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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITT.

Die Beschwerde der Einsprechenden richtet sich gegen
die am 04. Dezember 2009 zur Post gegebene
Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, mit der
das europédische Patent EP 1 511 787 Bl (Anmeldenummer
03 755 043.1) in gednderter Fassung aufrechtzuerhalten.

Die urspringlich eingereichte Anmeldung enthielt 11

Anspriiche, wobei Anspruch 1 wie folgt lautete:

"1. Verfahren zur Herstellung von Polyesterpolyolen von
mehrwertigen Alkoholen durch einfache oder mehrfache
Veresterung mindestens einer Carbonsdure mit mindestens
zwel Sduregruppen und/oder mindestens einem Derivat
einer Dicarbonsdure mit mehrwertigen Alkoholen und
gegebenenfalls unter Zusatz eines Katalysators unter
Abtrennung des Reaktionswassers, dadurch
gekennzeichnet, dass der eingesetzte mehrwertige
Alkohol einen Formaldehydacetalgehalt unter 500 ppm

aufweist."

Das erteilte Patent enthielt 9 Anspriiche, wobei

Anspruch 1 wie folgt lautete:

"1. Verfahren zur Herstellung von Polyesterpolyolen von
mehrwertigen Alkoholen durch einfache oder mehrfache
Veresterung mindestens einer Dicarbonsdure und/oder
mindestens einem Derivat einer Dicarbonsdure mit
mehrwertigen Alkoholen und gegebenenfalls unter Zusatz
eines Katalysators unter Abtrennung des
Reaktionswassers, dadurch gekennzeichnet, dass der
eingesetzte mehrwertige Alkohol einen

Formaldehydacetalgehalt unter 500 ppm aufweist."

Die Anspriiche 2 bis 9 waren auf bevorzugte
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Ausfihrungsformen des Verfahrens nach Anspruch 1

gerichtet.

Gegen das Patent wurde Einspruch eingelegt. Die
Einsprechende machte die Einspruchsgriinde gemal Artikel
100 (b) und Artikel 100 (a) EPU (mangelnde Neuheit und

mangelnde erfinderische Tatigkeit) geltend.

Die angefochtene Entscheidung wurde auf Grundlage eines
Hauptantrags und zwei wahrend der miindlichen
Verhandlung am 11. November 2009 vor der
Einspruchsabteilung eingereichter Hilfsantrage
getroffen. In der am Ende der miindlichen Verhandlung
verkiindeten Entscheidung wurde das Streitpatent auf der

Basis des zweiten Hilfsantrags aufrechterhalten.

Die angefochtene Entscheidung stitzte sich inter alia
auf D6: DE 100 29 055

In ihrer Entscheidung befand die Einspruchsabteilung,
dass der Hauptantrag und der erste Hilfsantrag den
Erfordernissen des Artikels 123(2) nicht geniigten und
dass der zweite Hilfsantrag die Erfordernisse der
Artikeln 123(2), 84, 83 und 56 erfillte.

Der zweite Hilfsantrag enthielt 12 Anspriiche, wobei
Anspruch 1 wie folgt lautete (Streiehungern und
Hinzufigungen gegeniiber des urspringlich eingereichten

Anspruchs 1 durch die Kammer) :

"1. Verfahren zur Herstellung von Polyesterpolyolen von
mehrwertigen Alkoholen durch einfache oder mehrfache
Veresterung mindestens einer Earbensdure—mitmindestens
Zweit—Sauregruppen Dicarbonsdure und/oder mindestens
einem Derivat einer Dicarbonsdure mit mehrwertigen
Alkehelern Trimethylolpropan (TMP) und gegebenenfalls
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unter Zusatz eines Katalysators unter Abtrennung des
Reaktionswassers, wobei man das Trimethylolpropan nach
seiner Herstellung durch Destillation reinigt,
anschliefend einer Temperung unterwirft und
anschlieBend erneut reinigt, welches dadurch
gekennzeichnet ist, dass der eingesetzte mehrwertige
Alkohol einen Formaldehydacetalgehalt unter 500 ppm

aufweist."

Die Anspriiche 2 bis 6 waren auf bevorzugte
Ausfihrungsformen des Verfahrens nach Anspruch 1

gerichtet.

Gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
legte die Einsprechende am 13. Januar 2010 Beschwerde
ein und entrichtete gleichzeitig die vorgeschriebene
Gebihr. In ihrer am 12. April 2010 eingegangenen
Beschwerdebegriindung beantragte die Beschwerdefiithrerin
die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den
Widerruf des Streitpatents auf Grund der Artikel
123(2), 83, 84 und 56 EPU.

Die Beschwerdefiihrerin stiitzte sich auf die Dokumente
aus dem Einspruchsverfahren sowie auf
D16: EP-A-1 013 631, das mit der Beschwerdebegriindung

eingereicht wurde.

Die Beschwerdeerwiderung der Patentinhaberin erging mit
Schreiben vom 8. November 2010. Die Patentinhaberin
beantragte als Hauptantrag, die Beschwerde
zurlickzuweisen und das Patent in geanderter Form, wie
von der Einspruchsabteilung als gewdhrbar erachtet,
aufrechtzuerhalten. Hilfsweise wurde beantragt, das
Patent auf Basis der Hilfsantrdge 1 oder 2 (eingereicht

mit der Beschwerdeerwiderung) aufrechtzuerhalten.
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VIII. Am 29. Oktober 2013 erging eine Ladung zur mindlichen
Verhandlung vor der Beschwerdekammer am 15. April 2014.
In einer am 7. Marz 2014 versandten Mitteilung auBerte
die Kammer ihre vorlaufige Meinung zu Einwanden nach
den Artikeln 123(2) (3), 83, 84 und 56 EPU.

IX. Die mindliche Verhandlung fand am 15. April 2014 statt.
Nach Besprechung des Hauptantrags nahm die
Beschwerdegegnerin die mit der Beschwerdeerwiderung vom

8. November 2010 eingereichten Hilfsantrage 1 und 2

zurick.

X. Die Argumente der Beschwerdefihrerin hinsichtlich
Artikel 123(2) und 56 EPU lassen sich wie folgt
zusammenfassen:

- Auslegung von Anspruch 1

Die Formulierung von Anspruch 1 setze die
obligatorische Verwendung von Trimethylolpropan und die
mbégliche Verwendung eines mehrwertigen Alkohols voraus.
Der mehrwertige Alkohol sei in Anspruch 1 nicht
definiert, diese sollte aber, ebenso wie das
Trimethylolpropan, einen Formaldehydacetalgehalt

kleiner als 500 ppm aufweisen.

- Artikel 123(2) EPU

Anspruch 1 spezifiziere lediglich flur TMP, dass dieses
nach seiner Herstellung durch Destillation gereinigt,
anschlieRend einer Temperung unterworfen und
anschlieRend erneut gereinigt wird. Fir weitere
vorhandene mehrwertige Alkohole ist diese Definition
des Herstellungsverfahrens nicht Gegenstand des
Anspruchs. Diese Differenzierung habe keine Grundlage

in der Anmeldung in ihrer urspringlich eingereichten
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Fassung. Das Reinigungsverfahren nach der
urspringlichen Beschreibung beziehe sich auf alle
mehrwertigen Alkohole der Ausgangsmischung, nicht nur
auf das Trimethylolpropan. Um zu dem Gegenstand wvon
Anspruch 1 zu gelangen, sei eine dreifache Auswahl
innerhalb der urspringlichen Anspriche 1, 3 und 5

notwendig.

- Artikel 56 EPU

D6 oder D16 sei als nachstliegender Stand der Technik
geeignet. D16 sei relevant, weil es die Verwendung von
Trimethylolpropan zur Herstellung von Polyester
beschreibt. D16 sollte daher zum Verfahren zugelassen
werden. D6 sowie D16 beschrieben ein Verfahren zur
Herstellung von hochreinem Trimethylolpropan, das
dadurch gekennzeichnet sei, dass Trimethylolpropan nach
seiner Herstellung durch Destillation gereinigt wird,
anschlieRBend einer Temperung unterworfen wird und

danach erneut gereinigt wird. Gemal D16 werde ein

o°

Trimethylolpropan mit einer Reinheit von 99,9 Gew.-
erhalten. D16 beschreibe weiterhin explizit, dass das
auf diese Weise hergestellte Trimethylolpropan "useful
as raw material for polyester resins...", d.h. flur die
Herstellung von Polyestern Materialien die aus
Dicarbonsauren und mehrwertigen Alkoholen erhalten
werden, bestens geeignet ware. Damit unterscheide sich
Anspruch 1 von der Offenbarung von D16 nur dadurch,
dass die Herstellung von Polyesterpolyolen aus
mehrwertigen Alkoholen durch einfache oder mehrfache
Veresterung mindestens einer Dicarbonsdure und/oder
mindestens einem Derivat einer Dicarbonsdure mit
Trimethylolpropan und gegebenenfalls unter Zusatz eines
Katalysators unter Abtrennung des Reaktionswassers
erfolgt. Dass die vorgenannte Erzeugung von

Polyesterpolyolen trivial und dem Fachmann hinl&nglich
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bekannt wdre, hdtte die Patentinhaberin bereits selbst
in der urspringlichen Anmeldung eingeraumt: "Die
Herstellung von Polyesterpolyolen aus mehrwertigen
Alkoholen und Dicarbonsadauren unter Auskreisen von
Wasser ist allgemein bekannt.". Da der beanspruchte
Gegenstand eine Kombination des Gegenstands von D16 mit
dem durch das Streitpatent dokumentierte Stand der
Technik, die sich in naheliegender Weise ergebe,

darstelle, sei Anspruch 1 nicht erfinderisch.

Die Argumente der Beschwerdegegnerin hinsichtlich
Artikel 123(2) und 56 EPU lassen sich wie folgt

zusammenfassen:

- Auslegung von Anspruch 1

Die Formulierung von Anspruch 1 und der urspringlichen
Beschreibung (Seite 4, Zeile 22) erlaubten die
Verwendung eines Gemisches von mehrwertigen Alkoholen
zusammen mit Trimethylolpropan. Die urspringliche
Offenbarung zeige auf Seite 3, dass Trimethylolpropan
bevorzugt ist. Das kennzeichnende Merkmal "dass der
eingesetzte mehrwertige Alkohol einen
Formaldehydacetalgehalt unter 500 ppm aufweist" sei so
zu verstehen, dass jeder eingesetzte mehrwertige
Alkohol einen Formaldehydacetalgehalt unter 500 ppm
aufweist. Eine Auslegung, dass Trimethylolpropan mit
einem Formaldehydacetalgehalt von beispielsweise 2,5
Gew.-% eingesetzt werden koénne, stehe im Widerspruch

zur Lehre des Patents und sei somit nicht zulédssig.
- Artikel 123(2) EPU
Es konne der urspriinglichen Anmeldung, Seite 10, Zeilen

16-19, entnommen werden, dass vorzugsweise

Trimethylolpropan eingesetzt wird, das gemal dem
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Verfahren wie vor beschrieben gereinigt wurde. Der dort
verwendete Ausdruck "Dieses Verfahren" beinhalte die
Reinigung des mehrwertigen Alkohols nach seiner
Herstellung, die anschlieBende Temperung und die
anschlieBlende erneute Reinigung. Dass das
Reinigungsverfahren sich auch auf Trimethylolpropan
bezieht, ergidbe sich weiterhin durch Kombination der
urspringlich eingereichten Anspriiche 1, 4 und 5. Da
Trimethylolpropan auf Seite 3 als bevorzugtes Beispiel
fir einen in Anspruch 4 genannten Alkohol der Formel
(I) genannt wird, sei fiir den Fachmann auch die
Verknipfung von Trimethylolpropan mit der
erfindungsgemall beanspruchten Aufreinigung eindeutig
und unmittelbar durch die Kombination der zuvor
genannten Anspriiche zu entnehmen. Somit sei ein
Verfahren in dem der bevorzugte Alkohol der Formel (I)
Trimethylolpropan ist, welches bevorzugt durch
Reinigung nach Herstellung, anschlieBender Temperung
und anschlieBender erneuter Reinigung erhalten wurde,
der Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung

eindeutig und unmittelbar zu entnehmen.

- Artikel 56 EPU

D16 wurde verspatet eingereicht. Es betreffe nicht das
Problem der Verfarbung von Polyesterpolyolen. Da es
nicht relevanter als D6 sei, sollte D16 nicht ins

Verfahren zugelassen werden.

D6 offenbare ein Verfahren zur Reinigung von
Trimethylolpropan in dem das Trimethylolpropan
gereinigt wird, anschlieBend getempert und anschlieBend
erneut gereinigt wird. D6 offenbare aber nicht die
Herstellung von Polyesterpolyolen, sondern lediglich
die Verwendung von Trimethylolpropan als Vernetzer fir

Polyester. Die Verwendung von Trimethylolpropan mit
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einem Formaldehydacetalgehalt unter 500 ppm ermdgliche
den Erhalt von Polyesterolen mit verbesserter
Farbgqualitat. Obwohl die Formaldehydacetalgehalt-
Obergrenze von 500 ppm nicht gezielt zu einer
Verbesserung der Farbe der Polyesterpolyolen beitrage,
werde die technische Wirkung durch die Beispiele der
vorliegenden Erfindung belegt. In Beispiel I werde als
einziger mehrwertiger Alkohol ein Trimethylolpropan mit
einem Formaldehydacetalgehalt von 280 ppm eingesetzt.
Somit weise jeder eingesetzte mehrwertige Alkohol einen
Formaldehydacetalgehalt unter 500 ppm auf. Es wird ein
Polyesterpolyol mit einer Iod-Farbzahl von 7,5

erhalten.

Die technische Aufgabe bestehe somit in der
Bereitstellung eines Verfahrens zur Herstellung von
Polyesterolen aus Trimethylolpropan mit einer

verbesserten Farbzahl.

Die zitierten Dokumente offenbarten nicht eindeutig und
unmittelbar ein Trimethylolpropan mit einem
Formaldehydacetalgehalt von weniger als 500 ppm. In D16
sei zwar in Beispiel 1 ein Trimethylolpropan mit einer
Reinheit von 99, 9% beschrieben, es sei allerdings nicht
angegeben, ob sich die Angabe der Reinheit auf
Flachenprozent, Molprozent oder Gewichtsprozent
beziehen wirde. Die Behauptung, dass das
Trimethylolpropan aus Beispiel 1 von D16 einen
Formaldehydacetalgehalt unter 500 ppm aufweise, beruhe
auf spekulative Annahmen. Zudem offenbarte D16 nicht
eindeutig und unmittelbar ein Verfahren, mit dem man
zwangslaufig immer zu einem Trimethylolpropan mit einem

Formaldehydacetalgehalt unter 500 ppm kame.

Die Beschwerdefiihrerin (Einsprechende) beantragte die

Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den
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Widerruf des Europaischen Patents Nr. 1 511 787.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurilickweisung der

Beschwerde.

Entscheidungsgrinde

1. Die Beschwerde ist zulassig.

Hauptantrag

2. Auslegung der Anspriche

2.1 Anspruch 1 betrifft die einfache oder mehrfache

Veresterung mindestens einer Dicarbonsdure und/oder
mindestens einem Derivat einer Dicarbonsdure mit
Trimethylolpropan zur Herstellung von
Polyesterpolyolen. Die Verwendung eines Gemischs aus
anderen mehreren mehrwertigen Alkoholen ist in Anspruch
1 weder explizit erwahnt noch - durch die Verwendung
des Singulars - implizit zugelassen "/[...] wobel man
das Trimethylolpropan nach seiner Herstellung durch
Destillation reinigt, anschlieBend einer Temperung
unterwirft und anschlieflend erneut reinigt, welches
dadurch gekennzeichnet ist, dass der eingesetzte
mehrwertige Alkohol einen Formaldehydacetalgehalt unter
500 ppm aufweist." (Hervorhebung durch die Kammer) .
Somit ist Anspruch 1 auf die Verwendung von
Trimethylolpropan als einzigen mehrwertigen

Alkohol gerichtet, was durch die Beispiele des
Streitpatents bestatigt wird.
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Die Bezeichnung des Gegenstandes von Anspruch 1
"Verfahren zur Herstellung von Polyesterpolyolen von
mehrwertigen Alkoholen [...]" widerspricht dieser
Auslegung nicht, da diese Passage zur allgemeinen
Bezeichnung des Gegenstands der Erfindung und deren
technischen Merkmale dient. Diese Bezeichnung ist,
durch die geschlossene Formulierung des Anspruchs,
eindeutig auf die Verwendung von Trimethylolpropan

beschrankt.

Die urspringliche Beschreibung offenbart zwar auf Seite
4, Zeile 22, dass die Alkohole der allgemeinen Formel
(I) im Gemisch mit weiteren mehrwertigen Alkoholen
eingesetzt werden konnen. Diese Textstelle ist aber nur
im Kontext des urspringlich eingereichten Anspruchs 1
zu verstehen, der sich allgemein auf die Veresterung
von mehreren mehrwertigen Alkoholen bezog. Durch die
spatere Einschrankung des Anspruchs 1 auf lediglich
einen einzigen Alkohol, namlich Trimethylolpropan,
verliert diese Textstelle ihre Relevanz beziiglich des
vorliegenden Anspruchs 1. Dariber hinaus ist die
Formulierung des Anspruchs 1 per se fiir einen Fachmann
deutlich genug, so dass keine Notwendigkeit besteht,
zur Auslegung des Anspruchs die Beschreibung
heranzuziehen. Folglich kann das auf der Beschreibung
basierende Argument der Beschwerdegegnerin nicht

greifen.

Artikel 123(2) EPU.

Der Gegenstand von Anspruch 1 basiert auf dem
Gegenstand des urspringlichen Anspruchs 5 (Reinigung
des mehrwertigen Alkohols), der von den vorangegangenen
Anspriichen abhangig formuliert war, mitumfassend die
urspringlichen Anspriiche 3 (Trimethylolpropan) und 1

(Verfahren zur Herstellung von Polyesterpolyolen wvon
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mehrwertigen Alkoholen). Die Verwendung von
Dicarbonsauren als Sdurekomponente im Verfahren nach
Anspruch 1 ist auf Seite 1, Zeile 9, Seite 2, Zeilen 1
bis 7 offenbart. Die Beschreibung lehrt auch auf Seite
3, Zeile 39 die allgemeine Verwendung von
Dicarbonsauren als bevorzugte Sadurekomponente zur
Herstellung der offenbarten Polyesterpolyolen. Die
Beschrankung der Saurekomponenten auf Dicarbonsduren im
jetzigen Anspruch 1 findet daher in der urspriinglichen

Anmeldung eine Stilitze.

Die Formulierung von Anspruch 1 lasst die Verwendung
eines Gemisches mehrwertiger Alkohole nicht zu. Da
Anspruch 1 auf die Veresterung von Trimethylolpropan
beschrankt ist, erlbrigt sich die Frage der
Differenzierung von weiteren, gegebenenfalls
vorhandenen, mehrwertigen Alkoholen hinsichtlich ihrer

Reinigungsverfahren.

Artikel 56 EPU.

Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Herstellung
von moglichst schwach gefdrbten Polyesterpolyole aus
Trimethylolpropan (Absatze [0001], [0008] und [00107]).
Erfindungswesentlich ist lediglich, dass der
Formaldehydacetalgehalt in dem eingesetzten
Trimethylolpropan unter 500 ppm betragt (Absatze
[0032], [0047] und [0067]).

Nachstliegender Stand der Technik

D16 betrifft ein Verfahren zur Herstellung von
hochreinem Trimethylolpropan (Anspruch 1), welches als
Rohmaterial flr Polyesterharze genutzt werden kann
(Absatze [0001], [0006] und [0033]). D16 ist relevant

flir den Gegenstand des Streitpatents, da
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Polyesterpolyolen nach Anspruch 1 des Streitpatents
unter den allgemeinen Begriff "Polyester" wvon D16
fallen. In D16 wird auch mit Hilfe von Destillation und
Temperierung das Trimethylolpropan von seinen
Kondensationsprodukten mit Formaldehyd gereinigt
(Absatze [0016] und [0017]). Eine Reinheit von 99,8 %
oder mehr, einen Gehalt an restlichem Formaldehyd wvon
10 ppm oder weniger, und einen niedrigen
Verfarbungsgrad von 20 oder weniger, ausgedrickt als
APHA (Absatz [0032]) werden erreicht. Da das
Streitpatent sich ebenso um die Reinheit des
eingesetzten Trimethylpropans in Verbindung mit
Verfarbung handelt, ist D16 als nachstliegender Stand

der Technik zu sehen.

Da D16 in der Beschwerdebegriindung genannt wurde, im
frihstméglichen Stadium des Beschwerdeverfahrens, und
da D16 ein Reinigungsverfahren von Trimethylolpropan
zur Verbesserung seiner Farbzahl zur Herstellung von
Polyester offenbart, ist D16 relevanter als die sich im
Beschwerdeverfahren befindlichen Dokumente und sogar
als Ausgangspunkt fir die erfinderische Tatigkeit zu
bewerten. Aus diesen Grinden wird D16 zum Verfahren

zugelassen.

Die technische Aufgabe

Die Herstellung und Reinigung von Trimethylolpropan
werden in den Beispielen von D16 nédher beschrieben. Das
in Beispiel 1 aus n-Butylaldehyd, Formaldehyd

und Natriumhydroxid erhaltene rohe Trimethylolpropan
wurde nach Zugabe von Phosphorsdure unter reduziertem
Druck von zur Desaktivierung des Natriumformiats
erhitzt. Die so behandelte Mischung wurde zur
Entfernung des anorganischen Salzes, wie

Natriumformiat, und der hochsiedenden Komponenten
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destilliert, wahrend das Trimethylolpropan und die
niedrigsiedenden Komponenten als Destillat gesammelt
wurden. Nach Zugabe Phosphorsaure zum Destillat, das
hauptsadachlich Trimethylolpropan enthielt, wurde die
Mischung warmebehandelt. Das warmebehandelte Destillat

wurde dann durch Destillation weiter gereinigt.

Somit wird das Trimethylolpropan in Beispiel 1 von D16
nach seiner Herstellung durch Destillation gereinigt,
einer Temperung unterworfen und anschlieBend erneut
gereinigt. Dabei werden Formaldehydacetale aus dem
Trimethylolpropan entfernt (D16, Absatze [0016] bis
[0020]) . Die Reinheit des im Beispiel 1 von D16
erhaltenen Trimethylolpropans wurde durch
gaschromatographische Analyse bestimmt und betrug 99,9
% (D16, Absatz [0025]), wobei der Gehalt des
verbleibenden Formaldehyds im Trimethylolpropan 1 ppm
betrug. Infolgedessen liegt der Formaldehydacetalgehalt
des in D16 hergestellten Trimethylolpropans auf jeden
Fall unter 1000 ppm.

Laut Streitpatent sei es nicht relevant, wie der
Formaldehydacetalgehalt im Trimethylolpropan erzielt
wird (Absatz [0047]). Wesentlich sei, dass der Gehalt
an Formaldehydacetale, also jene cyclischen oder
aliphatischen Verbindungen, die das Strukturelement -0-
CHy,-0- beinhalten, unter 500 ppm liegt (Anspruch 1;
Absatz [0009]). Dieser Gehalt ist mit dem Fachmann an
sich bekannten analytischen Methoden bestimmbar,

beispielsweise per Gaschromatographie (Absatz [0046]).

Die Beispiele des Streitpatents beschreiben die
Herstellung von drei Polyesterpolyolen aus Olsiure,
Adipinsédure, Phthalsdaureanhydrid und einem
Trimethylolpropan mit einem Formaldehydacetalgehalt von

280 ppm, beziehungsweise 620 ppm und 1400 ppm. Die
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Beispiele zeigen, dass die Farbzahl (Iod-Farbzahl) des
erhaltenen Polyesterpolyols mit dem
Formaldehydacetalgehalt steigt. Inwiefern die
Formaldehydacetalgehaltobergrenze von 500 ppm fir die
Erfindung wesentlich ist, wird im Streitpatent nicht
erwahnt. Es wurde seitens der Beschwerdegegnerin nicht
bestritten, dass die Auswahl der Obergrenze fiir den
Formaldehydacetalgehalt von unter 500 ppm keinen
bestimmten, unerwarteten, technischen Effekt erzielt.
Auch enthalt das Streitpatent keine
Vergleichsbeispiele, die einen direkten Vergleich mit
dem Trimethylolpropan aus D16 ermdglichen wiirden. Die
technische Aufgabe, ist demzufolge zu sehen als die
Bereitstellung eines weiteren Verfahrens zur
Herstellung schwach gefarbter Polyesterpolyole aus

Trimethylolpropan.

Die L&sung

Die Losung dieser Aufgabe ist die Verwendung von
Trimethylolpropan mit einem Formaldehydacetalgehalt
unter 500 ppm. Die Beispiele des Streitpatents zeigen,

dass die gestellte Aufgabe geldst wird.

Naheliegen der Losung

Es bleibt zu untersuchen, ob die in Anspruch 1
vorgeschlagene Losung durch den Stand der Technik

nahegelegt wird.

Es wurde nicht bestritten, dass die Herstellung von
Polyesterpolyolen aus mehrwertigen Alkoholen und
Dicarbonsdauren unter Auskreisen von Wasser allgemein
bekannt ist. Dies wird auch so im Streitpatent erwahnt
(Absatz [0005]). Die Verwendung eines moglichst reinen

Trimethylolpropans, das heiBt, in dem der
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Formaldehydacetalgehalt und infolgedessen die Farbzahl
minimiert wird, war, wie aus Absatz [0032] von D16 und
Absatz [0007] des Streitpatents hervorgeht, dem
Fachmann vor dem Prioritdtsdatum des Streitpatents
bekannt.

Da die technische Aufgabe lediglich die Bereitstellung
eines weiteren Verfahrens betrifft, lag es fiir den
Fachmann auf der Hand, im Rahmen der Lehre der D16 ein
Trimethylolpropan mit einem mdglichst kleinen
Formaldehydacetalgehalt einzusetzen. Da die Auswahl des
anspruchsgemédlen Bereichs fiir den
Formaldehydacetalgehalt des Trimethylolpropan nicht mit
einem unerwarteten technischen Effekt verbunden ist,
stellt sie lediglich eine willkiirliche Auswahl
innerhalb der Offenbarung von D16 dar. Da das
Reinigungsverfahren des Trimethylolpropans laut
Streitpatent keine Rolle spielt (Absatz [0047]) und ein
Reinigungsverfahren z.B. aus D16 bekannt war, geht
diese Auswahl nicht Ulber eine Routinetatigkeit im
Rahmen des handwerklichen Kdnnens des Fachmanns, die
keinerlei erfinderisches Zutun erfordert, hinaus.
Zusammenfassend ist somit festzustellen, dass der
Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf einer

erfinderischen Tatigkeit beruht.

D6 ist nach Meinung der Kammer nicht der nachstliegende
Stand der Technik. D6 offenbart zwar die Verwendung von
hochreinem Trimethylolpropan in Polyester und
Polyurethanen (Absatz [0008]), aber nur als Vernetzer
und nicht als Monomer wahrend der Veresterung mit
mindestens einer Carbonsdure mit mindestens zwei
Sauregruppen und/oder mindestens einem Derivat einer
Dicarbonsdure, wie es im Anspruch 1 des Streitpatents
verlangt wird. Dariiber hinaus ist aus D6 nicht

ersichtlich, wodurch die Farbung des Trimethylolpropans
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verursacht wird, da die Verunreinigungen des
Trimethylolpropans nicht identifiziert wurden und der
Formaldehydacetalgehalt des hergestellten

Trimethylolpropans nicht angegeben wurde.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das Europaische Patent Nr. 1511787 wird widerrufen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende
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Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



