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Sachverhalt und Antréage

Die Erteilung des Européischen Patents Nr. 0 480 390 auf
di e europai sche Patentannel dung Nr. 91 117 170.0 der
Hoechst Akti engesell schaft (jetzt: Basell Polyol efine
GmH, zw schenzeitlich: Targor GrbH) wurde am 16. Jul
1997 mt einem Anspruchssatz (A) fur die Vertragsstaaten
AT, BE, CH, LI, DE, FR, GB, GR IT, NL und SE und ei nem
Anspruchssatz (B) fur den Vertragsstaat ES

bekannt genacht .

Di e Anspriche 1 und 2 beider Anspruchssatze | auteten

"1. Verfahren zur Herstellung eines Polyol efins durch
Hono- oder Copol ynerisation eines O efins der Fornel
R-CH=CH- R, worin R* und R gleich oder verschieden sind
und ei n Wasser st of fat om oder ei nen G- Cys- Al kyl rest
bedeuten oder R* und R’ mit den sie verbi ndenden C At onen
einen Ring mt 4 bis 28 C Atonen bilden, bei einer
Tenperatur von 0°C bis 150°C, bei einem Druck von 0,5
bis 100 bar, in LOsung, in Suspension oder in der
Gasphase, in CGegenwart eines Katal ysators, welcher aus
ei nem Metal | ocen und ei nem Al um noxan besteht, dadurch
gekennzei chnet, dal das Al um noxan ei ne Verbi ndung der

Formel (1)
1 5 1
134 R R
-‘\\. 1 /
Al — O Al— O Al {1}
Rl’// ' n ™~ gl

fur den linearen Typ und/ oder der Formel (I11)
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Al — O {II)
n+2

fur den cyclischen Typ ist, wobei in den Formeln (1) und
(1) R* Methyl oder iso-Butyl bedeutet und n eine ganze
Zahl von 2 bis 50 ist, wobei 3 bis 12 % der Reste R

i so-Butyl sind.

2. Verwendung ei nes Al um noxans der Fornmel (1)

1 1 il
R R R
1 /
Al —~ O Al— & Al {I}

Rl’/, ) n ™ gl
fur den linearen Typ und/ oder der Formel (I11)

nl

|

Al — © {II)
n+z

fur den cyclischen Typ ist, wobei in den Formeln (1) und
(1) R® Methyl oder iso-Butyl bedeutet und n eine ganze
Zahl von 2 bis 50 ist, wobei 3 bis 12 % der Reste R

i so-Butyl sind, zur Honpb- oder Copol ynerisation von

A efinen gemall Anspruch 1."

Anspruch 3 des Anspruchssatzes (A) ist auf die

Al um noxane der Fornmeln (1) und (I1) selbst, der damt
i mwesentlichen wortgl eiche Anspruch 3 des
Anspruchssat zes (B) hingegen auf ein Verfahren zu ihrer
Herstel l ung gerichtet.
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CGegen das Patent hat AKZO NOBEL am 15. April 1998 genald
Artikel 100 a) EPU Einspruch erhoben und den W derr uf
des Patents in seinem gesanten Unfang beantragt.

Fol gende Ent gegenhal tungen wurden i m Ei nspruchsverfahren

genannt :

Dl1. EP-A-0 372 617,

D2: M'S. How e, "Methylal um noxane and ot her Al um noxanes
- Synthesis, Characterization, and Production”,
prasentiert anl aflich MetCon 93 am 27. Mai 1993,
Seiten 2 bis 21, und

D3: JP-A-90 247 201 (Englische Ubersetzung und Derwent
Abstract 90-344013/ 46).

Mt ihrer am11. April 2002 mindlich ergangenen und am
26. April 2002 schriftlich begrindeten Entschei dung w es
di e Ei nspruchsabteilung den Ei nspruch zurick

Sie stellte fest, daR die Gegenstande aller Anspriche
des Streitpatents gegentber DL neu seien, weil in dieser
Ent gegenhal tung weder explizit Produkte der Forneln (I)
und (Il) mt einemdigonerisierungsgrad n = 2 bis 50
und ei nem | sobutyl gehalt von 3 bis 12% of fenbart sei en,
noch mt dem Argunent, gl eiche Herstellungsverfahren
nifdt en zu gl ei chen Produkten fihren, auf eine inplizite
Vor wegnahme geschl ossen werden konne, da die jeweiligen
Her st el | ungsver fahren eben nicht identisch seien.

Auch D2 und D3 offenbarten keine nodifizierten
Met hyl al um noxane (imweiteren MMAO nit einem
Al kyl substituenten-Anteil von 3 bis 12% | sobutyl gruppen.
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Cegeniuber dem nachstliegendem Stand der Technik in D1
i ege auch erfinderische Tatigkeit vor, weil diesem
kei ne Anregung ent nonmen werden kdnne zur
erfindungsgenaflen Lésung des vorliegenden techni schen
Probl ens, nadmich der Bereitstellung eines
Cokat al ysators fur die Herstellung von Pol yol efi nen
hoher Taktizitat, grofRRer Ml masse und enger

Mol massenverteil ung, wel cher es erlaubt, bei

gl ei chbl ei bender Kat al ysatoraktivitat auf den Einsatz

von aromati schen Lésungsmitteln zu verzichten.

CGegen di ese Entschei dung hat di e Ei nsprechende am

28. Juni 2002 unter gleichzeitiger Zahlung der

Beschwer degebihr Beschwer de ei ngel egt und mt
Schriftsatz vom 16. August 2002 di e Beschwer debegriindung
nachgerei cht.

Ein weiterer Schriftsatz der Beschwerdef Uhrerin datiert
vom 23. Juni 2004.

In ihren schriftlichen Vorbringen und im Verlaufe der
niundl i chen Ver handl ung am 23. Juli 2004 machte die
Beschwer def threrin im wesentlichen fol gende Ausfihrungen

a) DalR die Struktur der beanspruchten MVAO ni cht exakt
bekannt sei, gehe nicht nur aus dem Streitpatent
sel bst hervor (Seite 3, Zeilen 3 bis 4), sondern auch
aus D2 und dem neu vorgel egt en Dokunent

D4: S. Pasynkiew cz, "Al unpxanes: Synthesis,
Structures, Conplexes and Reactions” in
Pol yhedron, Bd. 9, Nr. 2/3, Seiten 429 bis 453
(1990).
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Denent sprechend enthi el ten Al um noxane i mrer Anteile
an Trinmethyl al um nium (TMA), Udber dessen Anordnung im
Al um noxan- Mol ekl ver band Unkl arheit herrsche;

dassel be gelte fur die Frage, ob TMA in

G ei chgew chts- und/ oder Di sproportionierungs-

Reakti onen des Al um noxans eintrete. Dengenald seien
die Formeln (I) und (11) nur Vereinfachungen

kompl exer Strukturen und viele Methoden kénnten zu
MMAO mit 3 bis 12% I sobutyl gruppen und ei nem

A i gonerisierungsgrad von 2 bis 50 fuhren.

Die in D1 offenbarte Unsetzung von 10 Mol

Pol yi sobutyl al um noxan (1BAO) mt 1 Mol TMA mt

anschl i eBender Reaktion mt Wasser (Seite 3,

Zeilen 42 bis 48 ("third enbodi ment"); Anspriche 8
bis 10) ergebe einen |Isobutyl-Substitutionsanteil von
3.2%und erfiulle alle vom Streitpatent beanspruchten
Charakteristika. We imfol genden ausgefihrt, gelte
di es auch fuar die Struktur der MVAQO

D e Tatsache, dalR die MVAO Herstellung gemal
Streitpatent vorzugswei se durch Reaktion von TMA mt
einemweiteren Trial kyl al um ni um (namich
Triisobutylal um num erfol ge, wdhrend gemalR dem
"third enbodi nent” von D1 TMA mit einem

Pol yal kyl al um noxan, dh bereits einem

Reakt i onsprodukt von Trial kyl alum nium mt Wasser,
ungeset zt werde, fuhre nadmich zu kei ner anderen
MVAO- St r ukt ur .

Di es ergebe sich aus den fol genden Uberl egungen:

i) D e MVAO Herstellungswei se genald dem "third
enbodi nent"” ent spreche der gemall dem
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"Production Exanple 1" von D3: auch dort
erfol ge eine Ursetzung von TMA mt | BAO D3
gebe auf Seite 3 fur das hergestellte MVAO
di esel ben Fornmeln (1) und (11) an, die auch
zur Charakterisierung der patentgenallen MVAO

verwendet werden

Das in Fig. 1 von D3 offenbarte NVR- Spektrum
des gemalR "Production Exanple 1" von D3
hergestellten MMAO sei hinsichtlich der
charakteristi schen Peakstrukturen identisch
mt dem NVR- Spektrum ei nes pat ent gemal3en MVAQ
W e es aus einer Nacharbeitung durch die
Beschwer def threrin (Schriftsatz vom 23. Jun
2004) resultiere.

| nf ol ge der Ubereinsti mung der Met hode genéfR
dem " Production Exanple 1" von D3 mt dem
“"third enbodi nent” von D1 sei somt, die -
trotz des erwdhnten Unterschi eds zur nach dem
Streitpatent bevorzugten Herstell ungsweise -
best ehende strukturelle ldentitat der so
hergestellten MMAO mt den im Streitpatent
beanspruchten bew esen.

Dall dies so sein nisse, folge auch aus der
Mobi litat der Al kylgruppen in Al um noxanen im
Ver | aufe von Aquilibrierungs-Reaktionen, we
sie im Fornel schema 4 auf Seite 440 von D4
dargestellt seien, und sei auch bel egt durch
di e (durch Aquilibrierungs-Reaktionen)

bedi ngte Unscharfe der NWVR-Peakstrukturen in
Fig. 1 von D3 gegeniber den scharfen
Strukturen i m NVR- Spektrum der vorerwdhnt en
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Nachar bei tung durch di e Beschwerdef threrin,
deren Scharfe durch Zugabe von THF
(Tetrahydrofuran) zur Bl ocki erung der

Aqui | i birierungs- Reaktionen erreicht wirde.

Der neuhei tsschadl i chen Vorwegnahne des patent genél3en
MMAO durch das "third enbodi nent” von D1 stehe auch
ni cht entgegen, dalR genméall Seite 4, Zeilen 12 bis 15
di eser Ent gegenhal tung der Prozentsatz an
hydrol yti sch generiertem Methan in "typi scher Wi se"
zwi schen 20 und 80% Il iegen solle (mt der Fol ge, dal
der Isobutylanteil Uber 12% i egen mil3te), denn D1
gebe dort auch die Miglichkeit héherer und

ni edri gerer Al kyl mengen an und bestatige dies durch
die in Anspruch 10 offenbarten, den

Al kyl substitutionsbereich 20 bis 80% uberschreitenden
Mol ver hal t ni sse.

Auch das Argument, dalR das sich aus den Forneln (1)
und (I'1) errechnende patentgenéf’e RO Verhaltnis von
1:1 bis 2:1 zu einer von Dl unterschei denden

Kennzei chnung di enen kdnne, uberzeuge nicht, weil

di ese zahl ennal3i gen Ver hal tni sse, w e vorstehend
ausgefuhrt, nicht der Realitat entsprachen. Z B
fihre di e Anwesenheit von TMA zu ei ner Erhohung des
R O Wertes.

SchlielRlich ergebe sich die neuheitsschéadliche

Vor wegnahnme der patent gendllen MVAGCs auch daraus, dal
diese die in T 198/84 (ABI. EPA 1985, 209) und

T 279/89 vom 3. Juli 1991 (nicht im ABl. EPA
veroffentlicht) aufgestellten Kriterien fir die
Neuheit einer Auswahl nicht erfdllen; denn der
Bereich von 3 bis 12% an | sobutyl gruppen sei
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jedenfalls nicht ausreichend weit entfernt von dem
aus D1 bekannten, durch Beispiel 51 mt 25 Ml .%
| sobutyl illustrierten Bereich.

Dar Uber hi naus sei der beanspruchte Gegenstand auch
ni cht erfinderisch, weil die anspruchsgenille
Definition der MVAO das Ergebni s routinenal3i ger
Uber | egungen sei zur LOsung der Aufgabe der
Bereitstellung weiterer in nicht-aromatischen

Losem tteln | 6slicher Al um noxan-Cokatal ysatoren mt
fur die Aefinpolymerisation mt Metall ocen-

Kat al ysat oren ausrei chender Aktivitat; denn die
Loslichkeit in nicht-aromatischen Losungsnmittel n sei
aus D1 (Seite 4, Zeilen 26 bis 27) bekannt, die
Angabe des O igonerisierungsgrades n = 2 bis 50
reflektiere nur die fur die LOslichkeit zwangsl aufig
erforderliche Aigonmergrofe (dartber hinaus trete
Gel bi l dung auf), und die Wahl des I|sobutyl gehalts
stelle schlielllich nur eine naheliegende Optim erung
dar fir den Fachmann, der aus D1 w sse, dal} die von
den | sobutyl gruppen bei gebrachten Vorteile mt ei nem
Verlust an Aktivitat erkauft werden missen. Di es gehe
hervor aus dem Vergl ei ch der Aktivitat von 1000x10°
des MAO genald Beispiel 42 mt der Aktivitat von nur
4.2x10° fur das 1 BAO genéR Beispiel 33 in Tabelle Il
(Seite 10). Auch die Tatsache der hdheren

Kat al ysat oraktivitat gemalR Beispiel 1 des
Streitpatents, dessen MVAO Cokat al ysator 10%

| sobutyl reste enthalt, gegeniber dem von der
damal i gen Annel derin i m Pridfungsverfahren
(Schriftsatz vom 23. Dezenber 1994) vorgel egten

Ver gl ei chsbei spi el 2, durchgefuhrt auf Basis der
Beispiele 3 bis 6 von D1 mt ei nem TMA: | BAO
Verhaltnis 0.5:1 (40% I sobutyl), konne daher das
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Vorliegen einer erfinderischen Tatigkeit nicht

begr inden.

Di e Beschwerdegegnerin stellte in ihren Schriftsatzen
vom 7. Marz 2003 und 22. Juni 2004 sowi e wahrend der
niundl i chen Ver handl ung i m wesent | i chen fol gendes fest:

a) Der Cegenstand des Streitpatents sei durch das "third
enbodi nent” von D1 nicht neuheitsschéadlich
vor weggenommen, weil sich aus demin Anspruch 10
angegebenen Mol verhadltnis TMA zu Pol yal kyl al um noxan
von 1:10 zwar (fur Al kyl = Isobutyl) ein |Isobutyl-
Substitutionsanteil von 3.2%errechne, weil aber
anderseits die den Aigonerisierungsgrad n
besti mmrende Wassernenge jedenfalls fur dieses
Mol ver hal tni s nicht offenbart sei

b) Auch konne nicht angenommen werden, dall D1 ei ne
inplizite Ofenbarung enthalte Uber die Verwendung
ei ner Wassernenge, die zu ei nem M ndest -

A igonerisierungsgrad von n = 2 fiuhre, wie er genal
Streitpatent gefordert werde.

i) Dies folge einerseits aus der Tatsache, dalR es
sich bei dem (nur) in Anspruch 10 angegebenen
Mol verhal tnis TMA zu Pol yal kyl al um noxan von
1: 10 um ei ne extrene Ausf ihrungsform handl e,
di e beziglich des Isobutylgehalts von 3.2%
weit unterhal b der |sobutyl-Untergrenze von
20% des auf Seite 4, Zeilen 13 bis 14
of fenbarten typi schen Bereichs |iege, und auf
di e daher Anal ogi eliber| egungen uber
"nor mal er wei se" verwendet e Wassernmengen ni cht

zutreffen;
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i) und anderseits sei auch zu bericksichti gen,
dalR sich das gemalR dem "third enbodi nent™
ei ngeset zt e TMA/ Pol yal kyl al um noxan- Gem sch
gemall dem "second enbodi nent" auch ohne
weitere Reaktion mt Wasser als Cokatal ysator
ei gne, sodall i m H nblick auf den angestrebten
Ei nsat zzweck nicht von der Notwendi gkeit der
"Nachreaktion” mt Wasser in einer Menge
ausgegangen werden misse, w e sie zur
Errei chung eines A igomnerisierungsgrades von
n = 2 erforderlich ware.

D e Unset zung von TMA mt | BAO gendl? dem "second
enbodi nent” von D1, al so ohne Weiterreaktion mt
Wasser, fuhre bei einem Molverhéaltnis 1:10 zu ei nem
RO Verhaltnis von 31 (30 Mol Methyl aus 10 Mol TMA +
1 Mol Isobutyl aus (Isobutyl-Al-0y), das erheblich
von der patentgenmalRen Cbergrenze des R/ O

Ver hal t ni sses von 2 abwei che, die sich aus der Fornel
(1) fdr n = 2 errechne.

D e Auffassung der Beschwerdefihrerin, wonach die
pat ent gemalRen Forneln (1) und (11) wegen fehl ender
Ber Gicksi chtigung zusatzlich anwesenden TMAs

ungeei gnet waren zur Errechnung realistischer RFO
Werte, sei deshalb unrichtig, weil TMA nur als
Bestandteil von d eichgew chts- und

Di sproportioni erungsreakti onen des MMAO auftrete und
ni cht als zuséatzlicher Reaktand.

Der argunentative Ansatz der Beschwerdefthrerin, die
pat ent gemaRen MMAO al s Ergebni s einer nicht-neuen
Auswahl aus der O fenbarung von D1 darzustellen,
scheitere demmach schon daran, dalR der |sobutyl gehalt
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ni cht das einzige "auszuwahl ende" Merkmal sei,
sondern dall daneben auch noch ei ne "Auswahl"
beziglich des Qi gonerisierungsgrades zu treffen ware.

Der Pat ent gegenstand sei gegenuber D1 auch
erfinderisch, weil es ungeachtet aller Uberl egungen
der Beschwerdefuhrerin nicht naheliege, das gegeniber
D1 vorliegende techni sche Probl emeiner vorteil haften
Konmbi nati on der LO6slichkeit des Cokatal ysators in

ni cht-aromati schen Losungsmtteln und guter AKktivitat
bei der netallocen-katalysierten O efinpolynerisation
durch di e patentgenmalle MVAO Spezifi kation

(I sobutylgehalt 3 bis 12% digonerisierungsgrad 2
bis 50) zu | 6sen.

Zudem enthalte D1 i mH nblick auf das, was vorstehend
zum Thema " Neuheit" beziglich der zur Hydrol yse

ei ngeset zt en WAsser nenge gesagt wurde, keinerl ei

H nwei s auf die Verwendung von Wassernengen, die in
den beanspruchten MVAO Defi nitionsbereich fuhren;
auch kénne D1 nicht die von der Beschwerdef threrin
behaupt ete Tendenz einer Aktivitéatsverringerung durch
| sobut yl gruppen gegeniber Met hyl gruppen ent nommen

wer den, denn Beispiel 42 in Tabelle Il (D1, Seite 10)
berichte fir TMWV | BAO Gem sche imVerhadltnis 0.5 eine
hohe Aktivitat von 920x10° und auf Seite 3, Zeilen 54
bis 56 sei fir das "third enbodi nent"” sogar eine
Aktivitat bis zum Wert 3700x10° (3.7x10°% angegeben.

Di e Beschwerdefidhrerin (Ei nsprechende) beantragte die

Auf hebung der angef ocht enen Entschei dung und den

vol | st andi gen Wderruf des europdi schen Patents

Nr .

480 390.
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D e Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte, die
Beschwer de zurickzuwei sen (Hauptantrag), hilfsweise die

angef ocht ene Ent schei dung auf zuheben und das Patent auf

der Basis der mt Schreiben vom22. Juni 2004

vor gel egt en Pat ent anspriche aufrechtzuerhal ten

(H I fsantrag).

Ent schei dungsgr inde

D e Beschwerde ist zul assig.

D e Fragen der gutachtlichen Rel evanz der
nachver 6f fentlichten Entgegenhal tung D2, die sich auf

ei ne mindl i che Pré&sentation am 27. Mai 1993 bezi eht
(Prioritat des Streitpatents: 11. Cktober 1990), und der
Zul &ssi gkeit und Rel evanz der erst mt der

Beschwer debegr iindung genannt en Ent gegenhal tung D4, deren
Giltigkeit als Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPU
aus den (nur) das Jahr 1990 bezei chnenden

Ver 6f fent | i chungsdaten nicht zweifel sfrei belegt ist,
konnen auller Betracht bl eiben, weil diese beiden

Ent gegenhal tungen fir die vorliegende Entschei dung ohne

Bedeut ung si nd.

Haupt ant r ag

2104.D

Neuheit des Anspruchssatzes A gegeniber der
Ent gegenhal t ung D1

Anspruch 1 di eser Entgegenhaltung betrifft ein Verfahren
zur Synt hese von MMAO durch Reaktion eines
Tet raal kyl di al um noxans, das C, oder hothere Al kyl gruppen



3.2

3.3

3.4

3.5

2104.D

- 13 - T 0688/ 02

enthalt, mt einer Menge an TMA, die nicht im

st 6chi ometri schen Uberschul ist. Diese Reaktion, die in
ei nem Kohl enwasser st of f- Losungsm ttel, vorzugswei se

Tol uol durchgefihrt werden kann, wird auf Seite 3,
Zeilen 3 bis 28 als "first enbodi nent"” bezei chnet.

Al's "second enbodi nent" offenbart D1 die Reaktion von
TMA mt ei nem Pol yal kyl al um noxan, hergestellt durch
Urset zung von Tri al kyl al um ni um oder
Tetraal kyl di al um noxan mt Wasser, wobei nach der TMA-
Zugabe, vorzugswei se am Tol uol - Rickfl ul3 erhitzt wrd;
dabei kann das Ml verhéltnis TMA zu Pol yal kyl al um noxan
von 0.1:1 bis 10:1 liegen (Seite 3, Zeilen 25 bis 41).

Das "third enbodi mrent”, das Dl offenbart, sieht zun&chst
di e Reaktion von Pol yal kyl al um noxan mt TMA, vernutlich
unt er Ausbil dung ei nes Konpl exes aus di esen bei den

Ver bi ndungen, und danach mt Wasser vor (Seite 3,

Zeilen 42 bis 48 und 54 bis 56; Beispiele 55 58 bis 60,
77). Dieses "third enbodi nent” bildet auch den
CGegenstand von Anspruch 8. Der davon abhangi ge

Anspruch 9 definiert die Al kylgruppen als

| sobut yl gruppen; und der von den vorgenannten Ansprichen
abhéngi ge Anspruch 10 gibt ein Ml verhéaltnis TMA zu

Pol yal kyl al um noxan von etwa 0.1 bis etwa 10 an.

Gemall Seite 4, Zeilen 26 bis 28 weisen die in D1
hergestellten MMAO i m Gegensat z zu konventionel | en
Met hyl al um noxanen ei ne gute Loslichkeit in

al i phati schen Lésemtteln, w e Heptan, Hexan und
Cycl ohexan, auf.

Di e Neuheit des Patent gegenstands gegeniber dem"first”
und "second enbodi nent” wurde i m Beschwerdeverfahren
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ni cht bestritten und auch di e Kamer sieht keine

Ver anl assung, daran zu zweifeln, dal der

Pat ent gegenst and durch di e beanspruchte MVAO
Spezifizierung gegeniber di esen bei den Ausf thrungsfornen
neu i st (siehe auch 3.6.2).

Nach Auffassung der Kammer gilt diesel be Schl uf3f ol gerung
auch fur das "third enbodi nent” - und zwar unabhéangi g
von der tatsachlichen Struktur der hergestellten

Al um noxane -, weil Anspruch 10 von D1 zwar MVAO unf afdt,
die - infol ge des Ml verhaltnisses

TMA: Pol yal kyl al um noxan von 10:1 - einen Anteil von 3.2%
| sobut yl gruppen aufwei sen kénnen, D1 aber keinerl ei

| nformati on Uber die Wassernenge enthalt, die genald

di esem "third enbodi nent" zur Hydrol yse des
Reakt i onsprodukts aus TMA und Pol yal kyl al um noxan
(hydrol ytische A igonerisierung Uber die Ausbildung von
Al -O Al Bricken unter Al kanfreisetzung) eingesetzt wrd,
und somt den dadurch bestimten, patentgeniallen
beansprucht en Al um noxan-d i goneri si erungsgrad ni cht

of fenbart.

Das Argument der Beschwerdef ihrerin Uberzeugt nicht,
dall der digonerisierungsgrad kein

Unt er schei dungsner kmal darstell en kdnne, weil der
beanspruchte Bereich n = 2 bis 50 fir den Fachmann

sel bstverstandlich ware. Wenn auch di e Ei nhal tung der
Qoergrenze von n = 50, von der Beschwerdegegnerin nicht
wirklich in Abrede gestellt, fur den Fachmann geboten
scheint, weil hoéhere Qi gonerisierungsgrade ein
unzurei chendes, fir die Katal ysatorw rksankeit
unbrauchbares LOslichkeitsverhalten der MVAO zur Fol ge
haben, so trifft di e Behauptung ei ner

sel bstverstandl i ch notwendi gen Ei nhal tung ei nes
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A i goneri si erungsgrads von nmindestens n = 2 nicht zu
da kleinere Aigonerisierungsgrade in D1 kei neswegs
ausgeschl ossen si nd.

Ganz i m Cegenteil, sieht ja das "second enbodi nent” die
Herstel l ung von Metal | ocen- Cokat al ysatoren i n dersel ben
Wei se wie gemall dem "t hird enbodi nent” aus TMA und

Pol yal kyl al um noxan (z. B. 1BOA) vor, aber ohne
anschl i eBende Weiteroligonerisierung mt Wasser. Der

A igonerisierungsgrad derart ohne
Weiteroligonerisierung hergestellter MVAGs |iegt

regel maBig unter n = 2, we die beschwerdef ihrende

Pat enti nhaberin in ihrem Schriftsatz vom 3. Februar
2000, Seite 3, zweiter und dritter Absatz Uberzeugend
ausgefuhrt hat: setzt man namich bei spiel sweise ein

| BAO der Formel (RAIOXx mt demmttleren

A igonerisierungsgrad x-2 mt 10x Ml ektul en TMA um
(patent gendld wei st ein nur ein Al-atom enthaltendes

Mol ekdl wie TMA einen Oigonerisierungsgrad von -1 auf)
- und erreicht so entsprechend dem auch fur das "second
enbodi ment" angegebenen Ml verhadltnis 1:10 im
resul ti erenden MVAO ei nen dem Streit patent

ent sprechenden | sobutylanteil von 3.2%- so resultiert,
unter der Annahne eines auf Al bezogenen &qui nol aren
Ver hal t ni sses der bei den Reaktanden, eine Verbi ndung

| sobutyl -Al (Me)-O-Al (M), mt einem

A igonerisierungsgrad n=0 (der bei grolerem TVA-

Uber schuR noch in den negativen Bereich sinkt) also
deutlich unter der patentgen@l3en Untergrenze von n = 2.

Denent sprechend resul ti eren aus der Unsetzung der | BAO
der Beispiele 3 bis 6 von DL (Seite 6, Tabelle 1), die
Mol ekul ar gewi cht e auf wei sen, aus denen sich ein

A igonerisierungsgrad von n . 9 errechnet, mt einem
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10-f achen UberschulR an TMA kei ne MVAO nit

A i goneri si erungsgraden i m beanspruchten Bereich n = 2
bis 50. Aus ihrem Verzicht imBeschwerdeverfahren auf
den i merstinstanzlichen Verfahren vorgebrachten E nwand
fehl ender Neuheit auf Basis des "second enbodi nent"” kann
geschl ossen werden, dall di e Beschwerdef Ghrerin di esen
Sachverhalt akzeptiert.

Der dem "second enbodi ment” von D1 bei einem

Mol verhéal tnis TMA zu Pol yi sobutyl al um noxan (RAI O x von
10: 1, das zu einem Isobutylanteil von 3.2%filhrt,
gegeniber patentgenmal3 beanspruchten MVAO i nnewohnende
Unt er schi ed des O igoneri sierungsgrades wi rd auch
deutlich am Wert des Verhaltnisses RO das in diesem
Fall bei 31 liegt, wdhrend die |inearen MVAGs genal}
Fornmel (1) des Streitpatents bei n = 2 i hren Maxi mal wert

von 2 annehnen.

Der Gegenstand des Anspruchs 3, der sich auf die
Al um noxane der Forneln (1) und (I1) per se bezieht, ist
daher durch das "third enbodi ment” nicht vorweggenonmen.

Auch der Ei nwand der Beschwerdefdhrerin, es |iege
gegenuber der O fenbarung von D1 i m Sinne der

Ent schei dungen T 198/84 und T 279/89 eine nicht neue
Auswahl vor, uberzeugt nicht. Da D1, w e oben
festgestellt, die zur Erreichung des fur die

pat ent gemaRen MMAO beanspruchten Qi goneri si erungsgrad n
= 2 bis 50 notwendi ge Wassernenge nicht offenbart, die
zur Realisierung des "third enbodinent” fuhrt, bedarf es,
um zu den beanspruchten MVAO zu gel angen, nicht nur

ei ner "Auswahl" des |sobutylgehalts aus dembreiten, in
D1 of fenbarten Bereich von <20 bis >80 (Seite 4,

Zeilen 12 bis 14) sondern einer weiteren "Auswahl" aus
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dem nach unten und oben of fenen Bereich der zu

ver wendenden Wasser nenge.

Dar tiber hi naus ware der Ei nwand ei ner nicht neuen Auswahl
auch deshal b unzutreffend, weil demvon der
Beschwer def threrin fir Beispiel 51 von Dl angegebenen

| sobut yl gehalt von 25% durchaus ein i m Sinne von

T 198/ 84 und T 279/89 fir die Anerkennung der Neuheit
ausr ei chender Abstand zum pat ent genafd beansprucht en
Anteil von 3 bis 12% | sobutyl gruppen zuerkannt werden
muf3; denn um zum Wert 25% zu gel angen, nul3 die
Qoergrenze von 12% nmehr als verdoppelt werden, was im
Sinne von T 198/84 (G unde 4) als Indiz dafir zu werten
i st, dall die beanspruchten MVAO nicht nur der Form
sondern auch dem I nhalt nach eine andere technische
Lehre realisieren, ein Unstand, der noch bestatigt wird
durch den Abstand den der beanspruchte Bereich 3 bis 12%
vom gemald D1 "typi schen” Bereich von etwa 20 bis 80%
auf wei st ..

Di e Uberl egungen der Beschwerdef ithrerin zum Thenma
"Auswahl er fi ndung" stehen somt der Neuheit des
CGegenst andes von Anspruch 3 gegenuber D1 nicht entgegen.

A fortiori sind auch di e Gegenstande der Anspriche 1 und
2, die sich auf ein Verfahren zur Herstellung eines

Pol yol efins in Gegenwart eines Al um noxane genaf
Anspruch 3 enthal tenden Katal ysators bzw. auf die
Verwendung sol cher Al um noxane zur Pol ynerisation von

A efinen bezi ehen, gegenuber Dl neu.

Die die Neuheit der Gegenstéande des Anspruchssatzes A
tragenden G inde sind wegen deren substantieller



5.2

2104.D

- 18 - T 0688/ 02

I dentitat auch gultig fidr di e Gegenst ande der
Anspriche 1 bis 3 des Anspruchssatzes B

Auf gabe und LOsung

GemalR Streitpatent bestand gegentber nicht nodifizierten
Met hyl al um noxanen di e Auf gabe, ein Verfahren zur
Herstel l ung von Pol yol efinen mt hoher Taktizitat,

grofRer Mol masse und enger Ml massenverteilung zu finden,
bei dem ohne Ei nbussen bei der Katal ysatoraktivitat auf
den Einsatz von aromati schen Losemtteln verzichtet
werden kann (Seite 2, Zeilen 6 bis 10 und 26 bis 28;
Seite 1, Zeilen 8 bis 16 und Seite 2, Zeilen 10 bis 14
der urspringlichen Anmel dung).

Es besteht Einverstandnis zw schen den Parteien, dalR die
Losung der Auf gabenaspekte "Herstell ung von Pol yol efi nen
mt hoher Taktizitéat, grofer Ml nmasse und enger

Mol massenverteil ung” i n den Aufgabenbereich der daf ur

t ypi scherwei se verantwortlichen, gemall Anspruch 1 zu

ver wendenden Met al | ocen-Kat al ysatoren fallt, wahrend der
Aspekt der LoOslichkeit in nicht-aromatischen Losemtteln
den Al um noxan- Cokat al ysator betrifft; letzteres trifft,
bei gl ei chbl ei bender Metal | ocen-Kat al yse auch auf die
Kat al ysat oraktivitat zu.

Gegentber dem erst im Priufungsverfahren vor dem EPA

ber Gcksi chti gten nédheren Stand der Technik D1 (damal s
D2), der sich auf nodifizierte Mthylal um noxane ( MVRO)
bezi eht, stitzte sich die damalige Annel derin auf eine
durch di e Wahl eines Isobutyl-Substituentenanteils von 3
bis 12% errei chbare hthere Katal ysatoraktivitat. Sie

bel egte dies durch Vergleich einer Nacharbeitung di eses
St andes der Technik (MVAO mt 40% | sobutylanteil) mt
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ei ner Katal ysatoraktivitat von 89 kg PP/g Metall ocen/h
gegenuber 400 kg PP/ g Metal |l ocen/ h nach Bei spiel 1 der
beanspruchten Erfindung (MMAO mt 10% I sobutyl anteil)
(Schriftsatz vom 23. Dezenber 1994, Seite 2 und Seite 3,
Ver gl ei chsbei spiel 2).

Es kann somt anerkannt werden, dal3 di e gegenuber D1

obj ektiv vorliegende techni sche Aufgabe in der
Bereitstel l ung ei nes Al um noxan- Cokat al ysators fir die
Met al | ocen- Kat al yse bei der O efinpol ynerisation besteht,
der neben der Loéslichkeit in nicht-aromati schen
Losemttel n eine verbesserte Katal ysatoraktivitat bei

der netal |l ocen-katal ysierten O efinpolynerisation

nogl i ch macht .

Auf der Basis der im Streitpatent offenbarten
experinmentellen Daten in Verbindung mt dem vorerwihnten,
i m Prdfungsverfahren vorgel egten Vergl ei chsbei spiel 2
kann geschl ossen werden, dal3 di ese Auf gabe durch
Verwendung der in Anspruch 3 (Anspruchssatz A)
spezifizierten MMAO gel st werden kann.

Erfinderische Tatigkeit, Anspruchssatze A und B

Di e Zurverfiugungstellung der MVAO gemald dem vor genannten
Anspruch 3 des Streitpatents und i hre Verwendung bei der
A efinpol ynerisation als Cokatal ysatoren fir Metall ocen-
Kat al ysat oren gemal3 Ansprichen 1 und 2 (beide
Anspruchssat ze) beruht gegeniber der O f enbarung von D1
auf erfinderischer Tatigkeit.

Zwar betrifft auch DI MMAO, die mt |sobutyl gruppen
nodi fiziert sind und die eine gute LOslichkeit in
al i phati schen, d. h. nicht-aromatischen Lésenmtteln,
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auf wei sen, der gemal3 D1 "typi sche" |sobutyl -
Substituentenanteil betragt aber, wie sich als

D fferenzbetrag aus der hydrol yti schen Met hanfrei setzung
ergibt, etwa 20 bis 80% (siehe obige Punkte 3.1 bis 3.4).

Aus der Tatsache, dalR D1 auch angi bt, dalR hdhere und
niedrigere Anteile (nur) "theoretisch" ndglich sind
(Seite 4, Zeilen 12 bis 15), folgt, dal dem pat ent gemal
spezifizierten |Isobutyl-Substitutentenanteil von 3 bis
12% dort Kkei ne prakti sche Bedeutung bei genmessen wird,

ein Urstand, der auch durch die rechnerisch ndgliche
Absenkung des |sobutylanteils auf 3.2%im Sinne des in
Anspruch 10 al s Grenzwert angegebenen Mol ver hal t ni sses
TMA: Pol yal kyl al um noxan von 10:1 nicht w derlegt wrd,
wei |l D1 sol che MVAO ni cht bei spiel haft bel egt.

Tat sachlich ist der niedrigste sich aus der Messung der
Hydr ol ysegasnengen er gebende bei spi el haft bel egte

| sobutylanteil 20% (Seite 8, Tabelle Il, Beispiel 12),
entspricht also der Untergrenze des "typi schen" Bereichs.

Aus dem Vor st ehenden fol gt, dall der Fachmann aus D1

kei nerlei Information entnehnmen kann, die ihn zur

prakti schen Realisierung eines MMAO mt (nur) 3 bis 12%
| sobutyl anteil anregen kénnte. Noch viel weniger wirde
er von einer derartigen Reduktion des |sobutylanteils

ei ne Verbesserung der Katal ysatoraktivitat, we sie im
vor st ehenden Punkt 5.2 dargel egt ist, unter Beibehaltung
ei ner guten Loslichkeit in nicht-aromatischen

Losem ttel n erwarten.

Dies folgt einerseits aus den im Vergleich mt

unnodi fi zi ertem Met hyl al umi noxan (Aktivitat von 1x10°
gemall D1, Beispiel 45 in Tabelle Ill auf Seite 10) viel
héheren Aktivitéaten von bis zu 3.7x10° (Beispiel 66 in
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Tabell e V auf Seite 15), die gemalR D1 mt MVAO des
"third enbodi nents” (mt "typi scherweise” 20 bis 80%

| sobutylanteil) bei der Ethylenpolynerisation erreichbar
sind (siehe auch D1, Seite 3, Zeilen 49 bis 56), und
anderseits aus der Tatsache, dalR D1 auch die L&slichkeit
in nicht-aromati schen Losemtteln durch die relativ hohe
"typi sche" |sobutyl substitution erreicht, wahrend
unnodi fi ziertes Methyl al um noxan di ese Ldslichkeit nicht
besitzt (Seite 4, Zeilen 26 bis 28), so dall der Fachmann
die gute Aliphaten-Loslichkeit mt einem entsprechend
hohen | sobutyl anteil verbindet.

| st ein Naheliegen der beanspruchte MVAO demmach schon
bezuglich der Wahl des |sobutylanteils nicht gegeben, so
kann auch di e Wahl des beanspruchten

A i goneri si erungsgrades nicht als durch D1 nahegel egt
gel t en.

Denn weder enthalt D1 irgendeine Information dber die

di eses Merkmal bestimrende, zur Hydrol yse der TMA/ | BAG
Vorstufe des "third enbodi nent” di enende Wasser nenge,
noch kann der Fachmann auf der Basis der O fenbarung von
D1 in Verbindung mt seinem allgeneinen Fachwi ssen MMAO
i m pat ent genél3 beanspruchten A i goneri si erungsgr ad-
Bereich einen vorteil haften Einflul3 auf die

Kat al ysat oraktivitat zuordnen. Aus den schon zur Neuheit
unter 3.6.2 dargel egten G inden mag der Fachmann wegen
der gl ei chrangi gen Enpfehlung des "second” und "third
enbodi nent” in Dl sogar zu einem O igonerisierungsgrad
kl einer als 2 tendi eren, besonders bei den hohen
TMA/ | BAO Mol ver hal t ni ssen, die zum Errei chen der

pat ent gemalRen, relativ geringen |sobutyl -
Substituentenanteile erforderlich sind.
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6.5 Die in Anspruch 3 des Anspruchssatzes A spezifizierten
MMAO sind somt durch die Ofenbarung von D1 nicht
nahegel eqgt .

6.6 D ese Schl uf3f ol gerung erstreckt sich auch auf die
Cegenst ande der dbrigen Anspriche der bei den
Anspruchssat ze, die sich auf die Verwendung und
Herstel l ung der MMAO bezi ehen

7. Das Patent in seiner erteilten Fassung erfullt somt
gegenuber den von der Beschwerdef Ghrerin vorgebrachten
Ei nwanden di e Bedi ngungen der Neuheit und erfinderischen

Tatigkeit.

8. Bei di esem Sachverhalt ertbrigt sich ein E ngehen auf
den Hi | fsantrag der Beschwerdegegnerin.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

D e Beschwerde wird zurickgew esen

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

E. Gorgnmaier R Young
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