BUNDESPATENTGERICHT

15 W (pat) 321/05 Verkiindet am
8. Méarz 2010

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 100 50 495

BPatG 154
08.05



hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 8. Mérz 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dr. Feuerlein, der Richterin Schwarz-Angele sowie des Richters
Dr. Egerer und der Richterin Dipl.-Chem. Zettler

beschlossen:

Das Patent 100 50 495 wird widerrufen.

Grinde

Auf die am 11. Oktober 2000 eingereichte Patentanmeldung hat das Deutsche
Patent- und Markenamt das Patent 100 50 495 mit der Bezeichnung

»1hermoplastisch verarbeitbare Polyurethan-Formmasse*



erteilt. Veroffentlichungstag der Patenterteilung ist der 18. November 2004.

Die Patentanspriiche des Streitpatents lauten wie folgt:

1. Thermoplastisch verarbeitbare Polyurethan-Formmasse mit einer hohen Lichtechtheit, erhalten durch
Umsetzung eines oder mehrerer aliphatischer Polyole mit einem Molekulargewicht von 450 bis 4000 g/maol und
einer OH-Zahl von 20 bis 235 ausgewahlt aus der Gruppe Polyadipate, Polycaprolactone, Polycarbonate, Po-
lytetrahydrofuran und entsprechenden Copolymeren oder deren Gemische mit 1,6-Hexamethylendiisocyanat
undfoder hydriertem Dicyclohexylmethandiisocyanat sowie einem Kettenverlangerungsmittel ausgewahlt aus
der Gruppe 1,5-Pentandiol, 1,6-Hexandiol 1,4-Cyclohexandiol, 1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexan und Bis{hy-
droxyethyl}-hydrochinon in einem Aquivalenzverhéltnis des 1,6-Hexamethylendiisocyanats und/oder hydrier-
tem Dicyclohexylmethandiisocyanat zum Polyol von 1,5 : 1 bis 14,0 : 1, wobei die NCO-Kennzahl, gebildet aus
dem mit 100 multiplizierten Quotienten der Aquivalenzverhéltnisse von Isocyanatgruppen zur Summe der Hy-
droxylgruppen von Polyol und Kettenverlangerungsmittel in einem Bereich von 96 bis 105 liegt und die als wei-
tere Zusitze 0,3 bis 5 Gew.% metallseifenhaltige Fettsdureester, 0,1 bis 3 Gew.% eines UV-Licht-Absorbers,
0,1 bis 5 Gew.% eines Lichtstabilisators, 0,05 bis 2 Gew.% eines Antioxidants sowie gegebenenfalls bis zu 10
Gew.% eines Farbpigments oder Farbbatch jeweils bezogen auf die Gesamt-Paolyurethan-Menge enthalt.

2. Thermoplastische Polyurethan-Formmasse nach Anspruch 1, erhalten durch die Verwendung von Paly-
adipaten aus Ethylenglykol, Diethylenglykol, Propandiol, Butandiol, Pentandiol, Hexandiol, Neopentylglykal,
Polycaprolactonen, Polycarbonaten, Polytetrahydrofuranen oder Kombinationen daraus, Polycaprolactonen
und Copolymeren mit Polycarbonaten und Polytetrahydrofuran, Polypropylenglykol, Polyethylenglykol oder
deren Gemische als Polyolkomponente.

3. Thermoplastische Polyurethan-Formmasse nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, erhalten durch die Ver-
wendung von 1,4-Cyclohexandiol, 1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexan und Bis-(hydroxyethyl}-hydrochinon als
Kettenverlangerungsmittel.

4. Thermoplastische Polyurethan-Formmasse nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeich-
net, dass 1,0 bis 3,0 Gew.% bezogen auf die Gesamt-Polyurethan-Menge des Additivs enthalten sind.

5. Verfahren zur Herstellung einer thermoplastische Polyurethan-Formmasse nach einem der Anspriche
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Zusatze in die Polyurethanmasse eingearbeit werden.

6. Verwendung einer thermoplastischen Polyurethan-Formmasse nach einem der Anspruche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass sie im Powder-Slush-Verfahren eingesetzt werden.

Gegen die Patenterteilung haben die B... in L..., mit

Schriftsatz vom 4. Februar 2005, eingegangen am 8. Februar 2005, sowie die

B... AG in L..., mit Schriftsatz vom 11. Februar 2005, eingegangen am
12. Februar 2005, Einspruch erhoben und beantragt, das Patent zu widerrufen,

hilfsweise mundliche Verhandlung anzuberaumen.



Die Einsprechenden griinden ihren Einspruch auf mangelnde Neuheit sowie man-

gelnde erfinderische Tatigkeit und stiitzen sich dabei auf die Druckschriften

(1) EP1010712A1
(2) EP 0845492 Al

(3) Kunststoff-Handbuch, 7. Polyurethane, 3. neubearb. Aufl. Carl Hanser Ver-
lag, 1993, auszugsweise S. 457-458

(4) Datenblatt Loxiol® G78 der Cognis Plastics Technology, datiert 26.8.99.

Die Patentinhaberinnen haben dem Vorbringen der Einsprechenden mit Schrift-
satz vom 2. Juni 2005 widersprochen und beantragt, das Patent unbeschrankt
aufrechtzuerhalten, hilfsweise mindliche Verhandlung anzuberaumen. Sie fuhren
hierzu aus, der Patentgegenstand sei gegenuber der Lehre der Druckschrift (1)
nicht nur neu, sondern demgegentber und gegenuber der Druckschrift (2) ein-

schlieRlich deren Zusammenschau auch erfinderisch.

Zu den Erlauterungen der B... im Schriftsatz vom

11. August 2005 hinsichtlich des Einsatzes von Loxiol® G78 und dem diesbe-
zuglich eingereichten Datenblatt (4) sowie dem Vergleichsversuchsbericht ein-
schlie3lich der Nacharbeitung des Beispiels 7 der Druckschrift (1) haben die Pa-

tentinhaberinnen nicht Stellung genommen.

Auf die Terminsladung vom 16. Dezember 2009 hat die Patentinhaberin zu 1) mit
Schriftsatz vom 17. Februar 2010 mitgeteilt, sie beabsichtige den Termin zur
mundlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht am 8. Marz 2010 nicht

wahrzunehmen und auch keinen neuen Schriftsatz einzureichen.



In der mundlichen Verhandlung am 8. Marz 2010 sind die Patentinhaberinnen
nicht erschienen. Mit den erschienenen Vertretern der beiden Einsprechenden

wurde die Sach- und Rechtslage erortert.

Die Vertreter der Einsprechenden stellen den Antrag,

das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaber haben schriftsatzlich den Antrag gestellt,

das Patent aufrecht zu erhalten.

Wegen weiterer Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf den Inhalt

der Akten verwiesen.

Der Senat entscheidet im Einspruchsverfahren auf Grund mundlicher Verhandlung
in entsprechender Anwendung von 8 78 und § 147 (3) PatG, nachdem die Betei-
ligten Terminsantrage gestellt haben (vgl. auch BPatG 34. Senat, Mitt. 2002, 417).
Das Bundespatentgericht bleibt auch nach Wegfall des § 147 Abs. 3 PatG fur die
Entscheidung lber die Einspriiche zustandig, die in der Zeit vom 1. Januar 2002
bis zum 30. Juni 2006 eingelegt worden sind. Es bestehen weder Zweifel an der
Verfassungsmaligkeit des § 147 Abs.3 PatG (BGH GRUR 2007, 859
- Informationsuibermittiungsverfahren 1), noch berthrt die Aufhebung der Bestim-
mung ihre Geltung fir alle Dbereits tatbestandlich erfassten Falle
(BPatG 19 W (pat) 344/04 und 23 W (pat) 313/03). Nach dem allgemeinen verfah-
rensrechtlichen Grundsatz der perpetuatio fori (8 261 Abs. 3 Nr. 2 ZPO) besteht
eine einmal begriindete gerichtliche Zustandigkeit vielmehr fort, solange der Ge-
setzgeber nichts anderes bestimmt hat (BGH GRUR 2007, 862



- Informationstibermittiungsverfahren Il; bestétigt durch: BGH GRUR 2009, 184

- Ventilsteuerung).

Die rechtzeitig und formgerecht eingelegten Einspriche gentigen den Erfordernis-
sen des 859 Abs. 1 PatG und sind zulédssig. Denn es sind innerhalb der Ein-
spruchsfrist die den Einspruch nach 8§ 21 Abs. 1 PatG rechtfertigenden Tatsachen
im Einzelnen dargelegt worden, so dass die Patentinhaberinnen und der Senat
daraus abschlielende Folgerungen fur das Vorliegen oder Nichtvorliegen der
geltend gemachten Widerrufsgriinde, hier die angegriffene Neuheit und erfinderi-

sche Tatigkeit, ohne eigene Ermittlungen ziehen konnten (8 59 Abs. 1 PatG).

Die zulassigen Einspriiche haben in der Sache Erfolg und fihren zum Widerruf
des Patents.

Dem Antrag der Einsprechenden auf vollumfanglichen Widerruf des Streitpatents
ist stattzugeben. Denn einer thermoplastisch verarbeitbaren Polyurethan-Form-
masse gemald Patentanspruch 1 mangelt es bereits an der erforderlichen Neuheit
gegenuber der Lehre der Druckschrift EP_1 010 712 Al (1), jedenfalls aber an der
erforderlichen erfinderischen Tatigkeit in Verbindung mit der Druckschrift
EP 0845 492 Al (2).

Gegenstand des Streitpatents ist gemafd Patentanspruch 1 eine
1) Polyurethan-Formmasse
1.1) thermoplastisch verarbeitbar,

1.2) mit hoher Lichtechtheit,

erhalten durch Umsetzung



2)

2.1)
2.2)
2.3)

3)

4)

5)

5.1)

6)

7)

eines oder mehrerer aliphatischer Polyole

mit einem MW von 450 bis 4000 g/mol

mit einer OH-Zahl von 20 bis 235,

ausgewahlt aus der Gruppe Polyadipate, Polycaprolactone, Polycarbonate,
Polytetrahydrofuran und entsprechenden Copolymeren oder deren

Gemischen,

mit 1,6-Hexamethylendiisocyanat

und/oder hydriertem Dicyclohexylmethandiisocyanat
sowie einem Kettenverlangerungsmittel ausgewahlt aus
1,5 Pentandiol, 1,6-Hexandiol, 1,4-Cyclohexandiol,

1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexan, Bis(hydroxyethyl)hydrochinon,

einem Aquivalenzverhaltnis von 1,6-Hexamethylendiisocyanat und/oder

hydriertem Dicyclohexylmethandiisocyanat zu Polyol von 1,5: 1 bis 14 : 1,

einer NCO-Kennzahl im Bereich von 96 bis 105,

sowie jeweils bezogen auf die Gesamtmenge an Polyurethan

8)

9)

10)

11)

0,3 bis 5 Gew.-% metallseifenhaltige Fettsaureester,

0,1 bis 3 Gew.-% eines UV-Licht-Absorbers,

0,1 his 5 Gew.-% eines Lichtstabilisators,

0,05 bis 2 Gew.-% eines Antioxidans,



sowie ggdf.

12) bis zu 10 Gew.-% eines Farbpigments oder Farbbatchs.

Gemald der Lehre der Druckschrift EP_1 010 712 Al (1) werden thermoplastisch

verformbare Polyurethan-Formmassen mit hoher Lichtechtheit erhalten durch Um-

setzung von Polyesterpolyolen mit mittleren Molekulargewichten von 600 bis 5000,
bevorzugt von 700 bis 4200 (Merkmale 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1; vgl. (1) Titel i: V: m:
Anspr. 20, 21 sowie i: V. m. d. Aufgabe S. 2 Z. 25-26; S. 2 Z. 44 bis 45), darunter
Polyadipate und Polycaprolactone (Merkmal 2.3; vgl. (1) S.5 Z. 10 bis 12) oder
Polytetrahydrofurane (Merkmal 2.3, vgl. (1) S. 5, Z. 29), mit Hexamethylendiisocy-
anat (Merkmal 3; vgl. (1) S. 2 Z. 40 bis 42), des Weiteren einem Kettenverlange-
rungsmittel, beispielsweise Hexandiol oder 1,4-Bis(hydroxymethyl)hydrochinon
(Merkmale 5, 5.1; vgl. (1) S. 5 Z. 34 bis 52), Fettsaureestern und deren Metallsei-
fen als Gleitmittel in Mengen von 0,1 bis 1% (Merkmal 8; vgl. (1) S. 6 Z. 51 bis 52
.LV.m. S.7 Z.1 bis 3), 0,4 bis 0,9 % UV-Stabilisatoren bzw. Lichtstabilisatoren
(Merkmale 9 und 10; vgl. (1) S. 2 Z. 49 bis 50 i. V. m. S. 6 Z. 50 bis 53) sowie mit
einem Antioxidans in Mengen von 0,1 bis 0,7 % (Merkmal 11; vgl. (1) S. 7 Z. 2 bis
3) sowie ggf. mit Pigmenten (Merkmal 12; vgl. (1) S. 6 Z. 53).

Auch die Merkmale 6 (Aquivalentverhaltnis Diisocyanat zu Polyol von 1,5 : 1 bis
14 : 1) und 7 (NCO-Kennzahl im Bereich von 96 bis 105) sind bei einer
Umsetzung zu Polyurethan-Formmassen gemald Druckschrift (1) erfullt (vgl. (1)
S. 2 Z. 56 bis 58).

Was die OH-Zahlen der eingesetzten Polyole von 20 bis 235 und damit das in (1)
expressis verbis nicht angegebene Merkmal 2.2 anbelangt, so liegen die
OH-Zahlen der in (1) eingesetzten Handelsprodukte (vgl. (1) Beispiele S. 7 Z. 50
bis 55) genau in diesem, im Ubrigen ublichen Bereich, so beispielsweise
Terathane 2000® mit einer OH-Zahl von etwa 56 und Terathane 1000® mit einer
OH-Zahl von etwa 112.



Was die metallseifenhaltigen Fettsdureester und damit das Merkmal 8 anbelangt,
so vermittelt die Nennung von ,Fettsdureestern, deren Metallseifen” als Gleitmittel
(vgl. (1) S. 6 Z. 51/52) dem fachkundigen Leser auch die Lehre des Einsatzes ei-
nes Gemisches aus Fettsaureestern und Metallseifen, da Metallseifen stets einen
gewissen Anteil an denjenigen Fettsaureestern enthalten, aus denen sie herge-
stellt sind. DarlUber hinaus ergibt sich aus den Ausfuihrungsbeispielen in (1) der
Einsatz des Handelsprodukts Loxiol® G78, das ausweislich des Datenblatts (4)
ein Kombinationsgleitmittel aus Metallseifen und Komplexestern darstellt (vgl. (1)
S.8 Z.5i.V.m. (4). Zwar wird Loxiol® G78 in (1) als Sterarinsaure der Fa.
Hoechst identifiziert, jedoch handelt es sich dabei fir den Fachmann erkennbar
sowie ausweislich des Datenblattes (4) tatsdchlich um ein Gemisch aus Metall-

seifen und Komplexestern der Stearinsaure.

Dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents mangelt es daher be-

reits an der erforderlichen Neuheit gegenuber der Lehre der Druckschrift (1).

Aber selbst wenn man die metallseifenhaltigen Fettsdureester und damit das
Merkmal 8 gemaR Patentanspruch 1, fur das im Ubrigen im Streitpatent selbst
keinerlei Angaben zu Material und Herkunft existieren, nicht aus der Druck-
schrift (1) in der vorstehend ausgefuhrten Weise entnehmen und damit die Neu-
heit anerkennen wollte, so ergibt sich das Merkmal 8 jedenfalls aus einer Zusam-
menschau mit der Lehre der gattungsgleichen Druckschrift EP_0 845 492 Al (2),

die ebenfalls thermoplastisch verarbeitbare PU-Formmassen betrifft. Dort wird be-
reits unter Bezugnahme auf den Stand der Technik darauf hingewiesen, dass als
Wachse Fettsaureester wie Stearinsaureester sowie deren Metallseifen eingesetzt
werden (vgl. (2) S.2 Z.26 bis 29). Gemal der eigentlichen Lehre der Druck-
schrift (2) wird den thermoplastisch verformbaren Polyurethan-Formmassen zu
Verarbeitungszwecken dariber hinaus explizit ein Gemisch von Fettsdureestern
und Metallseifen zugesetzt (vgl. (2) S. 2 Z. 50 bis 53 i. V. m. S. 4 Z. 12 bis 23, ins-
bes. Z. 15 bis 17).
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Damit mangelt es dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents, un-
abhangig von der Neuheitsbewertung, jedenfalls an der zur Patentierung erforder-

lichen erfinderischen Tatigkeit.

Die Unteranspriiche 2 bis 5 sowie der Verwendungsanspruch 6 fallen mit dem
Patentanspruch 1, auf den sie rickbezogen sind, ohne dass es einer Prifung und
Begriindung dahin bedarf, ob diese etwas Schutzfahiges enthalten, da die
Patentinhaberinnen die Aufrechterhaltung des Patents erkennbar nur im Umfang
des Anspruchssatzes in der erteilten Fassung begehrt haben (BGH GRUR 2007,
862 - Informationstibermittlungsverfahren Il; BGH, GRUR 1997, 120 - Elektrisches
Speicherheizgerat).

Die Patentinhaberinnen haben an der mindlichen Verhandlung nicht teilgenom-
men und somit ihren Anspruch auf rechtliches Gehdor nicht in Anspruch genommen
(8 89 Abs.2 PatG). Der Entscheidung wurden jedoch nur Erkenntnisse und
Druckschriften zu Grunde gelegt, zu denen die Patentinhaberinnen ausreichend
Stellung nehmen konnten und von denen sie erkennen konnten, dass sie fur die
Entscheidung von Bedeutung sein werden (BGH GRUR 2009, 1192

- Polyolefinfolie).

Feuerlein Schwarz-Angele Egerer Zettler

Bb



