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BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 103 43 099

BPatG 154
05.11



hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 4. Juli 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dr. Feuerlein sowie der Richter Dr. Kortbein, Dr. Lange und Dr. Wismeth

beschlossen:

Das Patent DE 103 43 099 wird in vollem Umfang widerrufen

Grinde

Auf die am 18. September 2003 beim Deutschen Patent- und Markenamt einge-
reichte Patentanmeldung wurde das Patent 103 43 099 mit der Bezeichnung

.verfahren zur Herstellung schadstoffarmer Kunststoffformteile

und Verwendung von Carbonséureanhydriden dafur*

erteilt. Der Veroffentlichungstag der Patenterteilung in Form der DE 103 43 099 B3
ist der 9. Juni 2005.

Das Streitpatent umfasst zwei Patentanspriiche, die folgenden Wortlaut haben:



1. Verfahren zur Herstellung von Kunststoffformteilen aus Polyurethan bei dem
a) die Form mit einem externen Formtrennmittel vorbehandelt wird, das 0 - 100 Gew.-% mindestens einer
Komponente (X) aus der Gruppe bestehend aus Anhydriden von Carbonsauren mit gleichen oder unterschied-
lichen Kohlenwasserstoffresten, wobei mindestens einer r Kohlenwasserstoffreste 8 bis 40 Kohlenstoffatome
aufweist und Polyanhydriden von Carbonsauren und Polycarbonsauren mit gleichen oder unterschiedlichen
Kohlenwasserstoffresten, wobei mindestens einer der Kohlenwasserstoffreste 8 bis 40 Kohlenstoffatome ent-
halt,
b} in die vorbehandelte Form die zur Bildung des Formteils bendtigte Menge an Reaktionskomponenten und
Hilfs- und Zusatzstoffen eingebracht wird, wobei die Isocyanatkomponente bis zu 25 Gew.-% mindestens einer
der vorgenannten Komponente (X} enthalt, und das Formteil gebildet wird, und
c) das gebildete Formteil anschlieltend aus der Form entnommen wird,
wobei entweder die |socyanatkomponente cder die Isocyanatkomponente und das externe Formtrennmittel
mindestens eine Komponente (X) enthalten.

2. Werwendung der Komponente (X} als Teil eines externen Formtrennmittels und als Zusatz zur lsocya-
natkomponente bei der Herstellung von Polyurethanformteilen.

Gegen das Patent hat die B... SE..., -Stral3e in L...,
(Einsprechende) mit Schriftsatz vom 18. August 2005, eingegangen am

20. August 2005 beim Deutschen Patent- und Markenamt, Einspruch erhoben.

Die Einsprechende begrindet ihren Einspruch mit mangelnder Neuheit und man-
gelnder erfinderischer Téatigkeit des Gegenstands der Patentanspriiche 1 und 2

und stttzt ihr Vorbringen hierbei auf folgende Druckschriften:

(D1) WO 00/11059 A1

(D2) WO 03/045656 Al

(D3) OERTEL, Gulnther [Hrsg.]: Kunststoffhandbuch, Band 7, Po-
lyurethane. Minchen, Wien: Carl Hanser Verlag, 1983, S. 92, 107,
108

Mit Schriftsatz vom 2. Juni 2006 fuhrt die Einsprechende zu einem neuen Pa-
tentanspruch 1 nach Hauptantrag der Patentinhaberin gemaR Schriftsatz vom
27. Marz 2006 aus, dass die Angaben zu den Saureanhydriden in dem mit diesem
Schriftsatz vorgelegten Patentanspruch 1 zumindest beziglich der ,Esteranhyd-
ride auf der Basis von Dicarbonsauren wie Adipinsaure und Monocarbonséuren

wie Olsaure, Ricinolsaure oder Maleinsaure-Olsaureanhydrid" fir den Fachmann



nicht eindeutig sei, da der Ester, seine Herstellung und die Alkoholkomponente
nicht offenbart wiirden. Der Hauptantrag vom 27. Marz 2006 sei zuriickzuweisen,
da die Erfindung nicht so deutlich und vollstandig offenbart sei, dass ein Fach-
mann sie ausfuhren kénne (8 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG).

In Vorbereitung der mindlichen Verhandlung am 4. Juli 2013 hat der erkennende

Senat mit Zwischenbescheid vom 24. Juni 2013 noch die Druckschrift

(D4) EP 0218175 A2

in das Verfahren eingefuihrt, welche der Patentinhaberin bereits aus dem Verfah-

ren vor dem Europdaischen Patentamt bekannt war.

Der Vertreter der Einsprechenden beantragt in der mindlichen Verhandlung vom
4. Juli 2013

das Patent in vollem Umfang zu widerrufen.

Der Vertreter der Patentinhaberin beantragt,

den Einspruch zuriickzuweisen und

das Patent mit den Ansprichen 1 bis 2 gemald Hauptantrag, ein-
gereicht mit Schriftsatz vom 6. Juni 2013,

hilfsweise mit den Ansprichen 1 bis 2 gemal Hilfsantrag 1, einge-
reicht mit Schriftsatz vom 6. Juni 2013,

hilfsweise mit den Ansprichen 1 bis 2 gemal Hilfsantrag 2, einge-
reicht mit Schriftsatz vom 6. Juni 2013,



hilfsweise mit den Ansprichen 1 bis 2 gemal Hilfsantrag 3, einge-
reicht mit Schriftsatz vom 6. Juni 2013,

hilfsweise mit den Anspruchen 1 bis 2 gemalf} Hilfsantrag 3a, ein-
gereicht mit Schriftsatz vom 6. Juni 2013,

hilfsweise mit den Ansprtichen 1 bis 2 gemal Hilfsantrag 4, einge-
reicht mit Schriftsatz vom 6. Juni 2013,

hilfsweise mit den Anspriichen 1 bis 2 gemafd Hilfsantrag 4a, ein-

gereicht mit Schriftsatz vom 6. Juni 2013,

hilfsweise mit Anspruch 1 gemafl Hilfsantrag 5, eingereicht mit
Schriftsatz vom 6. Juni 2013,

hilfsweise mit Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 5a, eingereicht mit
Schriftsatz vom 6. Juni 2013,

hilfsweise mit Anspruch 1 gemafl Hilfsantrag 6, eingereicht mit
Schriftsatz vom 6. Juni 2013,

hilfsweise mit Anspruch 1 gemaf Hilfsantrag 6a, eingereicht mit
Schriftsatz vom 6. Juni 2013,

hilfsweise mit den Ansprichen 1 bis 2 gemal Hilfsantrag 7, einge-

reicht in der mindlichen Verhandlung am 4. Juli 2013,

hilfsweise mit Anspruch 1 gemaf Hilfsantrag 8, eingereicht in der

mundlichen Verhandlung am 4. Juli 2013,

jeweils mit Beschreibung Seiten 1 bis 15 gemal} Patentschrift,



aufrecht zu erhalten.

Die Patentanspriiche 1 und 2 nach Hauptantrag lauten:

dem

Verfahren zur Herstellung von Kunststoffformteilen aus Polyurethan bei

a) die Form mit einem externen Formtrennmittel vorbehandelt wird, das 0 -
100 Gew.-% mindestens einer Komponente (X) aus der Gruppe bestehend
aus Anhydriden von Carbonsduren mit gleichen oder unterschiedlichen
Kohlenwasserstoffresten, wobei mindestens einer r Kohlenwasserstoffreste
8 bis 40 Kohlenstoffatome aufweist und Polyanhydriden von Carbons&uren
und  Polycarbonsduren mit gleichen oder unterschiedlichen
Kohienwasserstoffresten, wobei mindestens einer der
Kohlenwasserstoffreste 8 bis 40 Kohlenstoffatome enthalt, waobei dicse

Anhydride und_Polyanhydride ausgewdhlt sind aus der Gruppe von

Olsdureanhydrid, ___Stearinsaureanhydrid, . Polyricinolséureanhydrid,
StearinsAureanhydrid - _Adipinsauie-Olsaure-Anhydrid,
Olsaureessigsaureanhy fir d, Adipinsaure-ricinolsaurepolyanhydridester
{_.T_r_li?g_ail,_mni“ drid, xllr“ﬂ[(}r ormylanhyd: |[1 _____Dieylbenzoylanhydrid

Acetylstearinsaure rmh,[ Es bi{]‘-:dl.] emontanoylanhydrid,
Essigsaureicinolsaureanhy dnri ar r_—u,rlw er Lagfig__.__r_r;_i‘_ r_1v:_1£:_.*__:.g_.. der ],J is
von Dicarbor «'a"l'_' n wie Adipinsdure und M [H:J-’ uf_i__:__m'_nr':ﬁeilnf-n '-.':.,_1_(_*__5_5_!}_._L|r e
Ricinolséure oder Maleinsaure-Olsaureanyhdric -

b) in die vorbehandelte Form die zur Bildung des Formteils benétigte
Menge an Reaktionskomponenten wund Hilfs- und Zusatzstoffen
eingebracht wird, wobei die Isocyanatkomponente bis zu 25 Gew.-%
mindestens einer der vorgenannten Komponente (X) enthalt, und das
Formteil gebildet wird, und

c) das gebildete Formteil anschlieend aus der Form entnommen wird,

wobei entweder die Isocyanatkomponente oder die Isocyanatkomponente und
das externe Formtrennmittel mindestens eine Komponente (X) enthalten.

2,

Verwendung der Komponente (X) wic in Anspruch 1 definiert als Teil eines

externen Formtrennmittels und als Zusatz zur Isocyanatkomponente bei der
Herstellung von Polyurethanformteilen.



Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom Patentan-

spruch 1 nach Hauptantrag und ebenso unterscheiden sich die Patentanspriiche 1
nach Hilfsantrdgen 3a, 4a, 5a und 6a von den Patentansprichen 1 nach den

Hilfsantragen 3, 4, 5 und 6 jeweils in der ab den ,Esteranhydriden” folgenden

Merkmalsgruppe, welche dann lautet:

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantraqg 2 lautet:

1. Verfahren zur Herstellung von Kunststoffformteilen aus Polyurethan bei
dem

a) die Form mit einem externen Formtrennmittel vorbehandelt wird, das ©
10 - 100 Gew.-% mindestens einer Komponente (X) aus der Gruppe
bestehend aus Anhydriden von Carbonsduren mit gleichen oder
unterschiedlichen Kohlenwasserstoffresten, wobei mindestens einer r
Kohlenwasserstoffreste 8 bis 40 Kohlenstoffatome aufweist und
Polyanhydriden von Carbonsaduren und Polycarbonsduren mit gleichen
oder unterschiedlichen Kohlenwasserstoffresten, wobei mindestens einer
der Kohlenwasserstoffreste 8 bis 40 Kohlenstoffatome enthalt,

b) in die vorbehandelte Form die zur Bildung des Formteils bendtigte
Menge an Reaktionskomponenten und Hilfs- und Zusatzstoffen
eingebracht wird, wobei die Isocyanatkomponente bis zu 25 Gew.-%
mindestens einer der vorgenannten Komponente (X) enthélt, und das
Formteil gebildet wird, und

c) das gebildete Formteil anschliefend aus der Form entnommen wird,
wobei entweder die lsocyanatkomponente oder die Isocyanatkomponente und

das externe Formtrennmittel mindestens eine Komponente (X) enthalten.

Der Patentanspruch 2 nach Hilfsantrag 2 ist im Wortlaut identisch mit demjenigen

des Hauptantrags.



Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 unterscheidet sich vom Patentan-

spruch 1 nach Hauptantrag in der Mengenangabe der Komponente (X) im exter-

nen Formtrennmittel wie folgt:

a) die Form mit einem externen Formtrennmittel vorbehandelt wird, das
10 — 100 Gew.-% mindestens einer Komponente (X) aus der Gruppe

Im letzten Merkmal unterscheidet er sich wie folgt:

wobei entwetler die |t lkomponenie oder die Isocyanatkomponente und
das externe Formtrennmlttel mindestens eine Komponente (X) enthalten.

Der Patentanspruch 2 nach Hilfsantrag 2 ist im Wortlaut identisch mit demjenigen

des Hauptantrags.

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 4 unterscheidet sich vom Patentan-

spruch 1 nach Hilfsantrag 3 in der einleitenden Merkmalsgruppe, welche lautet:

1. Verfahren zur Verringe P Np— i
Randzone Hesstellung von Kunstsmffformtenen aus Polyurethan '
Herstellung bei dem

Der Patentanspruch 2 nach Hilfsantrag 4 lautet:

2. Verwendung der Komponente (X) w ' Anspruch 1 def i als Teil eines
exiemen Fcnrmtrennmlttels und als Zusatz zur Isocyanatkﬂmpunente

igQeiul ner Amine | ler Randzon

+von Polyurethanformtealen

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 5 lautet:




21. Verwendung der einer Komponente (X) als Teil eines externen
Formtrennmittels und als Zusatz zur Isocyanatkomponente zur Verringerung der
Konzentration aromatischer Amine in _der Randzone bei-der Herstellung-von
Polyurethanformteilen bei deren Herstellung, wobed

die Komponente (X) ausgewahlt ist aus der Gruppe bestehend aus
Anhydriden von Carbonsauren mit gleichen oder unterschiedlichen
Kohlenwasserstoffresten. wobei mindestens giner r Kohlenwasserstoffreste
8 bis 40 Kohlenstoffatome aufweist und Polyanhydriden von Carbonsauren
und  Polycarbonsduren mit __ gleichen oder ______gi!mg«_;_{_:_:j__f{ic_ﬂicher1

Kohlenwasserstoffresten, _wobei mindestens  einer  der

Kohlenwasserstoffreste 8 bis 40 Kohlenstoffatome enthalt und wobei diese

Olsdureanhydrid, _ Stearinsaureanhydrid, ___Polyricinclsdureanhydrid

Stearinsaureanhydrid, Adipinsaure-Olsaure-Anhydrid,
Olsdureessigsaureanhydrid, __Adipinsaure-ricinclsaurepolyanhydridester

Oleylacetylanhydrid _Oileylformylanhydrid, _ Qleylbenzoylanhydrid
Acetylsteatinsaureanhydrid, _Essigsauremontanoylanhydrid,

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 6 unterscheidet sich vom Patentan-

spruch 1 nach Hilfsantrag 5 in folgendem ergdnzenden Zusatz:

und wobei das externe Formtrennmittel 10 bis 100 Gew.-% und die
Isocyanatkomponente bis zu 25 Gew.-% mindestens einer Komponente (X)
enthall.

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 7 unterscheidet sich in der Merkmals-

gruppe b) des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 4 in der Mengenangabe zur

Komponente (X) in der Isocyanatkomponente:

b) in die vorbehandelte Form die zur Bildung des Formteils bendtigte
Menge an Reaktionskomponenten wund Hilfs- und Zusatzstoffen
eingebracht wird, wobei die Isocyanatkomponente 1 bis zu-2510 Gew.-%

mindestens einer der vorgenannten Komponente (X) enthalt, und das
Formteil gebildet wird, und
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Der Patentanspruch 2 nach Hilfsantraqg 7 lautet:

ugaicls Sowoh L
2.  Verwendung der Komponentg’ (X) wie in Anspruch 1 definiert'als Teil eines
externen Formtrennmittels um:l als Zusatz zur Isucyanatkomponente zur

Hamtelh&ng-von Polyurethanformterlen bei deren Herstellung.

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantraqg 8 lautet:

Hﬂll{lﬂh alﬂﬂl‘[t
21. Verwendung (der—einer Komponente (X) fals Fel eines externen

Formtrennmittels und'als Zusatz zur Isocyanatkomponente zur Verringerung der
Konzentration aromatischer Amine in der Randzone bei-der—Herstellung—von
Polyurethanformteilen bei deren Herstellung, wobei

die Komponente (X) ausgewahlt ist aus der Gruppe bestehend aus
Anhydriden von Carbonsduren mit gleichen oder unterschiedlichen
Kohlenwasserstoffresten, wobei mindestens einer r KGh!&nwasserstoffreste

8 bis 40 Kohlenstoffatome aufweist und Polyanhydriden von Carbonsauren

und _ Polycarbonsauren __mit _gleichen. _oder  unterschiedlichen

Kohlenwasserstoffresten, @~ wobei  mindestens  einer  der
Kohlenwasserstoffreste 8 bis - bis 40 Knhrenstoﬁatome enthalt und wobei dm_s__g
Anhydride und Polyanhydride ausgewahit sind aus der Gruppe von
Olsédureanhydrid, ‘Stearinsdureanhydrid, Polyricinolsdaureanhydrid,
Stearinsdureanhydrid, . - ___Adipinsgure-Olséure-Anhydrid,
blsaureesslgsaureanhydnd Ad:pmséure -ricinolsaurepolyanhydridester,
Oleylacetylanhydrid, Oleylfcrmyianhvﬁﬂd Oleylbenzoylanhydrid,

Acetyistearinséureanhydrm Esstgs:‘eiuremontano‘_[anh_\gdricﬁ

ﬁﬁ_inﬁéﬁrfé i.:"-ii_.é[_lﬂ_al;e_insﬁure-Olséure_anx'niir_ig

und wobeij das exierne qumtrennmfttel 10 bis 1()0 Gew.-% und die

enthalt.



-11 -

Aus Sicht der Patentinhaberin ist das Streitpatent mit den Patentansprichen ge-
malfd Hauptantrag aufrechtzuerhalten und der Einspruch zurickzuweisen, da das

Streitpatent einen patentfahigen Gegenstand betreffe.

Der Wortlaut der geltenden Patentansprtiche lasse zwar offen, welcher Alkohol fur
die Veresterung der Anhydride verwendet werde, dies lasse jedoch nur erkennen,
dass es auf den Alkohol nicht ankomme. Ferner sei dem Fachmann, einem gege-
benenfalls promovierten Diplomchemiker bekannt, wie aus einem Alkohol und den
im Anspruchswortlaut angegebenen Carbonsauren Esteranhydride erzeugt wer-

den koénnen.

Die Druckschrift D1 bilde im Hinblick auf den beanspruchten Gegenstand den
nachstliegenden Stand der Technik. Die objektive technische Aufgabe des Streit-
patents sei es, das Eigenschaftsprofil von Polyurethanschdumen unmittelbar nach
deren Herstellung zu verbessern. Dabei sollen die erzeugten Po-
lyurethan(weich)schaume unmittelbar nach dem Entformen ein erheblich redu-
ziertes Mal3 an moglicherweise gesundheitlich bedenklichen aromatischen Aminen
vor allem in der Randzone aufweisen. Es sei eine im Streitpatent offenbarte Er-
kenntnis, dass sich bei der Herstellung der Polyurethanschaumstoffe die vorge-
nannten Verbindungen bereits bei der Herstellung gerade an der Oberflache an-

reichern.

Dagegen betreffe die D1 die Verbesserung der Langzeitstabilitat der Polyurethan-
schdume. Ein Fachmann habe insbesondere angesichts der auf S. 10, Z. 1 bis
S. 12, Z. 2 genannten umfangreichen Liste organischer und anorganischer Saure-
anhydride, Polyanhydride und dergleichen keine Veranlassung gehabt, gerade die

anspruchsgemal ausgewdahlten Verbindungen zu nennen.

Die Druckschrift D2 weise vom beanspruchten Gegenstand weg, da die D2 auf
dem die S. 4 und 5 Uberbriickenden Absatz explizit darauf hinweise, dass die Zu-

gabe von ,Fangern” fir unerwiinschte Substanzen, wie Amine, in geringerer Kon-
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zentration in die Matrix des Trennmittels wesentlich effektiver sei als die Zugabe
zur Reaktionsmischung. Da auch die Vergleichsversuche der Patentinhaberin vom
17. Marz 2006 belegten, dass mit Maleinsdureanhydrid als kurzkettiges Anhydrid
kein Schaum erzeugt werden kdnne, weise die D2 vom beanspruchten Gegen-
stand weg, welcher die anspruchsgemalen langkettigen Anhydride in der Isocya-
nat-Komponente und gewtinschtenfalls zuséatzlich in dem externen Formtrennmit-

tel einsetze.

Die Druckschrift D4 lasse offen, zu welcher Komponente die genannten Sauren
oder Saureanhydride bei der Herstellung von Polyurethanen gegeben werden.
Vielmehr wirden sie vorzugsweise der sogenannten Komponente (A), der ,Polyol-
komponente* zugegeben (vgl. D4: Sp. 16, Z. 16-29 i. V. m. Sp. 21, Z. 3-11). Dies
sei auch verstandlich, da der Fachmann wisse, dass Isocyanate mit Anhydriden zu
Imiden reagieren, was durch den in der mindlichen Verhandlung tberreichten In-

ternetauszug belegt werde:

Die Chemie der Isocyanate. Internetseite, ohne Jahr. URL:
http://www.bayercoll.com/bms/db-rsc/bms_rsc_cas.nsf/id/PortalDE_Die__

Chemie_der_Isocyanate [abgerufen am 02.07.2013]

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

1. Das Bundespatentgericht bleibt auch nach Wegfall des § 147 Abs. 3 PatG fur
die Entscheidung Uuber die Einspriche zustdndig, die in der Zeit vom
1. Januar 2002 bis zum 30. Juni 2006 eingelegt worden sind (BGH, GRUR 2007,
859 - Informationsibermittlungsverfahren | und BGH, GRUR 2007, 862 - Informa-
tionstbermittlungsverfahren Il, BGH, GRUR 2009, 184 - Ventilsteuerung).


http://www.bayercoll.com/bms/db-rsc/bms_rsc_cas.nsf/id/PortalDE_Die_
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2. Der rechtzeitig und formgerecht eingelegte Einspruch ist zulédssig, denn es
sind im Hinblick auf den druckschriftlich belegten Stand der Technik innerhalb der
Einspruchsfrist die die Widerrufsgrinde der mangelnden Patentfahigkeit nach § 21
Abs. 1 PatG rechtfertigenden Tatsachen im Einzelnen dargelegt worden, so dass
die Patentinhaberin und der Senat daraus abschlieRende Folgerungen fiir das
Vorliegen oder Nichtvorliegen der geltend gemachten Widerrufsgriinde ohne ei-

gene Ermittlungen ziehen kénnen (8 59 Abs. 1 PatG).

3. Dem Antrag der Einsprechenden auf Widerruf des Patents ist stattzugeben, da
das Verfahren zur Herstellung von Kunststoffformteilen aus Polyurethan bzw. die
Verwendung der Komponente (X) geméald Hauptantrag und der jeweiligen Hilfsan-
trage nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhen.

1. Als zustandiger Fachmann ist ein Diplom-Chemiker zu sehen, welcher
gegebenenfalls promoviert ist und aufgrund seiner Ausbildung und langjahrigen
Berufserfahrung auch Uber fundierte Kenntnisse auf dem Gebiet der Werk-
stoffkunde verfugt, insbesondere tber anwendungsorientierte Aspekte von Materi-
alien, und zugleich mit den Problemen und Anforderungen solcher Werkstoffe

vertraut ist.

2. Der verteidigte Patentanspruch 1 (Verfahrensanspruch) gliedert sich in seiner
durch eine Zusammenschau von Hauptantrag und Hilfsantragen festgelegten
engsten Fassung in die folgenden Merkmale. Merkmale mit Anderungen zum
Hauptantrag werden durch kursive und unterstrichene Merkmalsziffern gekenn-
zeichnet. Die hochgestellte Ziffer kennzeichnet, ab welchem Hilfsantrag das ent-
sprechende Merkmal eingefuihrt wird. Kursiv gestellte und ggf. durchgestrichene
Worter kennzeichnen die Anderungen gegentiber dem Hauptantrag.



1.2

121

1.3

13.1
1311

1.3.1.2

1.3.2

1321

1.3.2.2

1.4

141
1.4.2
143
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Verfahren zur Herstellung Verringerung der Konzentration
aromatischer Amine in der Randzone von Kunststoffformtei-
len

aus Polyurethan

bei deren Herstellung;

bei dem Verfahren wird die Form mit einem externen Form-
trennmittel vorbehandelt;

das Formtrennmittel enthélt mindestens eine Komponente

(X);

die Komponente (X) wird ausgewahlt aus der Gruppe beste-
hend aus:

Anhydriden von Carbonsauren,

die zur Bildung der Anhydride verwendeten Carbonsauren
haben gleiche oder unterschiedliche Kohlenwasserstoffreste,
mindestens einer der Kohlenwasserstoffreste hat 8 bis 40
Kohlenstoffatome;

und Polyanhydriden von Carbonsauren und Polycarbonséu-
ren,

die zur Bildung der Polyanhydride verwendeten Carbonsau-
ren und Polycarbonsauren haben gleiche oder unterschiedli-
che Kohlenwasserstoffreste,

mindestens einer der Kohlenwasserstoffreste hat 8 bis 40

Kohlenstoffatome;

die Anhydride und Polyanhydride (von Merkmal 1.3.1 oder
1.3.2) sind ausgewahlt aus der Gruppe von
Olsaureanhydrid,

Stearinsaureanhydrid,

Polyricinolsaureanhydrid,
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1.4.4 Stearinsaureanhydrid,

1.45 Adipinsaure-Olsaure-Anhydrid,

1.4.6 Olsaureessigsaureanhydrid,

1.4.7 Adipinséaure-ricinolsaurepolyanhydridester,
1.4.8 Oleylacetylanhydrid,

1.4.9 Oleylformylanhydrid,

1.4.10 Oleylbenzoylanhydrid,

1.4.11 Acetylstearinsaureanhydrid,

1.4.12 Essigsauremontanoylanhydrid,

1.4.13 Essigsaure(r)icinolsaureanhydrid-acetylester,

Merkmalsgruppe Hauptantrag sowie Hilfsantrage 3, 4,5, 6, 7und 8
1.4.14 Esteranhydride auf der Basis von

1.4.14.1 Dicarbonsau(r)en,

1.4.14.1.1 wie Adipinsaure, und

1.4.14.2 Monocarbonsauren,

1.4.14.2.1 wie Olsaure,

1.4.14.2.3 Ricinolséure

1.4.14.2.3 oder Maleinsaure-Olsaureanhydrid;

Merkmalsgruppe Hilfsantrage 1, 3a, 4a, 5a und 6a
1.4.14 Esteranhydride auf der Basis von
1.4.14.1.1° wie Adipinsaure, und

1.4.14.2.1% wie Olsaure,

1.4.14.2.3% Ricinolsaure

1.4.14.2.3% oder Maleinsaure-Olsaureanhydrid;



1.5

151

1.6

1.7

1.8

1.8.12
1.8.2°

1.8.3

184
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in die vorbehandelte Form werden die zur Bildung des Form-
teils bendtigte Menge an Reaktionskomponenten und Hilfs-
und Zusatzstoffen eingebracht,

wobei die Isocyanatkomponente mindestens eine der vorge-

nannten Komponente (X) enthalt;

das Formteil wird gebildet;

das gebildete Formteil wird anschliel3end aus der Form ent-

nommen,

die Menge der mindestens einen vorgenannten Komponente
(X) ist

im Formtrennmittel 10 bis 100 Gew.-%;

in der Isocyanatkomponente (Merkmal 1.5.1) 1 bis 10 Gew.-
%;

wobei die Isocyanatkomponente mindestens eine Kompo-
nente (X) enthalt [Merkmal ab Hilfsantrag 2 gestrichen] oder
wobei die Isocyanatkomponente und das externe Formtrenn-

mittel mindestens eine Komponente (X) enthalten.

3. Der verteidigte Patentanspruch 2 (Verwendungsanspruch) gliedert sich in die

folgenden Merkmale, wobei die Bedeutung der kursiven bzw. unterstrichenen

Schrift identisch zum Patentanspruch 1 ist. In den Hilfsantragen 5, 5a, 6, 6a und 8

wird die Definition der Komponente (X) unter Merkmal 2.1.1 in den Verwendungs-
anspruch integriert (Merkmale 1.3 bis 1.4.14.2.3 und 1.8 bis 1.8.2"). Dabei wird

unter Streichung des Verfahrensanspruchs der Verwendungsanspruch zum allei-

nigen Hauptanspruch.

2.1
211

Verwendung der Komponente (X)

wie in Patentanspruch 1 definiert;
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2.2.1’ sowohl als Teil eines externen Formtrennmittels
2.2.27 und zugleich als Zusatz zur Isocyanatkomponente
2.3 zur Verringerung der Konzentration aromatischer Amine in

der Randzone bei-derHerstellung von Kunststoffformteilen
aus Polyurethan

bei deren Herstellung.

4. Die in den beiden folgenden Abschnitten 5 und 6 genannten Mangel sind in
der mundlichen Verhandlung nicht vertieft behandelt worden. Der erkennende Se-

nat mochte dennoch auf sie hinweisen.

5. Der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag unterscheidet sich vom erteilten Pa-
tentanspruch 1 des Streitpatents in der zusatzlichen Merkmalsgruppe 1.4. Die
Merkmale 1.4.1 bis 1.4.14.2.3 sind urspringlich in Abs. [0021] des Streitpatents

wortlich offenbart.

[0021] Die erfindungsgemalt eingesetzten Zusatzmittel haben einen symmetrischen oder asymmetrischen
Aufbau, wie z.B. Olsaureanhydrid, Stearinsaureanhydrid, Polyricinolsdureanhydrid, Stearinsdureanhydrid,
Adipinsaure-Olsaure-Anhydrid, Ols&ureessigsaureanhydrid, Adipinséure-ricinolsaurepolyanhydridester, Oleyl-
acetylanhydrid, Oleylformylanhydrid, Oleylbenzoylanhydnd, Acetylstearinsaureanhydrid, Essigsauremontanc-
ylanhydrid, Essigsaureicinolsdureanhydrid-acetylester, Esteranhydride auf der Basis von Dicarbonsauen wie
Adipinsaure und Monocarbonsauren wie Olsaure, Ricinolsiure oder Maleinsaure-Olsaureanyhdrid.

a) Jedoch wird das Merkmal 1.4 der ,Anhydride und Polyanhydride“ dort nicht
genannt. Es heil3t nur, dass die erfindungsgemald eingesetzten Zusatzmittel (ge-
meint ist nach Absatz [0019] die ,Komponente (X)“) z.B. ausgewahlt sind aus den
Verbindungen der Merkmale 1.4.1 bis 1.4.14.2.3.

b) Durch die geltende Formulierung des Merkmals 1.4 kénnte der Fachmann die
Liste der Merkmale 1.4.1 bis 1.4.14.2.3 auch als einen ,Baukasten” verstehen, um

daraus Anhydride und Polyanhydride (Mehrzahl!) aufzubauen. Sollten aber aus-
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schlie3lich ganz konkrete Verbindungen darunter verstanden werden mussen, ist
fraglich, warum dann z.B. als einziges Polyanhydrid nur Adipinsaure-ricinolsaure-
polyanhydridester benannt ist oder warum Olsdureessigsaureanhydrid (1.4.6) und
Oleylacetylanhydrid (1.4.8) zugleich aufgelistet werden, obwohl sie Ublicherweise

die gleiche Verbindung bezeichnen (ein Anhydrid aus Olsaure und Essigsaure).

6. Die Merkmalsgruppe 1.4.14 bis 1.4.14.2 versteht der erkennende Senat zu-
nachst so, dass die Esteranhydride aus der Reaktion von einer Monocarbonséaure
mit einer Dicarbonsaure gebildet werden, wobei die verbleibende freie Saure-

gruppe der Dicarbonsaure mit einem beliebigen Alkohol verestert wird.

Insbesondere durch die Worte ,auf der Basis von* kann aber das ,,und“ in Merkmal
1.4.14.1 auch im Sinne von ,oder" verstanden werden, so dass es sich um eine
Auflistung von Sauren zur Bildung von Esteranhydriden handeln wirde, wobei je-
weils nur ein Ausgangsstoff genannt wird. Diese Interpretation liegt wohl der in
den Hilfsantragen 1, 3a, 4a, 5a und 6a vorgenommenen Einschrankung dieser
Merkmalsgruppe zugrunde. In diesem Fall ist die Herstellung der Esteranhydride
zwar ohne Weiteres erklarbar in Bezug auf Dicarbonsauren, da nach deren An-
hydridbildung eine der (beiden) verbleibenden freien Carboxyl-Gruppen mit einem
Alkohol verestert werden kann. Bei der Monocarbonséure Ricinolsaure kdonnte die
Hydroxyl-Gruppe verestert werden. Bei Maleinsaure-Olsaureanhydrid wird eine
freie Carboxyl-Gruppe der Maleinsdure verestert. Was jedoch bei dem Ols&aurean-
hydrid verestert werden soll, erschlief3t sich nicht unmittelbar. Dies wiederum regt
den Fachmann an, auch unter dem Merkmal 1.4.1 nicht ausschlief3lich ein Anhyd-
rid aus zwei Olsauremolekilen zu vermuten, sondern moglicherweise ein Anhydrid
aus einem Olsauremolekil mit einer beliebigen (nicht naher spezifizierten) ande-
ren Carbonsaure, welche im Falle der Esteranhydride eine geeignete funktionelle

Gruppe zu ihrer Veresterung aufweist.

Im Ergebnis hat dies aber keinen Einfluss auf die von der Einsprechenden be-

hauptete mangelnde Ausfihrbarkeit der Erfindung in Bezug auf die beanspruchten
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.Esteranhydride”, auch wenn die Anmeldung keine Alkohole offenbart, mit denen

die Anhydride verestert werden.

Unter Esteranhydriden (und ggf. weiteren genannten Anhydriden) kann der Fach-
mann vielmehr wie oben dargelegt eine Vielzahl von Verbindungen subsumieren.
Damit sind die genannten Merkmale lediglich breit auslegbar, was durch den ge-

nannten Stand der Technik zu berlcksichtigen ist.

7. Die obigen Mangel und ihre Bedeutung in Bezug auf die urspringliche
Offenbarung kdénnen jedoch dahingestellt bleiben, da, selbst wenn alle Merkmale
der Patentanspriiche 1 und 2 ursprunglich offenbart oder die genannten Mangel
beseitigt worden waren, der Gegenstand der Patentanspriiche nach Hauptantrag
und allen Hilfsantragen nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht, wie in Ab-

schnitt V. dargelegt.

8. Die Merkmale 2.2.1 und 2.2.2 kdénnen in der Fassung des Hauptantrags und
der Hilfsantrage 1, 2, 2a, 3, 3a, 4, 4a, 5, 5a, 6 und 6a dahingehend ausgelegt wer-
den, dass die Komponente (X) entweder dem Formtrennmittel oder der Isocyanat-
komponente zugesetzt wird. Das ,und” in Merkmal 2.2.2 kann namlich als Kon-

junktion bei der Aufzahlung von Elementen einer Liste gelesen werden.

Auch diese Auslegung kann aber dahingestellt bleiben, da der erkennende Senat
in der Beurteilung der Patentfahigkeit der Antrage immer von der mittels den Hilfs-
antragen 7 und 8 in den Merkmalen 2.2.1" und 2.2.27 prazisierten Fassung ausge-

gangen ist.

9. Die ubrigen Merkmale 1.1% 1.1.2% 2.3* und 2.3.2* sind urspriinglich offenbart
und stellen eine Einschrdnkung des erteilten Patentgegenstandes dar (vgl. Streit-
patent z. B. [0001], [0012], [0018]). Sie sind damit unbestritten zulassig. Es beste-
hen auch keine Einwande gegen die Einschrankung der Bereichsangaben ent-

sprechend der Merkmale 1.8.1% und 1.8.27, da durch Grenzwerte definierte Men-
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genbereiche von Komponenten grundsatzlich samtliche innerhalb der angegebe-

nen Grenzen mdgliche Variationen umfassen.

V.

1. Die Aufgabe besteht nach den Angaben des Streitpatents darin, den Gehalt
an Aminkomponenten, insbesondere in der Randzone von Kunststoffformteilen vor
allem bei deren Herstellung, méglichst vollstandig zu reduzieren, ohne die mecha-
nischen/physikalischen Eigenschaften der Formteile negativ zu beeinflussen
(Streitpatent [0012]).

Insofern die Patentinhaberin in Abgrenzung zur D1 geltend macht, dass es bei
dem Streitpatent nicht darum ginge, die Langzeitstabilitdt der Polyurethan-
schaume, sondern ausschlief3lich deren Eigenschaftsprofil unmittelbar nach der
Herstellung zu verbessern, kann der Senat diesem nicht beitreten, da auch das
Streitpatent die Konzentration aromatischer Amine sowohl bei der Herstellung als
auch nach der Lagerung berucksichtigt (vgl. Streitpatent [0018], letzter Satz,
[0055], FuRBnoten a und b). Auch kann dem von der Patentinhaberin vorgetrage-
nen Argument nicht gefolgt werden, es sei eine zum ersten Mal im Streitpatent
offenbarte Erkenntnis, dass sich bei der Herstellung der Polyurethanschaumstoffe
die vorgenannten Verbindungen bereits bei der Herstellung gerade an der Ober-
flache anreichern, also dort, wo der Verbraucher am ehesten mit diesen in Kontakt
kommt, da bereits die D2 diese Problematik explizit anspricht (D2: S. 4, Z. 20-23).

2. Die Aufgabe der Druckschrift D1 ist es, bei der Herstellung von Produkten aus

Polyurethansystemen (Polyisocyanat-Polyadditionsreaktion) Mischungen zu ver-
wenden, die die Produkte gegentber Alterungsprozessen, insbesondere gegen
Hydrolyse, stabiler machen. Auch soll ein Stabilisator entwickelt werden, der es
ermdglicht, die Hydrolyse bei Polyetherurethanen zurickzudréngen und damit

auch zu verhindern, dass aromatische Amine freigesetzt werden (D1: S. 3, Z. 36-
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42 // Merkmal 1.1.1). Dabei wurde gefunden, dass die bei der Herstellung verwen-
deten aminischen Katalysatoren nicht nur die Bildung von Urethangruppen be-
schleunigen, sondern nach erfolgter Polyadditionsreaktion auch und verstarkt de-
ren Spaltung katalysieren (D1: S. 4, Z. 1-14). Diese Spaltung aul3ert sich in der

Bildung von primaren aromatischen oder aliphatischen Aminen (S. 1, Z. 42-47).

Entgegen der Auffassung der Patentinhaberin ist die beschriebene Wirkung der
Saureanhydride in der D1 nicht auf die Blockierung der aminischen Katalysatoren
beschrankt (D1: S. 4, Z. 29-35). Vielmehr reagieren die Saureanhydride mit Ami-
nen allgemein (D1: S. 4, Z. 33-38), also auch mit den durch die Rickspaltung der
Urethangruppe (trotz Blockierung der aminischen Katalysatoren) durch Hydrolyse
gebildeten primaren aromatischen oder aliphatischen Aminen. Die Diffusion von

Aminen wird allgemein dadurch verhindert (S. 4, Z. 40-44).

Die Produkte der D1 kénnen z. B. in einem Formwerkzeug hergestellt werden (D1:
S. 14, Z.1-5 // Teilmerkmal 1.1%. Die Merkmale 1.5, 1.6 und 1.7 ergeben sich

dann fur einen Fachmann zwangslaufig.

Die erfindungsgeméfle Mischung der D1 enthalt mindestens ein Isocyanat und
darin bevorzugt ein Carbonsaureanhydrid (D1: S. 1, Z. 7-14 // Merkmal 1.5.1). Es
konnen auch Polyanhydride eingesetzt werden (D1: S. 10, Z. 1-14), wobei unter
Polyanhydriden explizit Anhydride aus Carbonsauren mit mindestens zwei Car-
boxylgruppen oder polymere Anhydride auf der Basis von Polycarbonsauren ver-
standen werden. Die Verbindungen weisen ublicherweise ein Molekulargewicht
von 60 bis 1.000.000 g/mol auf. Unter den auf S. 10, Z. 14 bis S. 11, Z. 17 aufge-
listeten Anhydriden werden eine Vielzahl von Anhydriden genannt, deren aromati-
scher oder aliphatischer Kohlenwasserstoffrest zwischen 8 und 40 Kohlenstoff-
atomen aufweist (z. B. Octansaureanhydrid, Dodecandionsdureanhydrid, Dodece-
nylbernsteinsdureanhydrid). Unter anderem wird auf S. 11, Z. 12-13 auch Poly-
(ethylen-co-acrylsaurebutylester-co-maleinséaure-dianhydrid) genannt. Diese Ver-

bindung ist ein Esteranhydrid auf der Basis einer Dicarbonsaure (Maleinsaure)
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und einer Monocarbonsaure (Acrylsaure) und fallt damit unter die Merkmale
1.4.14.1 und 1.4.14.2. Es werden also Anhydride und Polyanhydride von Carbon-
sauren verwendet, deren Kohlenwasserstoffreste auch im Bereich von 8 bis 40
Kohlenstoffatomen liegen. Die Merkmale 1.3 und 1.3.1 bis 1.3.2.2 sind damit ver-
wirklicht.

Durch den Zusatz dieses Anhydrids zur Isocyanatkomponente wird automatisch
der mit den Merkmalen 1.1* und 1.1.2* beschriebene Effekt erreicht. Auch zeigt
die D1 mit der Zugabe eines Anhydrids zur Isocyanatkomponente, dass nicht un-
abwendbar, wie von der Patentinhaberin angenommen, eine Reaktion des Anhyd-

rids mit dem Isocyanat zu einem Imid erfolgt.

Die Anhydride werden der Mischung, also der Isocyanatkomponente (Merkmal
1.8.3) in einer Menge von 0,01 bis 20 Gew.-% zugegeben (D1: S. 12, Z. 7-9), was

im Bereich des Merkmals 1.8.2 liegt.

Damit sind lediglich die Merkmale 1.2 und 1.2.1 (die Form wird mit einem externen
Formtrennmittel vorbehandelt), die Merkmale 1.8.1% und 1.8.4 (das Anhydrid ist in
der Isocyanatkomponente und im Formtrennmittel) sowie die speziellen Anhydride
der Merkmale 1.4 bis 1.4.13 durch die D1 nicht verwirklicht.

Was die Vorbehandlung der Form mit einem externen Formtrennmittel anbelangt,
so handelt es sich hierbei um eine fachibliche Vorgehensweise. Hierzu sei auch
beispielhaft auf die D3, S. 107-108, Abschnitt 3.4.9 , Trennmittel* verwiesen.

3. Die Druckschrift D2 beschreibt ein Trennmittel fir die Herstellung von Kunst-
stoffformteilen (D2: S. 1, Abs. 1, Patentanspruch 2 // Merkmale 1.2, 1.5, 1.6, 1.7).

Dieses Trennmittel soll eine gegeniber aromatischen Aminen reaktive Verbindung

(,Fanger”) enthalten, da sich diese gesundheitsschadlichen aromatischen Amine
insbesondere in der Randzone von Polyisocyanat-Polyadditionsprodukten bilden.

Es lassen sich dadurch die im Vergleich zum Kern hohen Konzentrationen an
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aromatischen Aminen in der Haut sowohl direkt nach der Herstellung wie auch
nach Lagerung deutlich verringern. (D2: S. 4, Z.10-23 i.V.m. S. 3, Z.7-18 //
Merkmale 1.1.1, 1.1%, 1.1.2* sowie 2.1, 2.3% 2.3.1, 2.3.2%).

Als geeignete ,Fanger‘ werden auch Anhydride oder Polyanhydride vorgeschla-
gen (D2: S.7,Z.16-S.8, Z. 2/l Merkmale 1.2.1, 1.3.1 und 1.3.2). Die Carbonséau-
reanhydride weisen Ublicherweise ein Molekulargewicht von 60 bis
1.000.000 g/mol auf. Unter anderem werden explizit Anhydride benannt, deren
Kohlenwasserstoffrest im Bereich der Merkmale 1.3.1.2 und 1.3.2.2 liegt (S. 7,
Z. 16 bis S. 8, Z. 2; z.B. n-Octylenbernsteinsdureanhydrid // Merkmale 1.3.1.1 und
1.3.2.1 sind zwangslaufig verwirklicht). Als geeignetes Anhydrid wird auch wieder
Poly-(ethylen-co-acrylsaurebutylester-comaleinsaure-anhydrid) genannt (D2: S. 8,
Z.1-2 /[l Merkmale 1.4.14.1 und 1.4.14.2).

Die Anhydride werden dem Trennmittel in einer Menge von 0,0001 Gew.-% bis
20 Gew.-% zugegeben (D2: S. 9, Z. 28-31 // Merkmal 1.8.1%).

Die Anhydride werden aber nur dem Trennmittel zugesetzt, wodurch die Merkmale
1.5.1, 1.8.3 und 1.8.4 durch die D2 nicht ausdriicklich vorbeschrieben sind. Dabei
wird festgestellt, dass der Einbau des ,Fangers" in geringer Konzentration in die
inerte Matrix des Trennmittels wesentlich effektiver wirkt als bei Zusatz zur Reakti-
onsmischung des herzustellenden Kunststoffformteils. In einigen Fallen kénne
eine ,Fangerwirkung" bei Zugabe zur Reaktionsmischung gar nicht beobachtet
werden (D2: S. 4, 25 bis S. 5, Z. 2). Dieser Absatz wird den Fachmann aber nicht,
wie von der Patentinhaberin angenommen, zwingend davon abhalten, Anhydride
der Reaktionsmischung zuzugeben. Vielmehr erkennt er dadurch, dass gegebe-
nenfalls eine geeignete Auswahl zu treffen ist, wenn er vor die Aufgabe gestellt
wird ein langzeitstabiles Produkt herzustellen, welches Uberdies nach der Her-

stellung keine gesundheitsschadlichen Amine auf der Oberflache aufweist.
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4. Die Druckschrift D4 beschreibt ein inneres Trennmittel bei der Herstellung von

Formkoérpern, insbesondere Polyurethan-Polyharnstoff-Formkorpern, nach dem
Polyisocyanat-Polyadditionverfahren (D4: Sp. 3, Z. 26-30 i. V. m. Sp. 4, Z. 6-29 //
Teilmerkmale 1.1% 1.1.1 und 1.1.2% die Merkmale 1.5, 1.6 und 1.7 ergeben sich

u.a. aus Patentanspruch 1 der D4).

Entsprechend der Beispiele der D4 wird das Formwerkzeug immer einmalig mit
einem Trennwachs versiegelt (D4: Sp. 22, Z. 1-4). Damit ist auch Merkmal 1.2 aus

der D4 vorbekannt.

Die Aufgabe der D4 besteht darin ein inneres Trennmittel zu entwickeln, welches
gegeniber den herkdbmmlichen Trennmitteln eine wesentliche Verbesserung der
selbstrennenden Eigenschaften aufweist, insbesondere wenn fur die Reaktion
zum Polyurethansystem hochmolekulare Polyisocyanate, Polyole und reaktive Di-
bzw. Polyamine eingesetzt werden (D4: Sp. 2, Z. 47 bis Sp. 3, Z. 4 i. V. m. Sp. 1,
Z. 1-15).

Als inneres Trennmittel werden Mischungen verwendet, die Mono- und/oder Di-
carbonsauren oder deren Anhydride enthalten (D4: Sp. 16, Z. 13-15 // Merkmale
1.3.1 und 1.3.2). Als Monocarbonsauren zur Bildung der Anhydride kénnen unter
anderem Stearinsaure, Ricinolsaure und Olsaure verwendet werden (D4: Sp. 15,
Z.52-58 // Merkmale 1.4.2 und 1.4.1). Nach Unteranspruch 9 werden aliphatische
Monocarbonsauren mit 1 bis 20 Kohlenstoffatomen, aliphatische Dicarbonsauren
mit 2 bis 36 Kohlenstoffatomen und aromatische Mono- und Dicarbonsauren mit 7
bis 12 Kohlenstoffatomen verwendet. Die Anhydride werden in die Aufbaukompo-
nenten A (Polyolkomponente) oder B (Isocyanatkomponente) gegeben, bevorzugt
in die Komponente A (D4: Sp. 16, Z.16-29 i. V. m. Sp. 21, Z. 3-54). Damit ist
Merkmal 1.8.3 zumindest aus der D4 bekannt, wenn es auch nicht bevorzugt wird.
Die Mengenangaben liegen im Bereich des Streitpatents (D4: Sp. 4, Z.1-5 /I
Merkmal 1.8.27).
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1. Die Gegenstande der Patentanspriche nach Hauptantrag und Hilfsantragen
beruhen gegeniber den Druckschriften D1 und D2 nicht auf einer erfinderi-

schen Tatigkeit.

a) Die Druckschrift D1 lehrt, dass Saureanhydride den Herstellungsprozess na-
hezu unbeschadet Uberstehen (D1: S. 5, Z. 1-8) und so die Produkte gegentber
Alterungsprozessen stabilisieren. Diese Alterungsprozesse bestehen insbeson-
dere in einer Hydrolyse der Urethan-Bindung. Die Anhydride verhindern sowohl
die Wirkung der Aminkatalysatoren als auch die schadliche Wirkung freigesetzter
Amine durch Hydrolyse der Urethanbindung. Dabei reagieren die Anhydride mit
den Aminen zu Amiden (D1: S. 1, Z. 31-47, S. 3, Z. 36-42, S. 4, Z. 29-44).

Die Druckschrift D2 lehrt ausdrtcklich, dass im Falle von Polyurethanweichform-
schaumstoffen direkt nach der Herstellung, aber auch bei der Lagerung die Kon-
zentration gesundheitsschadlicher Amine in der Randzone der Produkte effektiv
verhindert wird, indem man dem externen Trennmittel ,Aminfanger* zusetzt (D2:
S.3,Z.26-31i.V.m. S. 4, Z. 10-23). Diese ,Aminfanger* sind entsprechend der
D2 Derivate von Carbonséauren, wie Ester, Amide oder Anhydride.

Ein Fachmann, der ausgehend von der D1 vor die objektive Aufgabe gestellt ist,

ein langzeitstabiles Produkt herzustellen, welches uberdies nach der Herstellung
keine gesundheitsschadlichen Amine auf der Oberflache aufweist, hatte ohne
weiteres Carbonsaureanhydride sowohl in die Isocyanatkomponente als auch un-
ter Ruckgriff auf die Lehre der D2 in das externe Trennmittel gegeben, weil er
dadurch beide Effekte gleichzeitig erreicht. Ein — von der Patentinhaberin implizit
geltend gemachter — synergistischer Effekt ware dann automatisch eingetreten

und hatte den Fachmann nicht Uberraschen kénnen.
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Damit ist durch die Zusammenschau der Druckschriften D1 und D2 auch das
Merkmal 1.8.4 in Verbindung mit den Merkmalen 1.2 und 1.2.1 mit 1.8.1% sowie mit

den Merkmalen 1.5.1 mit 1.8.27 aus dem Stand der Technik bekannt.

b) Die Auswahl der speziellen Anhydride nach den Merkmalen 1.4.1 bis
1.4.14.2.3 bzw 1.4.14.2.3% liegt dann, wie im Folgenden dargelegt, im Belieben

des Fachmanns und kann die weitere erfinderische Téatigkeit nicht begriinden.

Das Streitpatent offenbart urspriinglich den Einsatz einer beliebigen Auswahl von
Anhydriden und Polyanhydriden von Carbonsauren mit Kohlenwasserstoffresten
mit 8 bis 40 Kohlenstoffatomen, unter anderem auch auf der Basis von Kohlen-
saure oder Pyrokohlensaure (Streitpatent [0022] // vgl. auch D2: S. 8, Z. 4-9), um
den erfindungsgemalfien Effekt der Reduzierung von Aminen in der Randzone von

Kunststoffformteilen aus Polyurethan bei deren Herstellung zu erreichen.

Die durch Ruckgriff auf Abs. [0021] des Streitpatents ausgewdahlten Anhydride
stellen aber eine willkirliche Auswahl einer Gruppe von mindestens 14 verschie-
denen Anhydriden dar. Aus der gesamten urspringlichen Anmeldung war nicht
erkennbar, dass es sich bei diesen Anhydriden um besonders bevorzugte Anhyd-
ride aus der umfassenden Gruppe von Anhydriden mit Kohlenwasserstoffresten

von 8 bis 40 Kohlenstoffatomen gehandelt hat.

Der Einsatz von Anhydriden, welche in die Gruppe der Merkmale 1.3.1 bis 1.3.2.2
fallen, ist aber bereits aus dem Stand der Technik speziell zur Verringerung der
Konzentration aromatischer Amine (D1: S.1, Z.42-47 i.V.m. S. 10, Z. 13 bis
S.11,7.17;D2: S.4,Z.10-23i.V.m. S. 7, Z. 16 bis S. 8, Z. 2 // z.B. n-Octylen-
bernsteinsdureanhydrid, n-Dodicylen-bernsteinsaureanhydrid) und allgemein bei
inneren Formtrennmitteln (D4: Sp. 15, Z. 33 bis Sp. 16, Z. 15 // z.B. Stearinsaure,

Ricinolsaure, Olsaure und deren Anhydride) bekannt.
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Ein Fachmann konnte zum Zeitpunkt der Anmeldung des Streitpatents in Kenntnis
des vorliegenden Standes der Technik nicht erkennen, dass in der streitpatentge-
mafen beispielhaften Auswahl von Anhydriden entsprechend der Merkmale 1.4.1
bis 1.4.14.2.3 bzw 1.4.14.2.3% die erfinderische Tatigkeit liegen muss, da die An-
hydride des Abs. [0021] ausdricklich als lediglich beispielhaft genannt und
dadurch nicht als besonders bevorzugt offenbart sind. Zudem ist nicht erkennbar,
dass sie sich von den in der D1, D2 oder D4 genannten Anhydriden, welche im
Umfeld der Herstellung von Kunststoffformteilen aus Polyurethan Verwendung

finden, in ihrer Auswahl unterscheiden.

Gesteht man nun aber dem Fachmann im Streitpatent die Auswahl der Anhydride
des Abs. [0021] zu, muss man ihm auch die Auswahl beliebiger bekannter Anhyd-
ride aus z.B. der D1, D2 oder D4 zugestehen, so dass die mit den Merkmalen
1.4.1 bis 1.4.14.2.3 bzw 1.4.14.2.3% genannte Auswahl im Ergebnis im Belieben

des Fachmanns liegt.

c) An dieser Beurteilung &ndern auch die von der Patentinhaberin mit Schriftsat-
zen vom 27. Mérz 2006 und 6. Juni 2013 vorgelegten Vergleichsversuche nichts.
Mit Schriftsatz vom 17. Mérz 2006 werden die Anhydride Maleinsdureanhydrid,
Bernsteinsaureanhydrid und Olsaureanhydrid miteinander verglichen, mit Schrift-
satz vom 6. Juni 2013 die Anhydride Phthalsaureanhydrid und Phthalsaure. Um
sich mit dem vorliegenden Stand der Technik zu vergleichen, ware vielmehr ein
Vergleich mit den Anhydriden mit 8 bis 40 Kohlenstoffatomen des Standes der
Technik erforderlich gewesen, z. B. n-Dodicylen-bernsteinsdureanhydrid. Dies ist

aber nicht geschehen.

Selbst wenn dieser Vergleich aber einen Uberraschenden Effekt von beispielweise
Olsaureanhydrid (Merkmal 1.4.1) gegeniiber n-Dodicylen-bernsteinsaureanhydrid
aufgezeigt hatte, hatte dieser die erfinderische Tatigkeit nicht belegen kdnnen.
Hierzu hatte es einer urspringlichen Offenbarung eines solchen im Ubrigen von

der Patentinhaberin nicht behaupteten besonderen Effektes bedurft.



-28 -

So kann es auch entgegen den Ausfuihrungen des Vertreters der Patentinhaberin
in der madndlichen Verhandlung mit Bezug auf die Vergleichsversuche vom
17. Marz 2006 dahingestellt bleiben, wie gut sich die Anhydride dieser Vergleichs-
versuche in der Isocyanatkomponente I6sen. Wie bereits die D1 auf S. 12, Z. 4-5
lehrt, sind im Allgemeinen Anhydride bevorzugt, die sich in der Isocyanatkompo-
nente gut I6sen. Dies mogen, je nach Isocyanatkomponente, (auch) Anhydride mit

einer grolReren Anzahl an Kohlenstoffatomen im Kohlenwasserstoffrest sein.

Insofern die Patentinhaberin geltend macht, dass sich mit Maleinsdureanhydrid
kein Schaum erzeugen lieRe, sei darauf hingewiesen, dass die Herstellungsbedin-
gungen der Vergleichsversuche nicht unmittelbar auf diejenigen des Standes der
Technik tUbertragbar sind.

d) Die Gegenstande der Patentanspriche des Hauptantrags und aller Hilfsan-
trdge beruhen daher gegeniber der D1 und D2 in Verbindung mit den Kennt-
nissen und der Auswahlentscheidung des Fachmanns nicht auf einer erfin-

derischen Tatigkeit.

e) Dabei kann es dahingestellt sein, ob mit dem Esteranhydrid Poly-(ethylen-co-
acrylsdurebutylester-comaleinsédure-anhydrid) der D1 und D2 (D1: S. 11, Z. 12-13
/I D2: S. 8, Z. 1-2) nicht bereits die Merkmalsgruppe 1.4.14 bis 1.4.14.2.3 ohne
diese oben genannte Auswahlentscheidung des Fachmanns schon nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruht. Auch kann es dahingestellt bleiben, ob die Merk-
malsgruppe 1.4.14 bis 1.4.14.2.3a nach Hilfsantrdgen 1, 3a, 4a, 5a und 6a uber

die urspriingliche Offenbarung hinausgeht.

2. Die Gegenstdnde der Patentanspriiche von Hauptantrag und Hilfsantrdgen
beruhen aber auch in Zusammenschau der Dokumente D4 mit D2 nicht auf ei-

ner erfinderischen Tatigkeit.
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Ein Fachmann, der ausgehend von der D4 die Aufgabe hat, die bekannt gesund-
heitsschadlichen Amine auf der Oberflache von Formteilen nach deren Herstellung
zu verringern, ware auf die D2 aufmerksam geworden, da die D2 sich ausdrucklich
mit dieser Problematik beschaftigt (D2: S. 4, Z. 10-23). Er hatte dabei ohne weite-
res erkannt, dass die internen Formtrennmittel der D4 in Form ihrer Anhydride
auch als ,Aminfanger” in externen Formtrennmitteln wirken, so dass er im Ergeb-
nis sowohl der Isocyanatkomponente als auch dem externen Formtrennmittel An-
hydride zugegeben hatte. Diese Anhydride hatte der Fachmann dann aus den in
Sp. 15, Z. 52 bis Sp. 16, Z. 15 der D4 angegebenen Sauren ausgewahlt.

Das Argument des Vertreters der Patentinhaberin, dass in der D4 vorzugsweise
das innere Formtrennmittel, enthaltend Anhydrid, der Polyolkomponente (Kompo-
nente A) zugegeben werde — infolgedessen weniger bevorzugt der Isocyanatkom-
ponente —, vermag den erkennenden Senat nicht zu Uberzeugen (vgl. D4: Sp. 16,
Z. 16-29). Weder nennt die D4 einen Nachteil, wenn man das Anhydrid in die Iso-
cyanatkomponente geben wirde, noch bezeichnet es das Streitpatent als beson-
ders vorteilhaft, das Anhydrid in die Isocyanatkomponente zu geben. Damit steht
auch diese Wahl im Belieben des Fachmanns und kann die erfinderische Tatigkeit

nicht begriinden.

Feuerlein Kortbein Lange Wismeth
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