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BESCHLUSS
In der Einspruchssache
betreffend das Patent 43 18 120
BPatG 154
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hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 5. August 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzen-

den Richters Dr. Kahr sowie der Richter Dr. Niklas, Dr. Jordan und Harrer

beschlossen:

Das Patent 43 18 120 wird mit folgenden Unterlagen beschrankt

aufrechterhalten:

Patentanspriiche 1 bis 5, Uberreicht in der mundlichen Verhand-

lung vom 5. August 2004

Beschreibung, Seiten 2 bis 12, Uberreicht in der mundlichen Ver-

handlung vom 5. August 2004

Grinde

Auf die am 1. Juni 1993 eingereichte Patentanmeldung hat das Deutsche Patent-

und Markenamt das Patent 43 18 120 mit der Bezeichnung:

"Verfahren zur Herstellung von offenzelligen Polyurethan-Weich-

schaumstoffen"

erteilt. Veroffentlichungstag der Patenterteilung ist der 17. April 2003.



Der Patentanspruch 1 gemafld DE 43 18 120 C2 hat folgenden Wortlaut:

"1. Verfahren zur Herstellung von offenzelligen Polyurethan-
Weichschaumstoffen durch Umsetzung von
a) organischen Polyisocyanaten und/oder modifizierten
organischen Polyisocyanaten mit
b) hdhermolekularen Verbindungen mit mindestens
zwei reaktiven Wasserstoffatomen und
c) gegebenenfalls niedermolekularen Kettenverlange-
rungsmitteln
in Gegenwart von
d) Flammschutzmitteln,
e) Treibmitteln,
f) Katalysatoren
sowie gegebenenfalls
g) Hilfsmitteln und/oder Zusatzstoffen,
dadurch gekennzeichnet, dal} die héhermolekularen Verbindun-
gen mit mindestens zwei reaktiven Wasserstoffatomen (b) als Zell-
offner 3 bis 10 Gew.-%, bezogen auf (b), mindestens eines spe-
ziellen Polyetherols enthalten, der herstellbar ist durch anionische
Polymerisation von Propylenoxid und Ethylenoxid an hydroxyl-
gruppenhaltige Startsubstanzen sowie eine Hydroxylzahl von 30
bis 60 mg KOH/g, einen Ethylenoxidgehalt von 60 bis 80 Gew.-%
der Gesamtalkylenoxidmenge, einen Gehalt an primaren Hydro-
xylgruppen von mindestens 70 % der gesamten Hydroxylgruppen

sowie eine Funktionalitat von 2,5 bis 3,5 aufweist."

Hinsichtlich der weiteren Patentanspriche 2 bis 6 wird auf die genannte Patent-

schrift verwiesen.



Gegen die Patenterteilung hat die B... AG, B... Polymers in

L..., nunmehr B... AG, mit am

16. Juli 2003 eingegangenen Schriftsatz Einspruch erhoben und beantragt das
Patent in vollem Umfang zu widerrufen. Der beanspruchte Gegenstand sei sowohl
gegentber der DE4204395A1(D1) als auch gegentber  der
DE 42 02 992 A1 (D2) nicht mehr neu. In der mundlichen Verhandlung hat sie zur
Stutze ihrer Auffassung noch auf die DE 31 37 132 A1 (D3) verwiesen.

Die Einsprechende beantragt,

das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin hat dem Vorbringen der Einsprechenden widersprochen und
in der mundlichen Verhandlung am 5. August 2004 neue Patentanspruche 1 bis 5

mit folgendem Wortlaut eingereicht:

"1. Verfahren zur Herstellung von offenzelligen Polyurethan-
Weichschaumstoffen durch Umsetzung von
a) organischen Polyisocyanaten und/oder modifizierten
organischen Polyisocyanaten mit
b) hdhermolekularen Verbindungen mit mindestens
zwei reaktiven Wasserstoffatomen und
c) gegebenenfalls niedermolekularen Kettenverlange-
rungsmitteln
in Gegenwart von
d) Flammschutzmitteln,
e) Treibmitteln,
f) Katalysatoren
sowie gegebenenfalls

g) Hilfsmitteln und/oder Zusatzstoffen,



dadurch gekennzeichnet, dal3 als hohermolekulare Verbindun-
gen mit mindestens zwei reaktiven Wasserstoffatomen (b) Poly-
oxypropylen-polyoxyethylen-polyole mit mehr als 50 % endstandi-
gen primaren Hydroxylgruppen eingesetzt werden und daf} die ho-
her molekularen Verbindungen mit mindestens zwei reaktiven
Wasserstoffatomen b) als Zell6ffner 3 bis 10 Gew.-%, bezogen auf
(b), mindestens eines speziellen Polyetherols enthalten, der her-
stellbar ist durch anionische Polymerisation von Propylenoxid und
Ethylenoxid an hydroxylgruppenhaltige Startsubstanzen sowie ei-
ne Hydroxylzahl von 30 bis 60 mg KOH/g, einen Ethylenoxidgehalt
von 60 bis 80 Gew.-% der Gesamtalkylenoxidmenge, einen Gehalt
an primaren Hydroxylgruppen von mindestens 70 % der gesamten
Hydroxylgruppe sowie eine Funktionalitat von 2,5 bis 3,5 aufweist.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dal} die
Startsubstanzen trifunktionell sind.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
dald als trifunktionelle Startsubstanz Glycerin eingesetzt wird.

4. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
daf} als trifunktionelle Startsubstanz Trimethylolpropan eingesetzt
wird.

5. Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dal} die anionische Polymerisation von Ethylenoxid
und Propylenoxid durch basische Alkali- und/oder Erdalkalimetall-

verbindungen katalysiert wird."

Die Patentinhaberin hat geltend gemacht, da® der nunmehr beanspruchte Gegen-

stand patentfahig sei und beantragt,

das Patent beschrankt aufrechtzuerhalten mit den Patentanspru-
chen 1 bis 5 und der Beschreibung Seiten 2 bis 12, jeweils Uber-

reicht in der mundlichen Verhandlung.



Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

Der zulassige Einspruch hat in der Sache teilweise Erfolg. Das Patent war mit den
in der mundlichen Verhandlung tberreichten Unterlagen beschrankt aufrechtzuer-

halten.

Bezuglich ausreichender Offenbarung des Gegenstandes der Patentanspriiche 1
bis 5 bestehen keine Bedenken, da sich deren Merkmale sowohl aus den ur-
sprunglichen Unterlagen (vgl Anspruche 1 bis 5 iVm S 6 Z 40 bis 42) als auch aus
der DE 43 18 120 C2 (Anspriuche 1 bis 5iVm S 4 Z 15 bis 17) herleiten lassen.

Die Neuheit des Gegenstandes des Patentanspruchs 1 ist anzuerkennen.

Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist ein

1. Verfahren zur Herstellung von offenzelligen Polyurethan-Weich-

schaumstoffen durch Umsetzung von

a) organischen Polyisocyanaten und/oder modifizierten
organischen Polyisocyanaten mit

b) hdhermolekularen Verbindungen mit mindestens
zwei reaktiven Wasserstoffatomen und

c) gegebenenfalls niedermolekularen Kettenverlange-
rungsmitteln in Gegenwart von

d) Flammschutzmitteln,

e) Treibmitteln,

f) Katalysatoren

sowie gegebenenfalls

g) Hilfsmitteln und/oder Zusatzstoffen,



dadurch gekennzeichnet, dass man als hdhermolekularen Ver-

bindungen mit mindestens zwei reaktiven Wasserstoffatomen (b)

(1) Polyoxypropylen-polyoxyethylen-polyole mit mehr als 50 %
endstandigen primaren Hydroxylgruppen einsetzt, die

(2) als Zelloffner 3 bis 10 Gew-% bezogen auf (b) mindestens ei-
nes speziellen Polyetherols enthalten,

(2.1) das durch anionische Polymerisation von Propylenoxid und
Ethylenoxid an hydroxylgruppenhaltige Startsubstanzen herstell-
bar ist,

(2.2) das eine Hydroxylzahl von 30 bis 60 mg KOH/g,

(2.3) einen Ethylenoxidgehalt von 60 bis 80 Gew.-% der Gesamt-
alkylenoxidmenge,

(2.4) einen Gehalt an primaren Hydroxylgruppen von mindestens
70 % der gesamten Hydroxylgruppen, sowie

(2.5) eine Funktionalitat von 2.5 bis 3.5 aufweist.

Gegenstand der DE 42 04 395 A1 (D1) ist ein Verfahren zur Herstellung von kalt-
hartenden Polyurethanweichschaumstoffen mit den Ublichen vorstehenden Ver-

fahrensmerkmalen a) bis g) das ebenfalls dadurch gekennzeichnet ist, dass als

Komponente b) eine Polyolgemisch eingesetzt wird, das

(1) 70 bis 95 Gew.-% eines mindestens zwei Hydroxylgruppen
aufweisenden Polyethers

(1.1)" einer OH-Zahl von 14 bis 50

(1.2)" und einem Ethylenoxidgehalt von 5 bis 25 Gew.-% (bezogen
auf Gesamtalkylenoxid)

und

(2)' 5 bis 30 Gew.-% eines mindestens zwei Hydroxylgruppen auf-
weisenden Polyethers

(2.1)" einer OH-Zahl < 150



(2.2)" und einem Ethylenoxidgehalt von mindestens 50 Gew.-%
(bezogen auf Gesamtalkylenoxid)

enthalt.

Gemal Beispiel 4 von D1 iVm S 4 Z 42-47 besteht dieses Polyolgemisch b) aus:

(1)" 90 Gew.-Teilen Polyol G: Trimethylolpropan gestartetes Poly-
oxy-propylen-polyoxyethylentriol mit
(1.1)" einer OH-Zahl von 28
und
(1.2)" 18 % endstandig polymerisierten Oxyethylenein-
heiten
und
(2)" 10 Gew.Teilen Polyol E
(2.1)" ein Glycerin gestartetes Polyoxpropylen-polyoxyethylen-triol
mit
(2.2)" einer OH-Zahl von 36
(2.3)" einem Gesamtgehalt an Oxyethylengruppen von 73 %
(2.4)" mit 10 % endstandig polymerisierten Oxyethylengruppen,
wobei
(2.5)" die Funktionalitat entsprechend (2.1)" 3 betragt.

Das patentgemalle Merkmal (2.4) wonach die Zell6ffnerkomponente (2) einen Ge-
halt von mindestens 70 % an primaren Hydroxylgruppen aufweist, wird in D1 somit

weder fur Polyol E noch fir die Polyolkomponente gemal’ Merkmal (2)' offenbart.

Die patentgemal} verwendete Zell6ffnerkomponente und damit das vorliegend be-
anspruchte Verfahren unterscheiden sich somit dadurch vom Polyol E und dem in

D1 beschriebenen Verfahren.



Die Einsprechende hat den Senat nicht davon tberzeugen kénnen, da® das Merk-
mal (2.4)" fur Polyol E "mit 10 % entstandig polymerisierten Oxyethylengruppen”
gleichzusetzen ist mit einem Gehalt von mindestens 70 % primaren OH-Gruppen.
Dal der Fachmann, hier ein mit der Herstellung und Anwendung von Polyuretha-
nen befal’ter und vertrauter Polymerchemiker, diesen Zusammenhang bei auf-
merksamer Lektlire von D1 ohne weiteres erkennt und in Gedanken gleich mit-
liest, ist nicht ersichtlich und von der Einsprechenden auch nicht hinreichend be-
legt worden. Sie hat in der mudndlichen Verhandlung hierzu auf die
DE 31 37 132 A1 (D3), Tab auf S7 und Figur S 27 verwiesen und geltend ge-
macht, dal} sich fur das Polyol E ein Ethoxilierungsgrad von etwa 3,5 errechne,

was anhand der genannten Tabelle einem Gehalt an primaren Hydroxylgruppen
von 70,2 bis 100 % entspreche. Die Druckschrift D3 hat ein Verfahren zur Herstel-
lung von elastischen Polyurethan-Weichschaumstoffen zum Gegenstand, bei dem
iVm der Isocyanatkomponente spezielle Blockpolyetherpolyole eingesetzt werden,
die sich durch einen hohen Gehalt an primaren Hydroxylgruppen bei einem ver-
gleichbar geringen Anteil an polymerisierten endstandigen Ethylenoxideinheiten
auszeichnen. Dadurch werden PUR-Weichschaumstoffe mit guten mechanischen
Eigenschaften und verbesserter Reilddehnung erhalten (vgl D3, Anspruch 1 iVm
S4 Z1 bis 14). Polyole, die diese Voraussetzung erfullen, werden gemaf® D3
durch ein spezielles mehrstufiges Herstellungsverfahren erhalten (vgl S 7 Z 29 bis
S 9 Z 14). Fur die so hergestellten Polyole gilt der in der Tabelle (S 7) und der Fi-
gur (S 27) wiedergegebene Zusammenhang zwischen Ethoxilierungsgrad und
dem Gehalt an primaren Hydroxylgruppen. Dal3 dieser Zusammenhang von der
Art der Herstellung der Polyole abhangt, ergibt sich dabei schon daraus, dal} ge-
maf D3 (Fig auf S 27) hierflr zwei unterschiedliche Kurven A und B angegeben
werden. Damit kann diese Druckschrift kein Beleg dafur sein, dal dieser Zusam-
menhang fur beliebige Polyole unabhangig von ihrem Herstellungsverfahren und
damit auch zwangslaufig flr das Polyol E gemald D1 gelten mul3, zumal in D1 kein

nacharbeitbares Herstellungsverfahren fur dieses Polyol angegeben wird.
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Eine Identitdt zwischen der patentgemaflen Zell6ffnerkomponente und dem Po-
lyol E der D1 ist somit nicht zweifelsfrei feststellbar (vgl Schulte PatG 6. Aufl § 59
Rdn 192). Eine dartber hinausgehende Berlcksichtigung der D3 bei der Frage
der Neuheit des Patentgegenstandes gegenuber D1 ist unzulassig (vgl Schulte
PatG 6. Aufl § 3 Rdn 137). Auch die von der Einsprechenden vorgelegte eides-
stattliche Erklarung, wonach das in ihrer Firma hergestellte Polyol E im Produk-
tionszeitraum von Januar 1992 bis Juni 2000 einen Gehalt an primaren OH-Grup-
pen zwischen 75 und 86 % aufgewiesen habe, kann zu keiner anderen Beurtei-
lung der Neuheit fihren. Denn eine gemaf § 3 Abs 2 PatG nur zur Neuheit zu be-
rucksichtigende Druckschrift kann nicht durch firmeninterne zusatzliche Daten er-
ganzt werden, wenn dieser Druckschrift entsprechende Merkmale eben gerade

nicht zu entnehmen sind.

In der DE 42 02 992 A1 (D2) wird ebenfalls ein Verfahren zur Herstellung von ela-

stischen offenzelligen PUR-Weichschaumstoffen mit den patentgemalen Merk-

malen a) bis g) beschrieben, bei dem die Polyolkomponente b) aus einer Mi-
schung von zwei unterschiedlichen Polyetherpolyolen besteht (vgl Anspruch 1 iVm
S 3 Z 18 bis 29). Dieses Gemisch enthalt:

1. 0,5 bis 20 Gew.-% eines mindestens zwei Hydroxylgruppen auf-
weisenden Polyethers mit einem Oxyethylengruppen-Gehalt >
50 Gew.-% (bezogen auf Gesamtalkylenoxid) und mit einem mitt-
leren Molekulargewicht von 400 bis 10.000, und

2. 99,5 bis 80 Gew.-% eines Alkylenoxid-Additionsproduktes an
Glycerin und gegebenenfalls zusatzlich Ethylenglykol vom mittle-
ren Molekulargewicht 400 bis 10.000, vorzugsweise 3.500 bis
4.500, und mit einem Gehalt von maximal 20 Gew.-% (bezogen

auf Gesamtalkylenoxid) an Oxyethylengruppen.
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Davon unterscheidet sich das patentgemal verwendete Polyolgemisch durch
Merkmal (1) wonach das den Hauptanteil bildende Polyoxypropylen-polyoxyethy-

len-polyol mehr als 50 % endstandige primare Hydroxylgruppen aufweist.

Gemal D2 weist die zu 99.5 bis 80 Gew.-% im Gemisch b) enthaltene Polyolkom-
ponente dagegen Uberwiegend sek-OH-Gruppen auf (vgl S 3 Z 29). Da der Fach-
mann unter Uberwiegend jedenfalls mehr als 50 % an sekundaren OH-Gruppen
versteht und die patentgemalie entsprechende Polyolkomponente definitionsge-
mafR weniger als 50 % an sek-OH-Gruppen enthalten muR, ist das vorliegend be-
anspruchte Verfahren damit gegenuber dem in D2 beschriebenen Verfahren abge-
grenzt und neu (vgl BGH, "Dauerwellen" GRUR 1965, 473, Leitsatz a)).

Die von der Einsprechenden lediglich iVm D1 genannte D3 betrifft ein Verfahren
zur Herstellung von elastischen PUR-Weichschaumstoffen, bei dem, wie erlautert,
spezielle Polyoxyalkylen-Polyoxyethylen-polyole gegebenenfalls im Gemisch mit
nicht naher definierten Ublichen Polyether-polyolen verwendet werden (vgl Anspru-
che1, 4 und 5 iVm S 12 Z30 bis S13 Z5). Das im vorliegenden Patentan-
spruch 1 im einzelnen charakterisierte Polyolgemisch b) wird auch in dieser Druck-
schrift nicht beschrieben oder dadurch nahegelegt, was von der Einsprechenden

im Ubrigen auch nicht geltend gemacht worden ist.

Da die Druckschriften D1 und D2 als Stand der Technik gemaf § 3 Abs 2 PatG

daruber hinaus bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit nicht in Betracht zu

ziehen sind (vgl PatG § 4 Satz 2), verfugt der Gegenstand des Patentanspruchs 1
somit Uber alle Voraussetzungen der Patentfahigkeit, so dal} dieser Anspruch ge-

wahrbar ist.
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Das gleiche qilt fur die auf den Patentanspruch 1 rickbezogenen Anspriiche 2 bis

5, die zweckmaRige Ausfuhrungsformen betreffen.

Kahr Niklas Jordan Harrer

Pu



