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Sachverhalt und Antrage

C2433.D

Die Erteilung des Europaischen Patents Nr. O 866 831 auf
die Europaische Patentanmeldung Nr. 96942298.9,
angemeldet im Namen der Firma BAYER AG (nun Bayer
MaterialScience AG) am 2. Dezember 1996 als
Internationale Anmeldung PCT/EP/96/05335 und
veroffentlicht als WO-A-97/21765, wurde am 27. Marz 2002
im Patentblatt 2002/13 bekannt gemacht.

Das Patent wurde mit sechs Ansprichen erteilt, von denen

die unabhangigen Anspriche 1 und 6 wie folgt lauten:

"1. Herstellung von Polyurethan-Hartschaumstoffen aus
Polyolen und Polyisocyanaten sowie Treibmitteln und
gegebenenfalls Schaumhilfsmitteln, dadurch
gekennzeichnet, dall als Treibmittel eine Mischung aus

5 bis 50 Gew.-Teilen C3- und/oder Cs-Alkanen und 50 bis
95 Gew.-Teilen Cyclopentan und als Polyolkomponente eine
Mischung enthaltend 20 bis 65 Gew.-Teile Polyol auf

Basis von aromatischen Aminen verwendet wird.

6. Verwendung von gemall einem der Anspriche 1 bis 5
hergestellten Polyurethan-Hartschaumstoffen als
Zwischenschicht fur Verbundelemente und zum Ausschaumen

von Hohlraumen im KihImobelbau.'

Die Anspriche 2 bis 5 sind vom Anspruch 1 abhangig.

Gegen die Erteilung des Patents wurde am 23. Dezember
2002 von der Firma Huntsman International LLC Einspruch
eingelegt und, gestutzt auf die Einspruchsgrinde gemal
Artikel 100 a) EPU, der Widerruf des Patents im gesamten
Umfang wegen mangelnder Neuheit und mangelnder
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erfinderischer Tatigkeit des Erfindungsgegenstandes
beantragt.

Die Einsprechende stiutzte i1hre Argumente unter anderem
auf das Dokument

D2: JP - A - 7097470 (englische Ubersetzung).

Mit threr am 8. Februar 2007 mundlich verkindeten und am
10. April 2007 schriftlich begrindeten Entscheidung

widerrief die Einspruchsabteilung das Patent.

Grundlage der Entscheidung waren die Anspriche 1 bis 4

gemall Hauptantrag vom 5. Februar 2007.

Anspruch 1 lautete:

"1. Herstellung von Polyurethan-Hartschaumstoffen aus
Polyolen und Polyisocyanaten sowie Treibmitteln und
gegebenenfalls Schaumhilfsmitteln, dadurch
gekennzeichnet, dass als Treibmittel eine Mischung aus
5 bis 50 Gew.-Teilen Isobutan und 50 bis 95 Gew.-Teilen
Cyclopentan und a[l]s Polyolkomponente eine Mischung
enthaltend 20 bis 65 Gew.-Teile Polyol auf Basis von

aromatischen Aminen verwendet wird."

Die Einspruchsabteilung widerrief das Patent, da nach
threr Auffassung der Gegenstand der Anspriche zwar neu,
jedoch naheliegend und daher nicht erfinderisch sei.

Die Einspruchsabteilung sah D2 als nachstliegenden Stand
der Technik an. D2 beschreibe die Herstellung von
Polyurethan-Hartschaumstoffen aus Polyolen und

Polyisocyanaten unter Verwendung einer Mischung aus n-
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Butan und Cyclopentan als Treibmittel. Der Gegenstand
des Anspruchs 1 unterscheide sich von D2 durch:

(1) die Auswahl von Polyolmischungen, die 20 bis 65
Gew.-Teile von Polyol auf Basis von aromatischen Aminen
enthalten, und

(i1) die Auswahl von lIsobutan als Co-Treibmittel.

Die Eilnspruchsabteilung verneinte das Vorliegen einer
erfinderischen Tatigkeit, da die eingereichten
Beweismittel einen Uberraschenden technischen Effekt des

gemachten Auswahlens nicht ausreichend belegten.

Am 6. Juni 2007 legte die Patentinhaberin (nachfolgend
die Beschwerdefuhrerin) unter gleichzeitiger Zahlung der
falligen Gebuhr Beschwerde gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung ein. Die Beschwerdebegrindung wurde

am 8. August 2007 eingereicht.

Mit der Beschwerdebegrindung beantragte die
Beschwerdefiuhrerin die Entscheidung der
Einspruchsabteilung aufzuheben und das Patent im
erteilten Umfang, hilfsweise im geanderten Umfang auf
Basis des als Anlage beigefiugten Hilfsantrags 1
aufrechtzuerhalten.

AulRerdem reichte sie mit dem Versuchsbericht D10

Vergleichsversuche ein.

In 1threr Stellungnahme vom 17. Dezember 2007 widersprach
die Einsprechende (nachfolgend die Beschwerdegegnerin)
dem Vorbringen der Beschwerdefihrerin.

Sie reichte ebenfalls einen Versuchsbericht, nachfolgend
D11 benannt, ein.
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In dem der Ladung zur mundlichen Verhandlung beigefiugten
Bescheid vom 9. Juli 2009 teilte die Kammer den Parteien
mit, dass in der Verhandlung zu entscheiden sein werde,
ob der Anspruchsgegenstand auf einer erfinderischen
Tatigkeit beruht.

Am 16. Oktober 2009 reichte die Beschwerdefiihrerin

weitere Argumente zur StiUtzung ithres Vorbringens ein.

Daraufhin reichte die Beschwerdegegnerin am 5. November
2009 einen weiteren experimentellen Bericht D12 ein

und beantragte, diese Versuche zum Verfahren zuzulassen.

In der mundlichen Verhandlung am 19. November 2009 hielt
die Beschwerdefuhrerin ithre mit der Beschwerdebegrindung
gestellten Antrédge aufrecht, und zwar das Patent im

erteilten Unfang (Hauptantrag), hilfsweise auf Basis des

Hilfsantrags 1 aufrechtzuerhalten.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 unterscheidet sich vom

erteilten Anspruch 1 dadurch, dass festgelegt ist, dass
Isobutan als Co-Treibmittel verwendet wird (siehe 111

oben).

Die fur diese Entscheidung wichtigen schriftlich und
mindlich vorgebrachten Argumente der Beschwerdefihrerin

lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Ausgehend von D2 als nachstliegenden Stand der
Technik, unterscheide sich der beanspruchte
Gegenstand durch das Merkmal, dass die auf Basis von
aromatischen Aminen gestarteten Polyole 1n Mengen von
20 bis 65 Gew.-Teilen vorhanden sein mussen. Durch

diese Auswahl werde zum einen eine verminderte
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warmeleirtfahigkeit des resultierenden Schaums, sowie
eine verbesserte Haftung des Schaums erreicht. Die
Gezieltheit der Auswahl werde durch die neuen
Versuche, D10, bewiesen.

Bezuglich der Vergleichsbeispiele D11 der
Beschwerdegegnerin werde darauf hingewiesen, dass
mehrere Parameter abgedndert worden seien und diese
daher fur die Beurteilung des technischen Effekts des
Anteils von Polyolen auf Basis von aromatischen
Aminen nicht herangezogen werden koénnten. Des
Weiteren zeigten auch die nachgereichten Versuche D12
- entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin - im
beanspruchten Bereich eine bessere Haftung, mit
Ausnahme von Test 9, welcher aus der Reihe fTalle.
Versuch 9 sei daher nicht zum Verfahren zuzulassen,
da sein von der uUbrigen Reihe abweichender
ungewohnlich hoher Haftungswert in diesem spaten
Stadium des Verfahrens nicht mehr experimentell

nachgepruft werden konne.

Beschwerdegegnerin machte folgende Argumente geltend:

Zum einen werde bestritten, dass die Ergebnisse der
Beschwerdefihrerin unter Verwendung von o-
Toluylendiamin einen unerwarteten Effekt zeigten und
zum anderen sei zweifelhaft, dass dieser Effekt auch
mit beliebigen anderen aromatischen Aminen zu
erreichen sei. Letzteres werde iInsbesondere aus den
am 17. Dezember 2007 und am 5. November 2009
eingereichten Berichten D11 und D12, wo die Versuche
unter Verwendung von Diaminodiphenylmethan als

aromatisches Amin durchgefihrt wurden, deutlich.
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Diese Beispiele zeigen keinen uberraschenden Effekt
Im beanspruchten Bereich.

X11. Die Beschwerdefihrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des
europaischen Patents wie erteilt (Hauptantrag) oder auf
der Grundlage des Hilfsantrags 1 vom 23. Marz 2007.

Sie beantragte zusatzlich das Testergebnis 9 aus der
Versuchsreihe D12 der Beschwerdegegnerin vom 5. November
2009 nicht zum Verfahren zuzulassen.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zuriuckweisung der
Beschwerde.

Sie beantragte ferner die vollstandige Zulassung der
Testergebnisse aus D12 vom 5. November 2009.

Entscheidungsgrinde

1. Die Beschwerde ist zulassig.

2. Zulassung verspatet vorgebrachter Beweismittel

C2433.D

(Artikel 13(1) VOBK)

Mit Schreiben vom 5. November 2009, also zwei Wochen vor
der mundlichen Verhandlung, reichte die
Beschwerdegegnerin weitere Beispiele D12 ein.

Nach Artikel 13 (1) der Verfahrensordnung der
Beschwerdekammern (ABI. 11/2007 537, 542) steht es Im
Ermessen der Kammer, Anderungen des Vorbringens eines
Beteiligten nach Einreichung seiner Beschwerdebegrindung

zuzulassen und zu berlicksichtigen. Bei der Ausubung des
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Ermessens werden insbesondere die Komplexitat des neuen
Vorbringens, der Stand des Verfahrens und die gebotene
Verfahrensokonomie bericksichtigt. Die Einreichung des
Versuchsberichtes durch die Beschwerdegegnerin zu diesem
sehr spaten Zeitpunkt im Verfahren ist nicht
verfahrensmissbrauchlich. Die Beschwerdegegnerin hat
diesen Versuchsbericht D12 unverziuglich als Reaktion auf
das am 16. Oktober 2009 eingegangene Schreiben der
Beschwerdefihrerin eingereicht, in dem diese zum ersten
Mal Zweifel geaullert hatte, dass die Versuche D11 einen
aussagekraftigen Vergleich mit den eigenen Versuchen D10,
der nur auf der Veranderung der mit aromatischen Aminen
gestarteten Polyolkomponente beruht, lieferten. Grinde,
die gegen die Nichtzulassung der Testreihen 1 bis 8
gemall D12 sprechen wurden weder von den Parteien
vorgetragen, noch sind solche sonst ersichtlich. Sie
werden daher zum Verfahren zugelassen. Die Frage, ob
auch Test 9 zuzulassen ist, kann offen bleiben da seine

Ergebnisse nicht entscheidungserheblich sind.

3. Neuheit (Artikel 54 EPU 1973)
Die Neuheit des Anspruchsgegenstands (Haupt- und
Hilfsantrag 1) war im Beschwerdeverfahren nicht strittig.
Sie besteht gegenitber dem relevanten Dokument D2 schon
darin, dass anspruchsgemdll der Anteil des Polyols auf
Basis von aromatischen Aminen definiert ist.

4. Erfinderische Tatigkeit (Artikel 56 EPU 1973)

HAUPTANTRAG

4.1 Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags bezieht

C2433.D

sich auf die Herstellung von Polyurethan-



4.2

4.2.1

4.2.2

4.3

4.3.1

C2433.D

- 8 - T 0986707

Hartschaumstoffen aus Polyolen und Polyisocyanaten mit
folgenden Merkmalen:

— a) als Treibmittel wird eine Mischung aus 5 bis 50
Gew.-Teilen C3 und/oder Cs-Alkanen und 50 bis 95

Gew.-Teilen Cyclopentan verwendet, und

— b) als Polyolkomponente wird eine Mischung enthaltend
20 bis 65 Gew.-Teile Polyol auf Basis von

aromatischen Aminen verwendet.

Nachstliegender Stand der Technik

Im Einvernehmen mit den Parteien und der
Einspruchsabteilung sieht die Kammer die Offenbarung von

D2 als néchstliegenden Stand der Technik an.

D2 offenbart die Herstellung von Polyurethan-
Hartschaumstoffen aus Polyolen und Polyisocyanaten sowie
Treibmitteln (siehe Anspriche 1 und 2). Als Treibmittel
wird eine Mischung aus Cyclopentan und aliphatischen
Kohlenwasserstoffen, vorzugsweise n-Butan, n-Buten,
Isobutan oder Isobuten verwendet (siehe Seite 4, Absatz
[0014] und Tabelle 2). Als Polyolkomponente werden
Polyetherpolyole verwendet und in den Beispielen wird
eine mengenmal3ig nicht ndher definierte Mischung aus
Polyol auf Basis von aromatischen Aminen und Polyol auf

Basis von Ethylendiamin verwendet.
Aufgabe und Losung
Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags

unterscheidet sich von D2 unbestritten nur dadurch, dass
die auf Basis von aromatischen Aminen gestarteten
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Polyole in Mengen von 20 bis 65 Gew.-Teilen, bezogen auf

die Polyolkomponente, vorhanden sein missen.

4_.3.2 Dieser Unterschied stellt im Wesentlichen eine Auswahl
aus der Lehre von D2 dar und soll gem&ll den durch die
Vergleichsversuche D10 gestiutzten Ausfihrungen der
Beschwerdefiuhrerin einen unerwarteten technischen Effekt
bedingen, namlich dass sich Polyurethan-Hartschaumstoffe,
die eine optimale Kombination aus niedriger
warmeleitfahigkeit und guter Haftung aufweisen, bilden
(gezielte Auswahl). Es sei laut Beschwerdefihrerin daher
die Aufgabe des Streitpatents, ein Verfahren zur
Herstellung von Polyurethan-Hartschaumstoffen mit einer
verbesserten Kombination aus Warmeleitfahigkeit und

Haftung, bereitzustellen.

4.3.3 Zur Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit ist daher
zu untersuchen, ob die Loésung dieser Aufgabe, namlich
die Auswahl von 20 bis 65 Gew.-Teilen Polyol auf Basis
von aromatischen Aminen tatsachlich einen unerwarteten
Effekt mit sich bringt, und zwar in der gesamten
Anspruchsbreite.

4.3.4 Die Beschwerdefihrerin stutzt ihre Argumente auf den
Versuchsbericht D10. Dort wird eine Versuchsreihe
vorgelegt, welche die Gezieltheit der Auswahl belegen
soll. In diesen Beispielen i1st gemall den Ausfihrungen
der Beschwerdefihrerin ein eindeutiger Sprung der
warmeleirtfahigkeit nach unten von 0.8 mW/mK beim
Ubergang von 15 auf 20 Gew.-Teile des Polyols auf Basis
von aromatischen Aminen zu sehen, wahrend die Anderungen
der Warmeleitfahigkeit zwischen 20 und 30 Gew.-Teile
oder zwischen 30 und 40-Gew. Teile deutlich geringer

ausfallen (siehe Tests 3 bis 6). Fur die obere

C2433.D
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Bereichsgrenze der Polyolkomponente macht die
Beschwerdefiuhrerin geltend, dass ein deutlicher Sprung
In den Haftungseigenschaften an ABS (Acrylnitril-
Butadien-Styrol-Kunststoff) zu erzielen i1st (vergleiche
hierzu D10, Versuche 8 und 9).

Einerseits wird von der Beschwerdegegnerin bestritten,
dass die Ergebnisse der Beschwerdefuhrerin einen
unerwarteten Effekt zeigen, andererseits wird, gestitzt
auf die Vergleichsversuche D11 und D12 mit Polyolen auf
Basis von Diaminodiphenylmethan, nachzuweisen versucht,
dass der behauptete Effekt nicht auf alle anspruchsgemal
umfassten mit aromatischem Amin gestarteten Polyole

Ubertragbar ist.

Die Kammer kommt zum Ergebnis, dass von der
Beschwerdefihrerin nicht glaubhaft gemacht worden ist,
dass eine unerwartete Verbesserung der Eigenschaften der

Polyurethane im gesamten beanspruchten Umfang eintritt.

Dabei ist nicht iIn erster Linie entscheidungsrelevant,
ob die von der Beschwerdefuhrerin vorgelegten Versuche
D10 unter Verwendung von o-Toluylendiamin gestartetem
Polyether eine unerwartete Verbesserung der
warmelertfahigkeit und Haftung des Schaums im
beanspruchten Bereich tatsachlich zeigen. Vielmehr
zeigen die Versuche der Beschwerdegegnerin, insbesondere
D12, eindeutig, dass beim Ersatz von o-Toluylendiamin
durch das - ebenfalls vom Anspruch 1 umfasste -
Diaminodiphenylmethan keinerleir Verbesserung
hinsichtlich Warmeleitfahigkeit und Haftung zu erzielen
ist.
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Bezuglich der Warmeleitfahigkeit kann man aus D12
entnehmen, dass keine wesentliche Anderung der
warmelertfahigkeit bei Verwendung eines mit
Diaminodiphenylmethan gestarteten Polyols iIn einem
Anteirl zwischen 5 und 30 Gew.-Teilen stattfindet. So
erhalt man eine Warmeleitfahigkeit des Schaums von

21,3 mW/mK mit 5, 20 oder 30 Gew.-Teilen des Polyols und
einen Wert von 21,4 mW/mK mit 15 Gew.-Teilen des Polyols.
Dieses Ergebnis zeigt, dass fiur die untere Grenze des
beanspruchten Bereichs keine sprunghafte Verringerung

der warmeleitfahigkeit zu beobachten ist.

Zu einer ahnlichen Schlussfolgerung gelangt man In Bezug
auf die Haftungseigenschaften an der oberen Grenze des
beanspruchten Bereichs. Die Haftung des Schaums steigt
konstant von 110 kPa bei 5 Gew.-Teilen bis 166.7 KPa bei
40 Gew.-Teilen und fallt dann bis 135 kPa bei 70 Gew.-
Teilen. Einen unerwarteten Sprung beziehungsweise eine
Anderung der Haftung findet bei 70 Gew.-Teilen nicht
statt. Der Versuch 9 wurde nicht beriucksichtigt (siehe
oben 2.).

Somit kann eine verbesserte (das heil3t verringerte)
warmeleitfahigkeit und eine Erhéhung der Haftung nicht
Uber die gesamte Breite des Anspruchs 1 glaubhaft
gezeigt werden. Daraus folgt, dass die Erfindung, wie
sie im geltenden Anspruch 1 definiert ist, keine
erfolgreiche L6sung der von der Beschwerdefihrerin
formulierten (siehe Punkt 4.3.2) technischen Aufgabe
darstellt.

Aus diesen Grunden ist die vorstehend in Punkt 4.3.2
ausgefiuhrte Aufgabenstellung umzuformulieren. Ausgehend

von D2 als nachstliegendem Stand der Technik liegt dem
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Streitpatent somit lediglich die objektive Aufgabe
zugrunde, ein weiteres Verfahren zur Herstellung von

Polyurethan-Hartschaumstoffen bereitzustellen.

Naheliegen.

Die unter Verwendung einer Polyolkomponente in Form
einer Mischung enthaltend 20 bis 65 Gew.-Teile Polyol
auf Basis von aromatischen Aminen geldsten Aufgabe ist

jJjedoch durch D2 nahegelegt.

Wie oben unten 4.2.2 festgestellt, offenbart D2 bereits
die Verwendung von Polyolen auf Basis von aromatischen
Aminen zur Herstellung von Polyurethanen. Die Auswahl
eines spezifischen Bereiches ohne unerwarteten Effekt

kann eine erfinderische Tatigkeit nicht begrunden.

Aus den obigen Ausfiuhrungen folgt, dass der Gegenstand
des Anspruchs 1 des Hauptantrags nicht auf

erfinderischer Tatigkeit beruht.

HILFSANTRAG

5.

5.2

C2433.D

Erfinderische Tatigkeit (Artikel 56 EPU 1973)

Der Anspruch 1 gemall Hilfsantrag 1 unterscheidet sich
vom Anspruch 1 gemdf} Hauptantrag nur insofern, dass als
Co-Treibmittel Isobutan verwendet wird.

Da das aus D2 bekannte Herstellungsverfahren von
Polyurethan bereits die Verwendung von Isobutan als Co-
Treibmittel einschliell3t (Seite 4, Zeile 15), und fur
dieses Treibgas kein Uberraschender Effekt gezeigt wurde,
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kann dieses zusatzliche Merkmal nichts zur

erfinderischen Tatigkeit beitragen.

5.3 Der beanspruchte Gegenstand ist daher aus den
vorstehenden Grinden mutatis mutandis ebenfalls als
nicht erfinderisch anzusehen.

6. Zusammenfassend kommt die Kammer zu dem Ergebnis, dass
es sich bel dem Gegenstand des angegriffenen Patents um
eine naheliegende Auswahl aus der im Dokument D2
beschriebenen Lehre handelt. Die Anspriche 1 des
Hauptantrags und des Hilfsantrags 1 sind daher mangels

erfinderischer Tatigkeit des beanspruchten Gegenstands

nicht gewahrbar.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurilckgewiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

C. Eickhoff J. Jardon Alvarez
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