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Sachverhalt und Antrãge 

I. 	Die Beschwerdeführeriri ist Irihaberin des am 
30. September 1982 angeineldeten europãischen 
Patents 0 076 471, das mit drei unabhãngigen und zwei der 
Sache nach abhãngigen AnsprUchen am 18. Dezember 1985 

(Patentblatt 85/51) erteilt wurde. 

Anspruch 1 lautet: 

"Verwendung von 0,05 bis 5 Gew.-% 2,4-Diphenyl-4-methyl-

penten, wobei das isoxnerenverhãltnis 2,4-Diphenyl-4-
methyl-penten-(1) / 2,4-Diphenyl-4-methyl-Perltefl-(2) 1:1 
bis 9:1 betrãgt zum Stabilisieren von Gemischen, die Amine 
mit primãren oder sekundáren aliphatischen Hydroxyigruppen 

s-ow i -ubiicheMeng errvonT r±chor- trifi uarthanund7 ode r 
Trichlor-fluormethafl als Blãhmittel enthalten, gegen die. 
vorzeitige Reaktion der Koxnponenten, wobei sich die 
Prozentzahlen auf das Chlorfluoralkan beziehen." 

Anspruch 4 betrifft ein Verfahreri zum Stabilisieren ether 

Mischung, die die im Anspruch 1 genannten Amine sowie die 

dort genannten Blãhmittel enthãlt und die mit Poly-

isocyanat unter Bildung eines Polyurethan-Schaums 

reagiert, gegen die vorzeitige Reaktion der Komponenten 

der Mischung. Das Verfahren wird durch die Einarbeitung 
von 0,05 bis 5 Gew.-% (bezogen auf das Chlorfluoralkan) an 

2,4-Diphenyl-4-methylpentefl in die Mischung 

gekennzeichnet. 

- 	 - Anspruch 5 betrifft entsprechende Biähmittei,die 0,05 bis -- 

5 Gew.-% (bezogen auf Chlorfluoralkan) an 2,4-Diphenyl-4-

mnethyl-penten enthalten. 
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Die Beschwerdegegnerinnen 

Kali-Chemie AG (Beschwerdegegnerin I) und 

ICI PLC (Beschwerdegegnerin II) 

hatten am 17. bzw. durch ordnungsgemã8 schriftlich 

bestatigtes Telex vom 18. September 1986 Einspruch 

eingelegt und den Widerruf des Patents in seinem gesamten 

Umfang im wesentlichen mangels erfinderischer Tãtigkeit 

beantragt. 

Mit Entscheidung vom 21. Februar 1989 hat die Einspruchs-

abteilung das Streitpatent wegen Fehiens der 

Voraussetzungen des Artikels 56 EPU widerrufen. 

Sie stützt sich hierbei auf die folgenden Dokumente 

DE-C-1 207 626 und 

Merkblatt Dizeres-c-Methylstyro1 der Hoechst AG 

(1975) 

Die Einsprechenden hatten noch eine ganze Anzahl anderer 

Dokumente angezogen, darunter 

DE-B-1 518 461 und 

DE-C-1 618 291. 

Die angefochtene Entscheidung führt aus, objektive Aufgabe 

des Streitpatents sei es mangels glaubhaften Nachweises 

einer Verbesserung lediglich gewesen, eine Alternative zu 

den bekannten Stabilisatoren aufzufinden, die dem Gemisch 

enthaltend den Stabilisator Geruchlosigkeit verleihen und 

die Selbstentzündlichkeit, Explosionsgefáhrlichkeit und 

Neigung zur Polymerisation nehmen. 

In (1) werde nun bereits der Einsatz als Stabilisator von 

Isobutylen wie auch von dimerem Isobutylen neben dem 

Einsatz von a-Methylstyrol offenbart, so daB es sich bei 
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der Verwendung des aus zwei bekannten Isoineren bestehenden 
handelsüblicheri Gemisches von Di!neren des a MethylStyrOlS 

lediglich urn eine routinemaBige Variation ohne 
erfinderischen Gehalt handle. Dies werde zusãtzlich 
dadurch gestützt, daS das dimere a-Methylstyrol ebenfalls 

das aus (1) bekannte für die stabilisierende Wirkung 
wesentliche strukturrner)cnal der endstandigen C-C-

Doppelbindung aufweise. 

Aus (2) entnehme der Fachmann irn übrigen, daB das dimere 

a-MethylstyrOl gut lóslich, nicht selbstentzündlich, nicht 
explosionsgefährlich sei und auch nicht zur Polymerisation 
neige. Unwidersprochen sei auch vorgetragen worden, daB es 
bekannterrnaBen keinen Geruch entwickle. Der Versuch, eine 

Ve rb1ndungrnit_so.lCheflEigeflSCha-f-tefl a-i-s--St a-b-i-i--i-sato-r-

einzusetzen, habe daher nahegelegen. 

IV. 	Gegen die genannte Entscheidung der Einspruchsabteilung 

hat die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) am 
18. April 1989 unter gleichzeitiger Bezahiung der 
vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde erhoben. Diese 
Beschwerde hat sie nit dem am 15. Juni 1989 eingegangenen 

S.chriftsatz begründet. Sie rnacht hierin in wesentlichen 
geitend, daB (1) zwar ais nãchstkoiniender Stand der 

Technik anzusehen sei, hierin aber 3 unterschiedliche 

Stoffgruppen als wirksarne Stabilisatoren bezeichnet seien, 

für die als gemeinsamesMerkinal lediglich angegeben sei, 
daB es sich urn "olefinische Verbindungen" handele. 

-- 	
- 	Das von der Einspruchsabteilung behauptete wesentliche 

Strukturinerkinal der endstãndigen C-C-Doppelbindung gelte 
zwar für die Stoffgruppen 2 und 3 (1-Alkene bzw. Acrylate 
und Methacrylate), nicht aber für die Stoffgruppe 1, da 
darin unter anderern a-Terpinene und Alloociinen genannt 

werden, die keine endstãndige C-C-Doppelbindung 

aufwiesen. 
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Sie macFit geltend, bei dem 2,4-Diphenyl-4-methyl-penten 
handele es sich urn eine Verbindung, die bereits seit !litte 
der 50-er - Jahre industriell eingesetzt werde, und das 
Erkennen ihrer guten stabilisierenden Wirkurig in 
Verbindung mit ihrer Geruchlosigkeit sei ein die 
erfinderische Tátigkeit begründendes Verdienst der Patent-
inhaberin, da diese Verbindung bei der Err indung von (1) 
nicht beachtet bzw. ihre gute stabilisierende Wirkung 
nicht erkannt worden sei. 

Nit Schreiben vorn 22. Juni 1989 vurde den Einsprechenden 
unter gleichzeitiger Ubersendung der Beschwerdebegründung 
mitgeteilt, daB die Patentinhaberin gegen die Entscheidung 
der Einspruchsabtei]ung des europàischen Patentamts 
Beschwerde eingelegt habe. Für eirie eventue]le Erwiderung 
hierauf wurde eine Frist von vier Monaten bewilligt. 

Die Beschwerdegegnerin I teilte in ihrem am 
8. November 1989 eingegangenen Schreiben mit, daB sie den 
Einspruch zuruckziehe. 

Beschwerdegegnerin II hat sich im Beschwerdeverfahren 
nicht geáuBert und auch keinen Antrag gesteilt. 

Die Beschwerdefuhrerin beantragt, die angefochtene 
Entscheidung aufzuheben und das Patent aufrecht-
zuerhalten. 

Die Beschwerdegegnerin I hat den Einspruch zurückgenom!nmen 
und ist somit nicht rnehr am Verfahren beteiligt. 

Die Beschwerdegegnerin II hat sich nicht geauBert, und 
somit gilt der irn Einspruchsverfahren gesteilte Antrag auf 
Widerruf des Patents unverãndert. 
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Entscheiduflgsgründe 

Die Beschwerde ist zulàssig. 

Der Antrag der Beschwerdeführerin auf "Aufrechterhaltung 
des Patents" bezieht sich erkenrthar auf die in der 
Patentschrift enthaltenen PatentansprUche. 

Der Gegenstand des Streitpatents vurde im Einspruchs-
verfahren lediglich im Hinblick auf die erfinderische 
Tãtigkeit angegriffen. Die Kammer sieht nach UberprUfung 

keine Veranlassung, das Vorliegen der Voraussetzungen des 

Art. 123 (2) und des Artikels 54 EPU anzuzweifeln. 

Die Xamxner geht, wie übrigens auch die Parteien und die 
Einspruchsabteilung, von (1) als nãchstkominendem Stand dr 

Techriik aus. 

Der auf dein Gebiet der Herstellung von Polyurethanschãumen 
tãtige Fachmann entnixnxnt (1), daB zur Herstellung von 
Polyurethanschãumen verwendete Massen prixnãre und 
sekundãre Polyole, wie beispielsweise soiche, die auf 
Aiinen basieren (vgl. Spalte 1, Zeile 51 bis Spalte 2, 
Zeile 31), sowie als Blãhmittel Fluoralkane wie 
Trjchlortrifluorethane, Tetrachiordifluorethane oder 

Trjch1orf1uornethan enthalten, durch die dort im Anspruch 
und in Spalte 1, Zeilen 18 bis 25 genannten olefinisch 
ungesattigten Verbindungen stabilisiert werden. 

Ausgehend von diesem Stand der Technik sieht die Kammer 

die objektive Aufgabe des Streitpatents darin, eine 
alternative Lösung hierzu zur Verfugung zu stellen. 

Die Kaminer hat in Anbetracht der Beispiele keinen Zweifel 
daran, daB diese Aufgabe durch Verwendung von 2,4- 
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Diphenyl-4-znethyl-penten im Isonierenverhãltnis von 
-penten-(1) zu -penten-(2) von 1:1 bis 9:1 gelóst wird. Es 
spielt in diesem Zusanunenhang keine Ro]]e, ob die 
Wirkung des im Streitpatent verwendeten Stabilisators 
verbessert, gleich oder etwas verschlechtert sein sol]te. 
Die Wjrksamkeit als soiche ist zwischen den Parteien nicht 
strittig. 

Es ist nunmehr zu untersuchen, ob die im Streitpatent 
beanspruchte Verwendung des aus (2) bekannten Isoineren-
gemisches durch den genannten Stand der Technik nahegelegt 
wurde. 

5.1 	Dokument (1) lehrt den FacIunann, daB ganz bestiinmte 
Verbindungen als Stabi]isatoren eingesetzt werden kônnen. 
Diese Stabi]isatoren umfassen neben so]chen, die in 
engumgrenzten Gruppen zusammengefa8t werden kônnen, 
nãmlich 

1-Alkene mit 4 bis 18 C-Atomen und 
niedrigen Alkylacrylaten oder -rnethacrylaten, wobei 
"niedrig" 1 bis 4 C-Atome bedeutet (vgl. Spalte 3, 
Zeile 13), 

14 individuel]. genannte Verbindungen, die sich nicht unter 
einer ailgemeinen Formel zusammenfassen lassen, und zwar 
auch dann nicht, wenn sie so ailgemein gefaBt würde, daB 
sic als gemeinsarnes Merkmal lediglich eine endstãndige 
olefinische Doppelbindung aufwiese, da unter anderem a-

Pinen, a-Terpinen und Alloocirnen hiervon nicht umfaBt 
würden. 

DarUber hinaus wird in Spalte 1, Zeilen 33 bis 41 darauf 
hingewiesen, daB die inhibierende Wirkung für die 
"angegebenen" olefinischen Verbindungen spezifisch zu sein 
scheme, da nahe verwandte olefinische Verbindungen, 

4 
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wie unter anderein 2-Buten und 2-Penten unwirksam oder 
praktisch unwirksam seien. Die Verfasser von (1) sehen es 
deshaib als überraschend an, daB die im Anspruch von (1) 
genannten Verbindungen eine derartige stabilisierende 
Wirkung aufweisen. 

	

5.2 	Diese Aussage wird übrigens auch durch andere un 
Einspruchsverfahren genannte Dokumente bekrãftigt. So 
ergibt sich z. B. aus (5), daB nur fünf ganz bestiminte 
individuelle Verbindungen eine stabilisierende Wirkung 

aufweisen, wobei in Spalte 3, Zeilen 1 bis 5 darauf 
hingewiesen wird, daB viele sehr ãhnliche Verbindungen 
unwirksain sind, und (6) nennt eine einzige Verbindung. In 
1(enntnis des einschlãgigen Standes der TechnlkmuBte der 

-- 

Verbindungen als Stabilisatoren in Betracht kommen. 

	

5.3 	Der genannte Stand der Technik enthãlt auch keinen 
Hinweis, daB aligemein Dimere von als Stabilisator 
bekannten Monorneren ebenfalls stabilisierende Wirkung 
aufweisen würden. Zwar werden in (1) im Rahmen einer 
lãngeren Aufzahlung sowohi Isobutylen als auch 
Diisobutylen als Beispiele für geeigneter 1-Alkene 
angegeben, vgl. Spalte 3, Zei]en 5 bis 9, und wird 
zusãtzlich in den Zeilen 14 bis 20 darauf hingewiesen, daB 
das Diisobutylen normalerweise eine Mischung von 

Verbindungen mit 1- und 2-Alkenylstruktur darstelit. Für 
eine verallgemeinernde Lehre der angedeuteten Art reicht 

dies aber nach Uberzeugung der Kartuner ohne Kenntnis der 

LehredesStreitpatentsnichtaus. 

	

5.4 	Aus dern besprochenen Stand der Technik lassen sich also 
keinerlei Schlüsse auf die Eignung des aus (2) bekannten 

dirneren o-Methylstyrols als Stabilisator ziehen. 
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5.5 	Bei der im EiflspruChsverfahren geitend gemachten Analogie 
des Diisobutyiens mit dern Dimeren des a-Methyistyrois, bei 
dem beide als Penten-Derjvate und damjt als i-A]kene bzw. 
Isouierengeinische davon aufgefaBt werden ( 11 2,4-Dimethyi-4-
methyi-penten-(l) bzw. -penten-(2)" einerseits und und 
2,4-Diphenyi-4-methyl-penten-(l) bzw. -penten-(2) 
andererseits) und der in diesern Zusammenhang angeblich zu 
erwartenden Stabilisatorwirkung, die sich daraus ergeben 
soil, daB die entsprechenden Honomeren als wirksame 

Stabilisatoren bekannt waren, handelt es sich ebenfalls urn 
eine Folgerung, die sich ohne Kenntnis des Streitpatents 
nicht gewinnen lieB. Sie beruht auf einer unzulássigen 
ex-post facto Analyse, die bei der Beurteilung der 
erfinderischen Tätigkeit auBer Betracht bleiben muB. 

	

5.6 	Aus Vorstehendem folgt, daB der Fachmann nicht erwarten 
konnte, bei Verwendung des im Anspruch 1 genannten 
Gexnisches der Isoxneren des Dieren von a-Methylstyroi die 
gewunschte Stabilisatorwirkung zu erzielen. Somit lag die 
beanspruchte Losung der bestehenden Aufgabe nicht nahe. 

	

6. 	Da die Verwendung des 2,4 -Diphenyl-4-znethyl-penten gemãB 
Anspruch 1 aus vorgenannten Gründen patentfãhig ist, und 
die Anspruche 2 und 3 lediglich bevorzugte Ausführungs-
forznen betreffen, wird deren Patentfãhigkeit durch das 
neue und erfinderische Merkmal des Anspruchs 1 
rnitgetragen. 

Die Ansprüche 4 und 5 basieren auf demselben 
erfinderischen Konzept und betreffen lediglich unter-

schiedliche auf ein Verfahren bzw. eine Zusaminensetzung 
gerichtete Anspruchskategorien. Ihr Gegenstand 1st somit 
ebenfalls patentfahig. 

I 
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Der Hilfsantrag der Beschwerdeführerin auf eine xnündliche 

Verhandlung ist gegenstandsioS, da dern Hauptantrag 

stattgegeben wird. 

EntscheiduflgS for-mel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Der Einspruch wird zurückgewiesen. 

Die Geschãftstellenbeamtin: 
	Der Vorsitzende: 

E. Gogn er 
	 Antony 
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