e Behauptung der

Beschwer def Uhrerin, dazu bedirfe es nur weniger
Rout i never suche, Uberzeugt nicht, sol ange der Fachmann
beziglich der Richtung der "Korrektur" im Dunklen tappt.

Dabei ist zu berucksichtigen, dall der Anspruch 1 sel bst
imSinne der in Punkt 3.1 dargel egten Definition eine
aulRerordentlich grofRe Anzahl stickstoffhaltiger Polyole
unfall3t, denen alle nicht stickstoffhaltigen Polyole
gegeniuber st ehen, so dall die Basis fur "Routineversuche”
enormbreit ist. Insoferne kann die von der

Beschwerdef Uhrerin zitierte Entscheidung T 487/91, die
auf demvdllig verschi edenen Sachgebi et der
Beei nfl ussung ei nes Videosignals |liegt, hier nicht
angewandt werden, weil dem Fachmann in jenem Fal

of fenbar di e Vernei dung von Fehl versuchen ohne weiters
zunut bar war .

Anspruch 1 des Hauptantrags erfullt somt nicht die
Bedi ngung des Artikels 83 EPU

Hi | f santrag

1106.D
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D e Kammer ist hingegen der Auffassung, dalR die von den
Ei nsprechenden/ Beschwer degegneri nnen gegen di e
Ausf thr barkeit des Gegenstandes von Anspruch 1 des

H | f santrags vorgebrachten Argunente nicht schlissig
bel egen, daR Artikel 83 EPU nicht lber die gesante
Breite dieses Anspruchs erfullt ist.

Dies folgt aus der - durch die mt der

Beschwer debegr tndung vor gel egt en Gegenver suche gl aubhaft
gemachten - Tatsache, dalR bei Verwendung ei nes
geeigneten Stabilisators (z. B. Tegostab B 8421) die
beanspruchte Erhéhung der Lo6slichkeit von n-Pentan in
Ver bi ndung mt dem "erfi ndungsgenaf3en” Pol yol

Vor anol (RRA 640 auch gegenuber dem ni cht
"erfindungsgenéafRen” Pol yol Voranol (RRN 482 eintritt. Die
gegentei l i ge Schl ul3f ol gerung, die die Einsprechende |
aus i hren Vergl ei chsversuchen vom 26. Marz 1997 zog, die
in Gegenwart des Stabilisators Tegostab®PB 8462 genmcht
wur den, ist angesichts dieser Sachlage, w e von der
Beschwer def Gihrerin festgestellt, auf das Vortauschen

ei ner Phasentrennung zw schen Pol yol und n-Pentan

zur uckzuf ihren, die sich aus der durch die schlechte
Loslichkeit dieses Stabilisators hervorgerufenen Tribung
erkl art (siehe obiger Punkt Vii-3)).

D e Beschwerdegegnerin, die als Einsprechende die
Bewei sl ast tragt, hat keine experinentellen oder
sonstigen Beweismttel vorgebracht, aus denen sich die
Unrichtigkeit der obigen Schl ul3fol gerung ableiten IieRe.

Auch aus den Vergl ei chsversuchen der Ei nsprechenden

vom 23. Marz 2000, die eine etwa gleiche L6slichkeit von
Cycl opentan in ei nem Sucrose-Tri et hanol am n- co-
gestarteten Polyol und in einem Sucrose-Di et hyl engl ykol -
co-gestarteten Vergl ei chspol yol zeigen, kann ein
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Ni chtvorliegen des erfindungsgenald verl angten
Loslichkeitseffekts nicht abgeleitet werden, weil
Anspruch 1 des Hilfsantrags ja auf die Verwendung von
Tri et hanol am n oder Ethylendiam n als Starternol ekil e
beschr &ankt ist und di eser Vergleichsversuch somt wegen
der Verwendung eines Co-initiators (Sucrose) im
Stickstoff-haltigen Polyol der gemald Hil fsantrag
beanspruchten Erfindung nicht entspricht. ImUbrigen ist
der Patentinhaberin darin zuzustimen, dal diese

Ver gl ei chsversuche nur die Erwartung des Fachmanns
best ati gten, dall Pol yolanteil e ohne tertidren Stickstoff
di e LOslichkeit senken wirden.

Bei dieser Sachl age kann di e Kamrer nur zugunsten der
Beschwer def threri n/ Patenti nhaberin feststellen, dald der
Ei nspruchsgrund nach Artikel 100(b) EPU der
Aufrechterhal tung des Streitpatents i mUnfang des

H | fsantrags (Anspruch 1 sow e davon abhangi ge
Anspriche 2 bis 6) nicht entgegensteht.

Bei Wegfall der Bedenken zur Ausfuhrbarkeit nach

Artikel 83 EPU, fallen auch die von der

Beschwer degegnerin | damt in Zusammenhang vorgetragenen
Bedenken hinsichtlich der Klarheit (Artikel 84 EPU) der
Anspriuche des Hilfsantrags.

Neuhei t

Nach G 2/88 ist ein Anspruch, der auf die Verwendung

ei nes bekannten Stoffes fur einen bestimten Zweck
gerichtet ist, der auf einer in dem Patent beschriebenen
W rkung beruht, dann nicht nach Artikel 54 (1) EPU zu
beanst anden, wenn di ese techni sche Wrkung, die ein
funktionelles techni sches Merknmal darstellt, nicht
bereits fruher der Offentlichkeit zuganglich gemacht
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wor den i st.

Dieser Fall liegt hier vor, da die beanspruchte Erh6hung
der Loslichkeit von rei nen Kohl enwasserstoffen in der,
wie in Anspruch 1 des Hilfsantrags spezifizierten

Pol yol komponente i m Stand der Techni k nicht offenbart

I st.

Das trifft insbesondere auf die Entgegenhaltung El1 zu,
di e gemalR Anspruch 1 ein Verfahren of fenbart zur

Her st el | ung von Pol yur et han- Hart schaunst of f en dur ch
Unrset zung von Pol yi socyanaten mt Verbi ndungen mt

m ndestens zwei reaktiven Wasserstoffatomen, z. B

Pol yol m schungen mt O bis 20 Gewi chtsteilen

Et hyl endi am n- gest art et em Pol yet her pol yol mt einer
Hydr oxyl zahl 700-850 (Spalte 9, Zeile 34 bis Spalte 10,
Zeile 5), in Gegenwart von als Treibmttel Cyclopentan
und/ oder Cycl ohexan, gegebenenfalls im Gem sch mt
anderen ni edri gsi edenden dam t m schbaren Verbi ndungen.

Zwar hat di e Beschwerdegegnerin | geltend gemacht, dal
der Fachmann aus E1 von der guten Pol yol -Loslichkeit von
Cycl opent an/ Cycl ohexan wilRte (weil eine gute LOslichkeit
des Treibmttels in der Polyol konponente systemnm nmmanent
sei) und es sich bei m patentgenallen Zweck ei ner

Losl i chkei t serhdhung somt nur um die Erkl arung einer
bekannten Wrkung handl e, der entsprechend T 254/93

(G unde 4.8) die Neuheit fehle, dieses Argunent kann die
Kanmer in Abwesenheit eines H nweises in E1 auf die
Bedeut ung der Anwesenheit von Polyolen mt einem
tertidren Stickstoffatomim Ml ekul fur die L6slichkeit
des Kohl enwasserstoff-Treibmttels aber nicht

Uber zeugen.

Auch di e Begrindung, auf die sich T 279/93 (G unde 5.3



4.3.3

1106.D

- 22 - T 0966/ 00

bis 5.5) hinsichtlich der N chtanwendbarkeit von G 2/88
bezi eht, nam ich, dal die Verwendung besti mmter

Al kanol am n- und Mel am n- Ver bi ndungen zur M ni m erung
von | sonel am n- Ver unr ei ni gungen bei der Herstellung von
OH funktionel |l en Mel am nderivaten nur di e Entdeckung

ei nes bekannten Effekts und kei ne neue Verwendung
darstelle, trifft auf den vorliegenden Fall nicht zu;
di e Entgegenhal tung E1 enthalt namich keine

O fenbarung, die den Fachmann zur "Entdeckung" der die
Losl i chkeit erhdhenden Verwendung von Pol yolen mt ei nem
terti&ren Stickstoffatomim Ml ekul veranlassen koénnte:
sol che Pol yol e werden vielnmehr in E1 nur in

unt ergeordneter Menge im Gemisch mt anderen Pol yol en
vor geschl agen und sie werden in kei nem der Beispiele
auch nur mtverwendet.

Ebenso kann auch T 892/94, die entschied, dal die

Ent deckung des Wrkungsnechani snus (Hemrung Esterase
produzi erender M kroorgani snen) eines Wrkstoffs
(aromati schen Esters) eines deodorierenden Gem sches bei
gl ei chbl ei bender techni scher Anwendung (eben als

deodori erendes Gemi sch) kei ne neue Verwendung i m Sinne
von G 2/ 88 sei, hier nicht angewandt werden. Im
vorliegenden Fall wirde eine sol che "Entdeckung” namich
schon am Fehl en einer Information in El scheitern, aus
wel cher der Fachmann den Effekt der Lo6slichkeitserhoéhung
auf die Gegenwart von stickstoffhaltigen Polyol en

zur tckf dhren konnte, weil es dazu der nacharbeitbaren

O fenbarung einer treibmttel halti gen Pol yol konponent e
bediurfte, die nur solche Polyole enthdlt. D e Tatsache,
daR die in E1 exenplifizierten Polyol konponenten trotz
des Ei nsatzes ei nes rei nen Kohl enwasser st of f -
Treibmttels sol che Polyole nicht enthalten und dennoch
zu Schaunst of fen geri ngen Raungew chts, d. h.

effizienter Treibmttel nutzung (die gute Treibmttel-
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Loslichkeit voraussetzt) fidhren, spricht zudem gegen die
Hypot hese, dal} sel bst dann, wenn E1 di e vorgenannte

O fenbarung enthielte, ein die Treibmttel-L0oslichkeit
er héhender Effekt stickstoffhaltiger Polyole "entdeckt”
wer den konnt e.

Di e Neuheit des Cegenstandes von Anspruch 1 ist auch
gegenuber der Entgegenhal tung D9 gegeben, die zwar die
Her st el l ung von Pol yur et hanschaum Arti kel n unter

Ver wendung von Hydro- und/ oder Perfl uoral kan-
Treibmtteln in Gegenwart eines Produkts (c) mt

zum ndest ei ner Am nogruppe (z. B. Diam n-gestartete

Pol yole: Seite 3, Zeilen 18 bis 50) offenbart

(Anspruch 1) und auf die Bedeutung des Produkts (c) fuar
die LOslichkeit des Treibmittels in der Pol yol konmponent e
hi nwei st (Seite 2, Zeile 56 bis Seite 3, Zeile 4); reine
Kohl enwasserstoff-Treibmttel, wie sie die Erfindung
benut zt, sind aber nicht Teil der O fenbarung von D9.

Aus der Neuheit des Gegenstandes von Anspruch 1 fol gt
a fortiori auch die Neuheit der abh&angi gen Anspriche 2
bis 6.

Nahel i egen

W e unter obigem Punkt 3 dargelegt, ist die Kamrer der
Auf f assung, dalR di e Beschwer degegneri nnen ei ne
unzur ei chende Ausfuhrbarkeit des Gegenstands des
Streitpatents Uber die gesante gemall Hil fsantrag
beanspruchte Breite nicht Uberzeugend darl egen konnten,
so daR der Einspruchsgrund nach Artikel 100 (b) EPU der
Aufrechterhal tung des Streitpatents i mUnfang di eses
Antrags nicht entgegensteht. Daraus fol gt auch das

Fehl schl agen der Argunention der Beschwerdefihrerin |
wonach di e behaupt ete unzurei chende Ausf Uhrbarkeit auch
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zu ei nem Mangel nach Artikel 56 EPU fihren wirde, weil
di e techni sche Aufgabe der LOslichkeitserhdhung des
Kohl enwasserstoff-Treibmttels nicht Uber die gesante
Anspruchsbreite gel 6st worden sei

Auch das weitere Argunment der Beschwerdefihrerin |
wonach es ausgehend von D9 naheliege, anstelle der dort
verwendeten fluorierten Treibmttel die patentgenald
verwendet en gl ei chfalls unpol aren rei nen Kohl en-
wasserstoff-Trei bmttel einzusetzen, schlagt schon
deshal b fehl, weil der Fachmann weder aus D9 sel bst,
noch aufgrund irgendei nes anderen zitierten Standes der
Techni k oder aus seinem al | genei nen Fachw ssen Anl a3 zu
der Annahnme hatte, dalR fir den angestrebten Effekt der
Losl i chkei t serhdhung i m Pol yol der Polaritat des
Treibmttels irgendei ne Bedeutung zukane.

Dar ber hinaus enthalt D9 auch keinerlei andere

O fenbarung, aufgrund derer vernutet werden konnte, dald
di e dort beschriebene |06slichkeitsverbessernde

I nt erakti on zwi schen dem am nogr uppenhal ti gen

(Pol yol -) Produkt (c) und demfluorierten Treibmttel
auch fur reine Kohlenwasserstoff-Treibmttel, we sie El
verwendet, Giltigkeit haben kdnnte. Daran kann auch die
Tat sache nichts andern, dalR die dem Streitpatent
zugrundel i egende Pat ent annel dung urspringlich auch
fluorierte Kohl enwasserstoff-Trei bmttel unfalite.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags i st
somt durch den zitierten Stand der Techni k nicht
nahegel eqgt .

Dassel be trifft a fortiori auch auf die Gegenstande der
abhangi gen Anspriche 2 bis 6 zu.
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6. Di e Ei nspruchsgriinde nach Artikel 100 a) und b) EPU
stehen somt der Aufrechterhaltung des Streitpatents im
Unfang der Anspriche des Hilfsantrags nicht entgegen

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

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

2. Die Sache wird an die erste Instanz zurickverw esen mt
der Aufl age, das Patent aufrechtzuerhalten auf der
Grundl age des Hilfsantrags eingereicht mt Schrei ben vom

20. Januar 2003 und ei ner daran anzupassenden
Beschr ei bung.

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

E. Gorgnmaier R Young
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