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Sachverhalt und Antréage

C2373.D

Der H nweis auf die Erteilung des europai schen Patents

1 194 468 mt dem Titel "Aus Pol yet herpol yol en
hergestel | te Pol yur et han- Wi chschaune"” wurde am

15. Septenber 2004 (Patentblatt 2004/ 38) bekanntgenacht.
Das Patent basierte auf der europai sche Patentannel dung
Nr. 00 940 318.9, die am 6. Juni 2000 als internationale
Pat ent annel dung Nr. PCT/ EP2000/ 005167 unter
Beanspruchung der Prioritéat einer deutschen Vorannel dung
(19928156) vom 19. Juni 1999 ei ngereicht worden war. Die
erteilte Fassung des Patents enthielt sieben Anspriiche.

Die Anspruche 1 und 5 lauteten we folgt:

1. Polyurethan-Weichschaum, erhéltlich durch Umsetzung von Polyisocyanaten und durch Doppelmetallcyanid-Ka-
talyse (DMC-Katalyse) hergesteliten Polyetherpolyolen, die mindestens einen Ethylencxid-Propylenoxid-Misch-
block aufweisen und ein zahlenmittleres Molekulargewicht zwischen 700 und 50.000 g/mol besitzen, dadurch
gekennzeichnet, dass zu seiner Herstellung ein durch DMC-Katalyse hergestelltes Polyetherpolyol eingesetzt
wird, das einen terminalen Propylenoxid-Block aufweist.

5. Polyurethan-Weichschaum, erhdltlich durch Umsetzung von Pelyisocyanaten und durch Doppelmetallcyanid-Ka-
talyse (DMC-Katalyse) hergesteliten Polyetherpolyolen, die mindestens einen Ethylenoxid-Propylenoxid-Misch-
block aufweisen und ein zahlenmittleres Molekulargewicht zwischen 700 und 50.000 g/mol besitzen, dadurch

gekennzeichnet, dass zu seiner Herstellung ein durch DMC-Katalyse hergestelltes Polyetherpolyol eingesetzt
wird, das einen teminalen EQ/PO-Mischblock und einem Anteil primarer OH-Gruppen ven mehr als 50 mol%
aufweist.

Die restlichen abhangi gen Anspriche 2 bis 4, 6 und 7

betraf en Ausgestal tungen di eser unabh&ngi gen Anspriche.

I m Fol genden bezi ehen sich Verweise in unterstrichenen
ecki gen Kl amrern auf entsprechende Anspriche und Absat ze
der erteilten Fassung des Streitpatents, solche in
unterstrichener Kursivschrift auf den urspringlichen und
als WO- A-00/ 078837 veroffentlichten Annel dungstext (z.B.

[ Anspruch 1], [0001], bzw. Anspruch 1, Seite 1, Zeile 1).
I m Unterschied zu "EPU 1973" verwei st "EPU' auf die neue

Fassung des Uberei nkonmens vom Jahr 2000. Ethyl enoxid
wird i mFol genden als "EO', Propylenoxid als "PO'" und

Pol yurethan als "PUR" bezei chnet.

Am 14. Juni 2005 wurde ein Einspruch unter H nweis auf
di e Ei nspruchsgrinde gemal3 den Artikeln 100(a) und 100(b)
EPU 1973 (fehl ende Neuheit des Gegenstands von
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Anspruch 1, mangel nde erfinderische Tatigkeit der
Cegenst ande der Anspriche 1 und 5 und unzurei chende

O f enbarung) eingel egt und beantragt, das Streitpatent
in vollemUnrfang zu w derrufen. Zur Stitzung ihrer

Ei nwande verw es di e Ei nsprechende zundchst auf sechs
Druckschriften, darunter die Druckschriften

D1: US- A-5 648 559,
D5: "EP1066334" und
D6: " EP1082372".

I m Lauf e des Ei nspruchsverfahrens benannte sie dann noch
zwei wei tere Entgegenhal tungen, die von der Einspruchs-
abtei l ung auch zugel assen wurden (Streitentschei dung, Nr.
[1.2), aber im gegenwéartigen Beschwerdeverfahren kei ne
Rol | e spielten, so dass sich hier ihre Nennung erubrigt.

(1) Der Einwand unter Artikel 100(b) EPU war von der

Ei nsprechenden nmit dem Ergebnis des Vergl ei chsbei spiels
C7 von D5 begrindet worden, wonach sich dessen Pol yol
nicht fuar die Herstellung von PUR-Schaum ei gnen sollte.
Un di es zu wi derl egen und um zudem zu zei gen, dass ein
sol ches Pol yol sich nicht nur fur die Herstellung von
Schaum der den SCFT-Test bestehen konnte, sondern

ent gegen der Aussage der Ei nsprechenden sogar fur die
Her st el l ung von PUR- Wi chschaum ei gnete (und damt die
Bedi ngungen von Artikel 83 EPU 1973 erfillte), hatte die
Pat enti nhaberin mt ihrer Ei ngabe vom 13. Januar 2006
aber einen Versuchsbericht vorgelegt. Sie bezeichnete
zudem di e Aussage in C7 von D5 als nicht nachvol |l zi ehbar
(letzter Absatz auf Seite 1 des Schriftsatzes).

(2) Auf Gundl age di eser Ei ngabe der Patentinhaberin
erachtete die Einspruchsabteilung i mBescheid vom
12. Mai 2006 (Punkt 5) die Argunentation der

Ei nsprechenden zum Ei nwand unzurei chender O fenbarung
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al s obsol et. Dengemall wurde di eser Ei nwand dann in der
nindl i chen Ver handl ung am 10. Novenber 2006 ni cht
behandel t und war i nfol gedessen auch nicht Gegenstand
der am Ende di eser Verhandl ung verkindeten und am

7. Dezenber 2006 schriftlich ergangenen Entschei dung.
Vi el mehr beschrankte sich die D skussion in der
nmundl i chen Ver handl ung gemal3 Prot okol | ausschlieldlich
auf di e Frage der Neuheit der bei den damal s anhangi gen
Antrage der Patentinhaberin, deren Hauptantrag auf die
Aufrechterhaltung des Streitpatents in seiner erteilten
Fassung gerichtet war.

(3) Da der damalige Hi | fsantrag i m Beschwerdeverfahren
nicht weiterverfol gt wirde, sei er hier nur der

Vol | st &ndi gkei t hal ber kurz erwdhnt.

(4) Auch die Frage der erfinderischen Tatigkeit wurde
weder in der mindlichen Verhandl ung noch in der

Ent schei dung von der Ei nspruchsabteil ung behandel t.
Daher werden mt dieser Frage i mZusammenhang st ehende

Aussagen i m Fol genden al l enfalls kurz erwahnt.

In ihrer Entschei dung hat die Einspruchsabteilung den
Gegenstand von Anspruch 1 der beiden ihr vorliegenden
Antrage dann als nicht neu gegeniiber D1 angesehen und
das Patent folglich w derrufen

I m Einzel nen fihrte die Einspruchsabteil ung zum Haupt -
antrag aus, dass Beispiel 1 von D1 einen aus TDl und

ei nem Pol yol K hergestellten PUR Wi chschaum ( HR- Schaum
of fenbare. Di eses Polyol sei genmal3 Spalte 12 von D1
mttels DMC-Katal yse als EQ PO Copol yner mt 17% EO
Anteil hergestellt worden. Allerdings offenbare D1 nicht
explizit, dass das Polyol K einen term nalen PO Bl ock
auf wei se. Jedoch sei all genein bekannt, dass EO eine
deutlich hohere Reaktivitat als PO besitze und sich PO



C2373.D

- 4 - T 0031/ 07

daher am Reakti onsende i m Gasgenm sch anrei chern nisse,
was zwangsl aufig zu PO Endbl 6cken mt m ndestens ei ner
W eder hol ungsei nheit fihre. I'mH nblick auf die
Definition in [0021], was unter ei nem PO Endbl ock zu

verstehen sei, sei daher die Neuheit des in [Anspruch 1]

beansprucht en Gegenst andes wegen der Erfiullung aller
sei ner technischen Merknmal e durch das Pol yol K des

Bei spiels 1 von D1 zu vernei nen.

Zu den bei den Ent gegenhal tungen D5 und D6 | egte die

Ei nspruchsabt ei | ung hi ngegen dar, dass in deren

Bei spi el en zwar Pol yur et hanschaune of fenbart sei en,

ni cht aber, dass es sich dabei um Wi chschaune handel e
bzw. handel n misse. Auch sei die Einsprechende den
endgul ti gen Bewei s schul di g geblieben, dass es sich bei
den Schaunen, wi e sie genmal3 Beispiel C7 erhalten wirden
tatsachlich um Wi ch- und nicht um Hartschaune handel te.
Dies gelte imUbrigen fir alle Beispiele dieser beiden
Druckschriften. Folglich die der in [Anspruch 1]

beansprucht e Gegenstand gegentber D5 und D6 neu.

Cegen di ese Entschei dung erhob di e Patentinhaberin/
Beschwer def ihrerin am 8. Januar 2007 unter Entrichtung
der vorgeschri ebenen Gebihr Beschwerde. Di e Beschwerde-

begr iindung (BeschwB) ist am 2. April 2007 ei ngegangen.

(1) In der BeschwB beantragte di e Beschwerdef Ghrerin
di e Auf hebung des Wderrufs und die Aufrechterhal tung
des Streitpatents in seiner erteilten Fassung, hilfs-
wei se i m Unfang eines neu eingereichten "1. Hlfs-

antrags", und | egte einen zweiten Versuchsbericht vor.

(2) Anspruch 1 dieses Hilfsantrags war gegenuber der
erteilten Fassung der Anspriche dahi ngehend geandert,
dass der endst andi ge PO Bl ock nach ei nem EQ PO- M sch-
bl ock an das Pol yet her pol yol addiert worden war. Al's
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Beleg fur die Ofenbarung di eses Merkmal s verwi es die

Beschwer def Uhrerin auf Seite 3, Zeilen 14 bis 17.

(3) Aulerdem nahm di e Beschwerdef iUhrerin unter Hi nweis
auf die in ihrem bei geflgten Versuchsbericht enthaltenen
Ver suchser gebni sse zu den Fragen der Neuheit und der
erfinderischen Tatigkeit des Hauptantrags und des

H | fsantrags Stellung und w dersprach den Ent schei dungs-

grunden in der angefochtene Entschei dung.

(4) So stellte sie zumHi | fsantrag heraus, dass D1

| edi gl ich Pol yet herpol yol e of fenbare, die einen EQ PO
M schbl ock aufw esen, bei dem jedoch nicht noch ein
endst andi ger PO-M schbl ock [sic] aufaddiert worden sei.
Daher sei das letzte (geanderte) Merkmal in Anspruch 1
des Hi | fsantrags (vgl. Abschnitt 1V(2), oben) dort nicht
of fenbart. Auch beschrei be D1 nirgends die Herstellung
von PUR- Wi chschaunmen mt Hilfe von Pol yet herpol yol en,
die einen EQ PO M schblock mt einem Anteil an prinmiren

OH Gruppen von nehr als 50 Mol -% aufw esen.

Dies gelte auch fur D5 und D6. Zudem werde in Beispiel
C7 von D5 nicht beschrieben, dass darin ein PUR- Wi ch-
schaum erhal ten worden sei. Dies gelte auch fur De6.

Mt Schriftsatz vom 12. Juli 2007 zog di e Beschwerde-
gegnerin, we dann antseitig mt Bescheid vom 23. Jul
2007 festgestellt, ihren Einspruch zurick. Aulerdem
wurde mt dem Bescheid mtgeteilt, dass das Beschwerde-

verfahren mt der verblei benden Partei fortgefidhrt werde.

Am 3. August 2009 ergi ng daraufhin die Ladung zur
nmindl i chen Ver handl ung fir den 17. Novenber 2009. In
ei ner bei gefligten Anl age fasste die Kamrer den
vorl i egenden Sachverhalt zusanmmen und gab ei ne

vor | aufi ge Meinung zum Wortl aut der Anspriche des

Hi | f santrags und zur Neuheit der beiden in der BeschwB



VI,

C2373.D

- 6 - T 0031/ 07

formulierten Antrage (Abschnitt 1V(1), oben) ab
(Abschnitte 4 bis 9 der Anlage). So wurde angedeut et,
dass di e Kammer damal s kei nen Grund sah, von der
Beurtei l ung der Neuheit des Hauptantrags in der
Streitentschei dung abzuwei chen. Den 1. Hilfsantrag
betref fend wurde hi ngegen angedeutet, dass nach
Korrektur zweier Fehler imWrtlaut der Anspriche 1
und 5 di e Frage der Neuheit des beanspruchten Gegen-
st andes gegenuber den Druckschriften D1, D5 und D6
nogl i cherwei se positiv beurteilt werden kdnnte.

AulRerdem fol gten ei ni ge Benerkungen zur erfinderischen
Tatigkeit, in denen dargel egt wrde, dass weitere

Kl a&rung der Frage notwendi g sei, ob beide Ausfihrungs-
fornmen des beanspruchten Gegenst andes genmal3 den
Ansprichen 1 und 5 auf erfinderischer Tatigkeit beruhten
(Abschnitte 12 bis 15 der Anlage zur Ladung).

Mt Schriftsatz vom 14. Cktober 2009 ersetzte die
Beschwer def ihrerin daraufhin i hren vorigen Hauptantrag
durch eine korrigierte Fassung des Anspruchssatzes des
1. Hlfsantrags und reichte des Witeren ei nen neuen

1. Hlfsantrag ein, der nur noch die Anspriche 1 bis 4
des neuen Hauptantrags enthielt. deichzeitig beantragte
sie die Aufrechterhal tung des Patents gemal3 dem neuen
Haupt antrag, hilfsweise gemal3 dem neuen 1. Hil fsantrag,
sow e di e Zurickverwei sung der Angel egenheit an die

Ei nspruchsabt ei |l ung zur Behandl ung der (von der

Ei nspruchsabt ei |l ung noch ni cht behandel ten) Frage der

erfinderischen Tatigkeit.

(1) Die unabhéngi gen Anspriche des neuen Hauptantrags

hatten fol genden Wortl aut erhalten:

"1. Pol yurethan-Wichschaum erhéaltlich durch Unsetzung von

Pol yi socyanat en und durch Doppel netal |l cyani d- Kat al yse
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(DMC- Kat al yse) hergestel Iten Pol yet herpol yol en, die

m ndest ens ei nen Et hyl enoxi d- Propyl enoxi d- M schbl ock
aufwei sen und ein zahlenmttleres Mol ekul ar gew cht

zwi schen 700 und 50. 000 g/ ol besitzen, dadurch

gekennzei chnet, dass zu seiner Herstellung ein durch DMC
Kat al yse hergestel | tes Pol yet herpol yol eingesetzt wird,
an das nach ei nem Et hyl enoxi d- Propyl enoxi d- M schbl ock ein

endst andi ger Propyl enoxi d- Bl ock addi ert wurde."

"5. Pol yuret han- Wei chschaum erhaltlich durch Unsetzung von
Pol yi socyanat en und durch Doppel netal |l cyani d- Kat al yse
(DMC- Kat al yse) ohne Abtrennung des Katal ysators
hergestel I ten Pol yet herpol yol en, die mi ndestens einen
Et hyl enoxi d- Propyl enoxi d- M schbl ock aufwei sen und ein
zahlennmittl eres Ml ekul argewi cht zwi schen 700 und 50. 000
g/ mol besitzen, dadurch gekennzei chnet, dass zu seiner
Herstel lung ein durch DMC-Katal yse hergestelltes
Pol yet her pol yol ei ngesetzt wird, das einen termnalen
EQ PO-M schbl ock und einen Anteil primarer OH G uppen von

mehr als 50 npol % auf wei st . "

Di e abhéangi gen Anspriche 2 bis 4, 6 und 7 blieben
hi ngegen gegenuber ihrer erteilten Fassung unverandert.

(2) Hnsichtlich der Einfigung in Anspruch 5 ("ohne
Abt rennung des Kat al ysators") verw es di e Beschwerde-

fUhrerin auf Seite 3, Zeilen 26 bis 30 und begrindete

di ese Anderung danmit, dass sie dazu di ene, gegeniber dem
von der Einsprechende genannten Stand der Technik die
erfinderische Tatigkeit herzustellen (Artikel 123(2) und
Regel 80 EPU).

(3) Auflerdem nahm di e Beschwerdefihrerin fur den Fall,
dass di e Kammer di e Angel egenheit nicht an die

Ei nspruchsabteil ung zur Erdrterung der erfinderischen
Tati gkeit zuridckverwei sen sollte, noch Stellung zur

erfinderischen Tatigkeit.
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Di e mindl i che Verhandl ung wurde am 17. Novenber 2009
abgehal ten. Nach Vortrag des wesentlichen Inhalts der
Akt e durch den Vorsitzenden und der Bekraftigung ihrer
oben genannten Antrage durch di e Beschwerdef Ghrerin
(Abschnitt VI1, oben), die imUbrigen zur Frage der
Neuheit kei ne weiteren Aussagen nmachen wollte, schloss
der Vorsitzende die Debatte.

Die Antrage | auteten zu di esem Zei tpunkt wie folgt:

Di e Beschwerdefihrerin beantragte di e Auf hebung der
angef ocht enen Entschei dung und di e Aufrechterhal tung des
Patents auf der G undl age des Hauptantrags oder des

Hi | f santrags, beide eingereicht mt Schriftsatz vom

14. Cktober 20009.

Aulerdem hielt die Beschwerdefihrerin hinsichtlich des
wei teren Verfahrens auch i hren Antrag auf Zurlck-

verwei sung der Sache an die Ei nspruchsabteilung aufrecht.

Nach Beratung und W eder auf nahne der mindli chen
Ver handl ung wurde dann di e Ent schei dung verkindet und

di e nundl i che Ver handl ung geschl ossen.

Ent schei dungsgr tinde

C2373.D

Di e Beschwerde ist zul assig.
Haupt antr ag

I m Hi nblick auf den vorliegenden Sachverhalt sieht die
Kamer keinen Gund, hinsichtlich des urspringlichen
Ei nwands unter Artikel 100(b) EPU 1973, von der
Beurteilung durch die Einspruchsabteilung in ihrem
Bescheid (Abschnitt 11(2), oben) abzuwei chen.

Auch hat di e Kamrer keinen Anlass, die Erfullung der

Bedi ngungen des Artikels 123(2) EPU in Zweifel zu ziehen
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(vgl. die Abschnitte 1V(2) und VII(2), oben). deiches
gilt auch fir Artikel 123(3) EPU, da der Schutzunfang
des Streitpatents durch di ese Anderungen nicht iber den

seiner erteilten Fassung erweitert wrd.

Ei nwdnde fehl ender Neuheit waren ausschlief3lich gegen
den Gegenstand von [Anspruch 1] auf G undl age von D1, D5
und D6 erhoben worden (Abschnitt Il, oben).

Die Druckschrift D1 betrifft ein Polyol, das fur Wich-
schaume (HR- Schaune) geeignet ist und bei seinem Einsatz
i n Mengen von nehr als 20 Gew. - % der Pol yol - Konponent e
die Herstellung von Schaunmen mt niedriger oder ohne
Schrunpfung erndglicht.

Das Pol yol enthalt ein Polyoxyal kyl en-Pol yol, das

zum ndest zum Teil mttels DMC-Katal yse hergestellt
worden ist und zu weniger als 0,02 neq/g ungesattigt ist.
Dabei enthalt das Pol yoxyal kyl en-Pol yol weni ger als

35 Gew. -% eines internen mttels DMC-Katal yse
hergestellten PO Bl ocks und hat einen oder nehrere

aulBere statistische Poly-PQO EO Bl 6cke, von denen jeder

m ndestens 2 Gew. - % EO Ei nhei ten, bezogen auf das

Gewi cht des Bl ocks/der Bl 6cke enthalt (Anspruch 1).

Vor zugswei se wi rd der Anteil des Ethyl enoxids in der

EQ PO-M schung gegen Ende der Oxal kylierung ("during the
| atter stages of the polynerization"”) erhdoht, um den
Cehalt primarer OH G uppen des Polyols zu erhdhen
(Spalte 5, Zeilen 54 bis 59).

Bei der DMC-katal ysierten Oxal kylierung wird bevorzugt
ein Aigoner als Initiator eingesetzt, das aus einer
"nmononeren” Starterverbindung vorher durch Oxal kyl i erung
mt traditionellen basischen Katal ysatoren hergestellt
wurde, um di e betréachtliche | nduktionsperiode, die beim

Ei nsat z sol cher nononeren Starterverbi ndungen bei der
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DMC- kat al ysi erten Oxal kylierung (bis zur "initiation")
auftritt, zu verneiden (Spalte 6, Absatz 2 und Spalte 11,
Zeilen 10 bis 15).

Di e DMC-kat al ysi erte Oxal kyl i erung des ol i goneren
Initiators kann einstufig mt einemfesten EQ PO
Ver hal tni s oder vorzugswei se in nehreren Stufen

dur chgef thrt werden, wobei das zweite Al kyl enoxi d-

Gem sch ei nen hoheren EO Anteil enthalt. Wenn zwei oder
mehr Stufen durchgefdhrt werden, nuss i m Reaktor im
Wesentlichen stets freies EO vorhanden sein, obgleich
Wi e bei der "initiation" kurze Phasen einer Zudosi erung
rei nen Propyl enoxids toleriert werden kdnnen, soweit
sol che PO Bl 6cke 35% (vorzugswei se weniger als 10 bis
15% des Pol yol - Endgewi chts nicht Uberschreiten
(Spalte 7, Zeilen 51 bis 62).

Der Ei nwand fehl ender Neuheit wurde von der ehenaligen
Ei nsprechenden i m Wesent|ichen auf das in Beispiel 1 von
D1 (Spalte 13 bis 15) eingesetzte Polyol K (Spalte 12,
Zeilen 3 bis 8) gestutzt. Dieses Polyol wurde in einer

Ei nstuf en- Oxal kylierung mt ei nem EQ PO Gem sch im
Verhaltnis von 18/ 82 hergestellt (Tabelle 1) und besal}
17% pri mare OH G uppen.

Sel bst bei EQ PO Ver hél tni ssen von 80/20 in der Endstufe
("cappi ng stage") der Oxal kylierung | agen die Gehalte
pri marer OH G uppen in den Pol yet her-Pol yol en be
hochstens 39% w e in Tabelle 1 gezeigt wrd.

Das Pol yol K wurde dann mt weiteren Pol yol en, |socyanat,
Wasser, Diethanolamn und weiteren Hilfsstoffen gem scht
und in einer offenen Schachtel frei zum HR- Schaum ohne

er kennbare Schrunpfung ungesetzt (Tabelle 2).

Ei ne an di e oben angesprochene Oxal kylierung mt dem
EQ PO Gem sch anschl i eBende Addition eines reinen PO
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Bl ocks an das in Abschnitt 4.1.4 (oben) beschriebene

EQ PO Pol yet her pol yol ist D1 nicht zu entnehnen.

Aus di esen Tatsachen kann di e Kanmer nur fol gern, dass

D1 den Cegenstand der vorliegenden Anspriche, nanentlich
von Anspruch 1, weder klar und deutlich noch direkt und
unm ttel bar offenbart. Folglich ist dengegeniber Neuhei't

gegeben.

Die Patentschrift EP1066334 (D5) geht zurick auf eine
altere PCT- Annel dung, die mt Prioritat vom3. Apri

1998 am 31. Marz 1999 angenel det und als WO A-99/ 51661
am 14. Okt ober 1999 veroéffentlicht worden ist. D5 gehort
dengemal zum St and der Techni k genmdR Artikel 54(3) EPU.

Sie betrifft gemalR i hrem Anspruch 1 ein mttels DMC
Kat al yse hergestelltes Polyol, das durch Oxal kyli erung
ei nes oder nehrerer Initiatoren mt ei nem Oxal kyli e-
rungsgem sch aus PO und damt copol yneri si erbaren
Conononeren herstell bar ist und mtei nander

pol ynerisierte PO Ei nheiten (m ndestens 95 Gew. -% und
Conononer - Ei nheiten (mndestens 1,5 Gew.-% in
statistischer Verteilung enthalt.

Gemald Anspruch 2 kann das Pol yol von Anspruch 1 noch als
aulBeren Bl ock m ndestens ei nen daran gebundenen Pol yoxy-
al kyl en- Bl ock enthalten, der sich von EQ PO oder EQ PO
M schungen und gegebenenfalls weiteren Conobnoneren
abl ei tet, vorausgesetzt, dass der m ndestens ei ne &aullere
Block mt ei nem anderen Katal ysator als DMC hergestellt
wurde, sofern er nur aus PO Ei nheiten oder nur aus einer
M schung aus EO- und PO Einheiten mt weniger als 1,5
Gew. - % EO Ei nhei t en auf gebaut i st.

Auf Seite 11, ab Zeile 4, wird dargel egt, dass die
annmel dungsgenéalRen Pol yol e i m Wesentl i chen Pol yoxy-

propyl en-Pol yol e sind, die mndestens rund 1,5 Gew. -% EO
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oder andere Conononer-Ei nheiten (wobei EO das bevorzugte
Conmononer ist) enthalten und die so hergestellt werden,
dass nicht nehr als 5% der Gesant-Propoxylierung mt PO
all ein durchgefihrt wird. Diese Polyole werden in D5 als
"spread EO pol yol s" bezeichnet, da die EO Einheiten, die
aus dem bevor zugt en Conononer EO stammren, verstreut
("spread”) bzw. Uber den durch DMC-katal ysierte
Oxal kyl i erung hergestellten Teil des Polyols statistisch
verteilt ("randomy distributed") sind. Auch kdénnen die
Pol yol e andere Endgruppen besitzen, die imFall von PO
Endgr uppen jedoch (w e schon in Abschnitt 4.2.2, oben,
erwahnt) mt nicht-DMC-Katal ysator hergestellt werden.

Zwar wird auf Seite 10, Zeilen 17 bis 23 der WO Schrift
HR- Bl ockschaum neben "one-shot nol ded foan genannt,

al I erdi ngs nur i mZusanmenhang mt der zielgerichteten
Er hohung des CGehalts prinmarer OH4 G uppen. Ansonsten wrd
in Tabelle 4 (Seite 27 der WO Schrift) i m Zusammenhang
mt Polyolen, die einen EO Cehalt "(internal/cap)" von
0/ 15 bzw. 5/15 hatten, auf schlechte Luftdurchl assigkeit
und Rickprallelastizitat, d.h. "(excessive foam

tightness, lowresilience .)" hingew esen.

Di e von der Einsprechenden zitierten Beispiele 1 bis 5
sol l en die Unterschiede zwi schen (herkémr i chen) base-
kat al ysi erten und DMC-kat al ysi erten Hono- pol y- PO

Pol yol en einerseits und "spread EO'-Pol yol en
andererseits illustrieren. Es ist jedoch auf Seite 22
von D5 nicht ersichtlich, dass auch nur eines der in
Tabel |l e 1 aufgezahlten Pol yol e ei nen endst dndi gen PO
Bl ock besessen héatte, der nach ei nem EQ PO M schbl ock
addi ert worden ware, und damt der Definition des

Pol yol s in Anspruch 1 gendld dem vorli egenden Haupt antrag
ent spr ache.
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I n den Vergl ei chsbei spielen C6 und C7 wurden Schaunmungs-
versuche mt durch KOH und DMC- Kat al yse hergestellten
Pol yol en dur chgef Ghrt.

In C6 hatte das KOH katal ysierte Pol yol eine O4 Zahl von
56 und war ein auf dycerin basiertes PQ EO Copol yner -
Pol yol mt zusatzlichen Poly-PO Endbl 6cken, die unter
KOH Kat al yse durch Zugabe von rei nen PO hergestellt

wur den, um den CGehalt primarer OH G uppen unter 3% zu

dr icken.

Der speziell imEi nspruch angezogene Versuch in C7, ein
dem Pol yol von C6 anal oges Pol yol, das zur Herstellung
von PUR- Schaum geei gnet sein sollte, mttels DMC
Kat al yse herzustellen, scheiterte (D5, Seite 24,

Zeilen 15 bis 17).

Fol glich kann | ediglich der Schluss gezogen werden, dass
D5 kei nen PUR-Wei chschaunstof f of fenbart, dessen Pol yol
mttels DMC-Katal yse hergestellt worden ist und der
Definition des Pol yols gemall den Ansprichen des
vorl i egenden Hauptantrags, nanentlich gemal3 Anspruch 1
entspricht. Folglich ist der beanspruchte Gegenstand
auch gegenuber D5 neu.

Die Patentschrift EP1082372 (D6) geht zurick auf eine
als WO A-99/51657 veroffentlichte PCT- Annel dung, deren
Prioritats-, Annelde- und Veroffentlichungsdaten mt
denen von D5 (vgl. Abschnitt 4.2, oben) ubereinstimren.
D6 gehort daher auch zum Stand der Techni k gemald

Arti kel 54(3) EPU.

Gemald Anspruch 1 betrifft D6 DMC-katal ysiertes Multi-

bl ock- Pol yol mt PO Ei nheiten, das einen inneren Bl ock
und m ndestens ei nen aulleren Bl ock besitzt, die beide

PO und weitere damt copol yneri si erbare Conononer -

Ei nheiten enthal ten und durch Oxal kyl i erung von
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Initiator(en) herstellbar sind mt PO Conononer -

Gem schen, die sich in den verschi edenen Reakti onsstufen
jedoch in ihren Zusamrenset zungen qualitativ und/ oder
guantitativ vonei nander unterschei den. D e Oxal kyl i erung
erfol gt durch Zugabe von DMC- oder Ni cht-DMC- Kat al ysat or
zum zu den Initiatoren. Die PO Einheiten sind genmal3
Anspruch 1 in den inneren und &auleren Bl 6cken

statistisch mt den Conononer-Ei nheiten copol ynerisiert.

Auswei sl ich der Tabelle 1 von D6 beschrei ben die darin

ent hal t enen Bei spi el e und Vergl ei chsbei spi el e di esel ben
Experinente, die in Tabelle von D5 der Illustration von
"spread EO'-Pol yol en dienen sollten. Demmach gilt auch

hier das in Abschnitt 4.2.5, oben Gesagte.

Auswei slich der Tabellen 2, 4, 5 und 6 von D6 weisen
all e darin beschriebenen Pol yole "External EO'-,

"Tip EO'- oder "Cap EO'-Gehalte auf. In Tabelle 3 kann
aus den EO betreffenden Werten der DMC-katal ysierten
Polyole "Starter EO Content” und "Total EO' ebenfalls
nur geschl ossen werden, dass kei nes di eser Pol yether-

pol yol e rei ne PO Endbl 6cke besald

Auf Seite 10, Zeilen 23 bis 30, findet sich zudemdie
gl ei che Aussage, wie sie imersten Satz von

Abschnitt 4.2.4, oben referiert worden i st.

I nsgesant ergi bt sich, dass der in Abschnitt 4.2.7, oben,
gezogene Schluss ebenso fur D6 gilt. Auch D6 ist somt

ni cht neuhei tsschadl i ch.

Di ese vorstehenden Tatsachen und Feststell ungen ergeben
somt zwangsl aufig, dass der Gegenstand des Streit-
patents die Erfordernisse des Artikels 54 EPU erfullt.

In Anbetracht der Tatsachen, dass sich die Einspruchs-
abtei l ung noch nicht mt der Frage der erfinderischen
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Tati gkeit befasst hat und aulerdem di e Beschwerde-
fUhrerin ei nen unbedi ngten Antrag auf Zuruckverwei sung
der Sache an di e Ei nspruchsabteilung zur Entschei dung
Uber die erfinderische Tatigkeit gestellt hat, Ubt die
Kanmer das ihr in Artikel 111(1) EPU ubertragene

Er messen aus und verwei st di e Angel egenheit zur weiteren

Priafung an di e Einspruchsabteilung zurick.
1. Hlfsantrag

6. Damit erdbrigt sich auch, sich in dieser Entscheidung
noch mt demHlfsantrag zu befassen.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden w rd entschi eden:

1. Di e angef ochtene Entschei dung w rd auf gehoben.

2. Die Sache wird an die erste Instanz zurickverw esen zur
Fortset zung des Verfahrens auf der Basis des
Haupt antrags, eingereicht mt Schriftsatz vom
14. Okt ober 2009.

Di e Geschaftsstel |l enbeanti n: Der Vorsitzende:

E. GOrgnaier R. Young

C2373.D



