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Sachverhalt und Antrage

IT.

Die vorliegende Beschwerde der Einsprechenden richtet

sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung,

mit der der Einspruch gegen das europaische Patent Nr.

3 601 397 zurickgewiesen worden ist.

Anspruch 1 der Anmeldung wie urspriinglich eingereicht

lautete wie folgt:

"l'

Polyolkomponente P) umfassend:
a) mindestens ein Polyetherpolyol A) mit einer
Funktionalitat im Bereich von 5,7 bis 6,4 und einer
OH-Zahl im Bereich von 300 bis 500 mg KOH/g,
umfassend Einheiten basierend auf den Monomeren
ausgewahlt aus der Gruppe bestehend aus
ai) Saccharose,
aii) Monopropylenglykol, Diethylenglykol,
Triethylenglykol, Dipropylenglykol,
Glycerin oder Mischungen daraus,
aiii) Propylenoxid, oder Mischungen aus
ai), aii) und/oder aiii),
b) mindestens ein Polyetherpolyol B) mit einer
Funktionalitat im Bereich von 3,0 bis 5,0 und einer
OH-Zahl im Bereich von 300 bis 500 mg KOH/g,
umfassend Einheiten basierend auf den Monomeren
ausgewahlt aus der Gruppe bestehend aus
bi) 2,3-, 3,4-, 2,4-, 2,5-, 2,6-
Toluylendiamin oder Mischungen daraus,
bii) Propylenoxid,
oder Mischungen aus bi) und bii),
c) mindestens ein Polyetherpolyol C) mit einer
Funktionalitat im Bereich von 3,0 bis 5,0 oder 2,8

bis 3,0 und einer OH-Zahl im Bereich von 100 bis
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290 mg KOH/g, umfassend Einheiten basierend auf den

Monomeren ausgewahlt aus der Gruppe bestehend aus
ci) Aminen, umfassend Ethylendiamin, 1,3-
Propylendiamin, 1,3-, 1,4-Butylendiamin,
1,2-, 1,3-, 1,4-, 1,5-, 1,6-
Hexamethylendiamin, Phenylendiamine, 2,3-,
3,4-, 2,4-, 2,5-, 2,6-Toluylendiamin und
4,4'-, 2,4'-, 2,2'-Diaminodiphenylmethan
oder Mischungen daraus, Polyolen, umfassend
Glycerin, Trimethylolpropan,
Monopropylenglykol, Diethylenglykol,
Triethylenglykol, Dipropylenglykol (2,2'-
Oxydi-l-propanol, 1,1'-Oxydi-2-propanol, 2-
(2-Hydroxypropoxy) —1l-propanocl) oder
Mischungen daraus,
cii) Alkylenoxiden, umfassend Ethylenoxid,
Propylenoxid, Butylenoxid oder Mischungen
daraus,

oder Mischungen aus ci) und cii)."

In der angefochtenen Entscheidung kam die
Einspruchsabteilung, soweit fir diese Entscheidung
relevant, zum Schluss, dass die erteilten Anspriche 1-3
eine Basis in der Anmeldung wie urspriinglich

eingereicht fanden.

Die Einsprechende (Beschwerdefithrerin) legte Beschwerde

gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung ein.

Mit der Beschwerdeerwiderung reichte die
Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) die Hilfsantrédge 1

bis 16 ein.

Mit einem Bescheid vom 9. Januar 2025 teilte die

Beschwerdekammer ihre vorlaufige Meinung mit.
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Mit Schreiben vom 7. Marz 2025 reichte die
Beschwerdegegnerin die Hilfsantrdge 5a und 6a ein.
Darin erklarte die Beschwerdegegnerin, den bisherigen
Hauptantrag sowie die Hilfsantrage 1, 2, 7, 8, 9, 14,

15 und 16 nicht weiter zu verfolgen.

Eine mindliche Verhandlung fand am 9. Mai 2025 statt.
In der mindlichen Verhandlung erklarte die
Beschwerdegegnerin, den bisherigen Hilfsantrag 4 nicht

weiter zu verfolgen.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des

europaischen Patents Nr. 3 601 397.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Aufrechterhaltung
des Streitpatents in gednderter Fassung im Umfang des
neuen Hauptantrags (bisheriger Hilfsantrag 3),
hilfsweise im Umfang eines der Hilfsantrage 5, 5a, 6,
ba, 10-13, wobei die Hilfsantrage 3, 5-6 und 10-13 mit
der Beschwerdebegriindung und die Hilfsantrage 5a und 6a

mit Brief von 7. Marz 2025 eingereicht wurden.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 (jetzigen Hauptantrags)
eingereicht mit der Beschwerdeerwiderung lautete wie
folgt (Anderungen in Fett, Ldschungen gestrichen,
verglichen mit Anspruch 1 wie urspringlich

eingereicht) :

"l. Polyolkomponente P) umfassend:

a) 1 bis 70 Gew.-% mindestens eines

o TaaeTed 4 o
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B

Polyetherpolyols A) mit ei
Bereiech—von—5++bis—6+4—und einer OH-Zahl im
Bereich von 300 bis 500 mg KOH/g, umfassend

bestehend aus den Finheiten basierend auf den
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Monomerer Gemischen mit einer Funktionalitat im
Bereich von 5,7 bis 6,4 aus den Monomeren ai), aii)
und aiii) jeweils ausgewdhlt aus den Gruppen
bestehend aus
ai) 10 bis 29,9 Gew.-% Saccharose,
aii) 0,1 bis 20 Gew.-% Monopropylenglykol,
Diethylenglykol, Triethylenglykol,
Dipropylenglykol, Glycerin oder Mischungen
daraus,
aiii) 60 bis 89,9 Gew.-% ausschlieBlich
Propylenoxid als Alkylenoxid,
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Gew.-% ergibt,
b) 1 bis 50 Gew.-% mindestens ein Polyetherpolyol
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5+60—8nrd einer OH-Zahl im Bereich von 300 bis 500 mg
KOH/g, umfassend bestehend aus den Einheiten
basierend auf depMonomerenGemischen mit einer
Funktionalitdt im Bereich von 3,0 bis 5,0 aus den
Monomeren bi) und bii) jeweils ausgewdahlt aus den
Gruppen bestehend aus

bi) 2,3-, 3,4-, 2,4-, 2,5-, 2,6~

Toluylendiamin oder Mischungen daraus,

bii) ausschlieBlich Propylenoxid als

Alkylenoxid,

sder Misehungen ans iy wnd-bBidy

wobei die Summe aus bi) und bii) 100 Gew.-%

ergibt,
c) 1 bis 20 Gew.-% mindestens ein Polyetherpolyol
C) mit ein
53—~eder 28 b4
von 100 bis 290 mg KOH/g, umfassend bestehend aus

den Einheiten basierend auf denMonomerern Gemischen
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mit einer Funktionalitdt im Bereich von 3,0 bis 5,0
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oder 2,8 bis 3,0 aus den Monomeren ci) und cii)

jeweils ausgewahlt aus den Gruppen bestehend aus

Ci) . 4 i i 4 4

Hexamethytendiamin—Phenytendiamine—2, 3—,
3,4-, 2,4-, 2,5-, 2,6-Toluylendiamin uwrd
1
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oder Mischungen daraus, Petyeten—umfassend
Slyeerin—Frimethyleotpropans
Monopropylenglykol, Diethylenglykol,
Triethylenglykol, Dipropylenglykol -2+2'-—
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2 -Hydrexypropostyr——propanety, Glycerin

oder Mischungen daraus

4
cii) Adkyrenexidenr—umfassend—FEthylenoxid,
Propylenoxid, Butyleneosid oder Mischungen
daraus als Alkylenoxiden,
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wobei die Summe aus ci) und cii) 100 Gew.-%

ergibt,

d) 0,1 bis 10 Gew.-%, vorzugsweise 1 bis 5 Gew.-%,

mindestens eines Katalysators D),

e) 0,1 bis 10 Gew.-%, vorzugsweise 1 bis 5 Gew.-%,

mindestens ein Hilfsmittel und/oder Zusatzstoff E),

und

f) 0 bis 20 Gew.-%, vorzugsweise 1,5 bis 5 Gew.-%,

mindestens eines Treibmittels F), wobei die Summe
der Komponenten A), B), C), D), E) und
gegebenenfalls F) 100 Gew.-% ergibt".

Anspruch 1 des Hilfsantrags 5 unterscheidet sich von
Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 dadurch, dass fir die
Polyetherpolyole A), B) und C) die Mengebereiche

Qo

beziehungsweise 40 bis 65 Gew.-%, 10 bis 40 Gew.-% und

4 bis 18 Gew.-% betragen.
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Anspruch 1 des Hilfsantrags 5a entspricht Anspruch 1
des Hilfsantrags 5, in dem die Funktionalitat des
Gemisches der Einheiten im Polyetherpolyol C) (nur) 3,0
bis 5,0 betragt.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 6 unterscheidet sich wvon
Anspruch 1 des Hilfsantrags 5 dadurch, dass die
Polyolkomponente P) besteht aus den Komponenten A) bis
F).

Anspruch 1 des Hilfsantrags 6a entspricht Anspruch 1
des Hilfsantrags 6, in dem die Funktionalitat des
Gemisches der Einheiten im Polyetherpolyol C) (nur) 3,0
bis 5,0 betragt.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 10 entspricht Anspruch 1
des Hilfsantrags 3 mit der weiteren Einschrankung der
OH-Zahl des Polyetherpolyols B) auf 380 bis 450 mg KOH/

g.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 11 unterscheidet sich von
Anspruch 1 des Hilfsantrags 10 dadurch, dass die
Polyolkomponente P) besteht aus den Komponenten A) bis
F).

Anspruch 1 des Hilfsantrags 12 entspricht Anspruch 1
des Hilfsantrags 5 mit der weiteren Einschrankung der
OH-Zahl des Polyetherpolyols B) auf 380 bis 450 mg KOH/

g.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 13 unterscheidet sich von
Anspruch 1 des Hilfsantrags 12 dadurch, dass die
Polyolkomponente P) besteht aus den Komponenten A) bis
F).
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Die flir die Entscheidung relevanten Argumente der
Parteien sind den untenstehenden Entscheidungsgriinden
zUu entnehmen. Der relevante strittige Punkt betraf die
Basis flir Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 in der
Anmeldung wie urspringlich eingereicht. Die gleiche
Argumentation galt auch fir den Anspruch 1 der
Hilfsantrage 5, 5a, 6, 6a, 10, 11, 12 und 13.

Entscheidungsgrinde

Hauptantrag (Hilfsantrag 3, der mit der Beschwerdeerwiderung

eingereicht wurde)

Anderungen

Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 (jetzigen Hauptantrags)
betrifft eine Polyolkomponente P), die unter anderem
die folgende Komponente a) umfasst (Hinzufligungen
gegeniiber Anspruch 1 der Anmeldung wie urspriinglich
eingereicht sind fett gedruckt, Streichungen

durchgestrichen) :

"a) 1 bis 70 Gew.-% mindestens eines

Polyetherpolyols A) mit einrer Funktionatitatim

Roreoato~alh 7 B 07 1<
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Bereich von 300 bis 500 mg KOH/g, umfassend
bestehend aus den FEinheiten basierend auf den
Monomeren Gemischen mit einer Funktionalitat im

Bereich von 5,7 bis 6,4 aus den Monomeren ai), aii)

o & A a4
o O 7 T

und aiii) jeweils ausgewahlt aus den Gruppen
bestehend aus

ai) 10 bis 29,9 Gew.-% Saccharose,

aii) 0,1 bis 20 Gew.-% Monopropylenglykol,
Diethylenglykol, Triethylenglykol, Dipropy
lenglykol, Glycerin oder Mischungen daraus,
aiii) 60 bis 89,9 Gew.-% ausschlieBlich
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Propylenoxid als Alkylenoxid,

oA oo o9 o7 2 27 70
IAC AT TN A o pe =y e e e (& e e e gy

A A
7 7 r
wobei die Summe aus ai), aii) und aiii) 100 Gew.-%

ergibt".

Die Polyolkomponente P) in Anspruch 1 wie urspringlich
eingereicht umfasste also mindestens ein
Polyetherpolyol A) mit einer Funktionalitdt wvon 5,7 bis
6,4. Im Gegensatz dazu ist in der Polyolkomponente P)
gemadl Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 das Polyetherpolyol
A) nicht unmittelbar durch seine Funktionalitat
eingeschrankt, sondern besteht aus "Einheiten basierend
auf Gemischen mit einer Funktionalitadt im Bereich von
5,7 bis 6,4".

Die Einspruchsabteilung fand fir diese Anderung im
Kontext des erteilten Anspruchs 1 eine Basis auf Seite
3, Zeilen 34-40 der urspringlich eingereichten
Anmeldung (angefochtene Entscheidung, Punkte 2.3.2 und
2.3.3). Die Beschwerdefiilhrerin machte in ihrer
Beschwerdebegrindung hingegen geltend, dass in Anspruch
1 des Hilfsantrags 3 lediglich das Monomergemisch durch
dessen Funktionalitat eingeschrankt sei und nicht mehr
das fertige Polyetherpolyol (Beschwerdebegriindung,
Seite 37, Punkt VIII.c.i., in Bezug auf die
Argumentation auf Seiten 8-15, Punkt III).

In der mindlichen Verhandlung bezog sich die
Beschwerdegegnerin auf die Definition der
Funktionalitdt des Polyetherpolyols auf Seite 3, Zeilen
34-40, und wies auf Seiten 7 und 19 der urspringlich

eingereichten Anmeldung als Basis fir Anspruch 1 hin.

Auf Seite 3 der Anmeldung ist festgelegt, dass die
Funktionalitdt eines Polyetherpolyols, insbesondere des

erfindungsgemalBen Polyetherpolyols A, als die Anzahl



4.

4.

4.

-9 - T 1764/23

der mit Alkylenoxid reaktiven Wasserstoffatome pro Mol
Starterverbindung oder pro Mol Gemisch der
Starterverbindungen vor dem Zeitpunkt der Alkylenoxid-

Dosierung zu verstehen ist.

In dieser Passage wird darauf hingewiesen, dass bei der
Berechnung der Funktionalitat des Polyetherpolyols alle
mit Alkylenoxid reaktiven Wasserstoffatome der
Starterverbindungen, die in der Startermischung
vorhanden sind, berilicksichtigt werden miissen. Dies hat
zur Folge, dass auch die als Katalysatoren zur
Herstellung der Polyetherpolyole verwendbaren
Verbindungen, sofern sie mit Alkylenoxid reagieren, bei
der Berechnung der Funktionalitat miteinbezogen werden
missen. Dies wurde von der Beschwerdegegnerin auch
eingeraumt (Beschwerdeerwiderung, Seite 24, vierter

Absatz) .

Katalysatoren zur Herstellung der erfindungsgemalen
Polyetherpolyole A) sind auf Seite 6 der Anmeldung
erwahnt, darunter Imidazolverbindungen (Seite 6, Zeile
12), die bekannt dafiir sind, mit Alkylenoxiden zu
reagieren, wie von beiden Parteien bestatigt
(Beschwerdebegriindung, Seite 11, zweiter voller Absatz;
Schreiben der Beschwerdegegnerin vom 7. Marz 2025,
Punkte 6.3 und 6.4). Auch die Beispiele der Anmeldung
bestdtigen, dass die Verbindung bei der Berechnung der
Funktionalitat mitberiicksichtigt wird, wenn Imidazol
als Katalysator zur Herstellung der Polyetherpolyole A)

verwendet wird (Seite 25, Zeilen 5-35).

Dies ist fiir die Definition des Gegenstands des
Anspruchs 1 von besonderer Relevanz, da die Verwendung
von Imidazol den Wert der Funktionalitat des
Polyetherpolyols A) im Zahlenbereich von 5,7 bis 6,4

(wie im urspringlichen Anspruch 1) beeinflusst. Im
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Gegensatz dazu definiert Anspruch 1 des Hilfsantrags 3
die Funktionalitat der "Einheiten basierend auf
Gemischen der Monomere ai)-aiii)", d.h. die
Funktionalitédt des Monomergemisches ai)-aiii), wie wvon
der Beschwerdegegnerin wahrend der mindlichen
Verhandlung bestatigt. Da die zwei Werte
unterschiedlich sind (aufgrund des Einflusses von
weiteren Komponenten wie Imidazol) kann der Ersatz der
Funktionalitédt des Polyetherpolyols A) durch die
Funktionalitédt des Monomergemisches keine Basis in der
Definition auf Seite 3, Zeilen 34-40 der Anmeldung

finden.

In diesem Zusammenhang verwies die Beschwerdegegnerin
zusatzlich auf die Passage auf Seite 6, Zeile 43 bis
Seite 7, Zeile 10 der Anmeldung wie urspriinglich
eingereicht. In dieser Passage bezieht sich die
offenbarte Funktionalitat nur auf die
hydroxylgruppenhaltigen Starterverbindungen fiir die
Herstellung des Polyetherpolyols A). Die
Beschwerdegegnerin machte demnach geltend, dass die
Funktionalitat der "Einheiten basierend auf Gemischen
der Monomeren ai)-aiii)" gema@B Anspruch 1 des
Hilfsantrags 3 die Verwendung von Imidazol nicht
berlicksichtige, im Gegensatz zur Funktionalitat des
Polyetherpolyols A) gemalB Anspruch 1 der Anmeldung wie

urspringlich eingereicht.

Die Argumentation der Beschwerdegegnerin bestatigt die
schon erreichte Schlussfolgerung (Punkt 1.4.4, oben),
dass die Funktionalitat des Polyetherpolyols A) und die
des Monomergemisches ai)-aiii) nicht gleichwertig sind,
da ihre Berechnungen nicht zwangslaufig auf denselben
Komponenten basieren. Diese Schlussfolgerung wird durch
die Beispiele in der Anmeldung bestatigt (Seite 25). In

Bezug auf die Anderungen in Anspruch 1 des Hilfsantrags
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3 stellt sich daher die Frage, ob die urspringlich
eingereichte Anmeldung eine Grundlage fiir die Aufhebung
der Einschrankung der Funktionalitat des
Polyetherpolyols A) und die neu hinzugefigte
Charakterisierung der Funktionalitéat des

Monomergemisches bot.

Die Beschwerdegegnerin fand eine Grundlage fir Anspruch
1 des Hilfsantrags 3 in der Beschreibung auf Seite 19,
Zeile 19 bis Seite 20, Zeile 7. Allerdings ist aus der
Formulierung des Polyetherpolyols A) sofort
ersichtlich, dass sich die Passage auf Seite 19, Zeilen
20-21 nicht auf die Funktionalitat des
Monomergemisches, sondern auf die des Polyetherpolyols
A) bezieht. Die Beschwerdegegnerin machte geltend, dass
der Zahlenbereich von 5,7 bis 6,4 fir die
Funktionalitdt des Monomergemisches auf Seite 7, Zeilen
5-10, offenbart sei. Zwar erwahnt diese Passage den
Zahlenbereich der Funktionalitédt fir das Monomergemisch
gemal Anspruch 1 des Hilfsantrags 3, daraus ist
allerdings nicht ableitbar, dass dieser Bereich die
Einschrankung der Funktionalitat des Polyetherpolyols

A) ersetzen soll.

Die Kammer kommt somit zum Schluss, dass die
urspringliche Anmeldung keine Grundlage fir die
Loschung der Einschrédnkung der Funktionalitat des
Polyetherpolyols A) im Zusammenhang mit der Hinzufigung
der Einschrankung der Funktionalitat der "Einheiten
basierend auf Gemischen der Monomere ai)-aiii)" in
einem Bereich von 5,7 bis 6,4 bietet. Anspruch 1 des
Hilfsantrags 3 erfiillt somit nicht die Erfordernisse
des Artikels 123 (2) EPU.
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Weitere Hilfsantrage

2. In der mindlichen Verhandlung vor der Kammer wurde von
beiden Parteien anerkannt, dass Anspruch 1 gemal den
Hilfsantrdgen 5, 5a, 6, 6a, und 10 bis 13 die gleiche
Anderung der Funktionalitadt des Polyetherpolyols A) wie
Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 enthalt. Die
Beschwerdefihrerin und die Beschwerdegegnerin erklarten
in der mindlichen Verhandlung aulerdem, dass sie sich
ausschlieBlich auf die von ihnen fiir Anspruch 1 des
Hilfsantrags 3 vorgebrachten Argumente stiitzen. Die
Kammer kommt daher zum Schluss, dass Anspruch 1 der
Hilfsantrédge 5, 5a, 6, 6a und 10 bis 13 die
Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU aus den gleichen
Grinden wie Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 nicht
erfullt.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Das Patent wird widerrufen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:
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D. Hampe D. Semino

Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



